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' Dit boek geeft in 358
N’ler; pagina’s een overzicht en
Rechtsprorem.: samenvatting van de in
Intellectuele 2016 gewezen uitspraken
Eigendom — zoals op Boek9.nl
gepubliceerd in IEPT-
Roeko nl formaat en voorzien van
relevante afbeeldingen —
2016 ter zake van alle
intellectuele
eigendomsrechten (“IE”), aangevuld met oneerlijke
concurrentie, [E-vermogensrecht, IE-handhaving en IE
& Internationaal privaatrecht (toepasselijk recht en
bevoegde rechter).

Als juridisch assistent ben
je werkzaam in een team
van maximaal 5 personen

Wij zoeken een
(Senior) Juridisch
Assistent!

onder leiding van een

4 Word jij onze merkenadviseur.

nieuwe collega?  Collegialiteit onderling is

dus essentieel. De

s knijff werkzaamheden  bestaan
merkenadviseurs g .. .

trademark attorneys Uit diverse administratieve

taken zoals het

voorbereiden van de rapportages van onze adviseurs,
het verzorgen van correspondentie, het bewaken van
termijnen, het uitvoeren van aanvragen bij de offici€le
instanties en het onderhouden van contacten met
(potenti€le) klanten. Als juridisch assistent zul je
uiteindelijk een grote mate van zelfstandigheid
ontwikkelen.

geen IT-expert te zijn om

digitaal bewijsbeslag te

J leggen; DigiJuris neemt u

het werk graag uit handen

op een snelle,

gestructureerde en overzichtelijke manier. U maakt het

uzelf  gemakkelijk en bent verzekerd van
topspecialisten.

-
| Wolters Kluwer .
3 ‘Online om te zoeken,

offline om te lezen’
Tekst & Commentaar is de
steun en toeverlaat voor

Tekst & Commentaar iedere juridische
Online da meest actuala :
e professional.
Probeer 1 maand gratis! =
Onze toonaangevende

QHPER praktijkgroep IPT is op
zoek naar een ambitieuze
junior associate om het team

— JUNIOR — RE versterken. De

ASSOCIATE IPT praktijkgroep IPT voert een

gecombineerde proces- en
RN

adviespraktijk op het gebied
van intellectueel eigendom
merkenrechten,  modellen  en

(auteursrechten,
octrooien), media, reclame en privacy. We werken voor

aansprekende cliénten in Nederland en in het
buitenland. Daarnaast zitten er IT-specialisten in ons
team die zich bezig houden met E-commerce,
automatiseringsprojecten en outsourcingprojecten. Je
treedt toe tot een team met een enorme ervaring op het
gebied van privacybescherming, agentuur, distributie,
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franchising en samenwerkingsovereenkomsten. Je
maakt onderdeel uit van een hecht en jong team waarbij
teamspirit, enthousiasme, durf en gedeeld succes
Voorop staan.

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

Concise European Trade
Mark and Design Law
aims to offer a rapid
understanding  of  the
provisions of trademark

Second Edition

Edited by . . .
Charles Gielen, and design law in force in
Verena the European Union (EU).
von Bormhard In an increasingly
&, wolters Kluwer globalized and diversified
marketplace, the
importance of brands and their effective legal

protection across country borders and regions is ever
growing. In the past twenty years, trademarks and
designs have become truly European. The expansion of
the EU, from fifteen Member States in 1996 to twenty-
eight at present, has triggered further discussion of pan-
European trademark and design protection, its
requirements and limitations, and even twenty years of
case law of the Court of Justice of the EU have left — or
in fact opened — many questions on the interpretation of
the law. This book, one of the series of volumes of
commentaries on European intellectual property
legislation, provides information on the judgments of
the relevant case law of the EU and also incorporates
new case law since the publication of its first edition.

The Advanced Masters

D.a Maastricht University Ly’
Intellectual Property Law

Faculty of Law
i g and Knowledge
vance aster
IP Law & Knowledge Management (IPKM)

feature specialisation tracks
on international IP litigation
practice, entrepreneurship
and valorization, and claim
common programme lawyers,

Management (IPKM)

drafting. In its

economists, scientists and engineers mingle to deal
with real-life problems in multidisciplinary teams.

Met een Boek9+

Boek9+ webabonnement  heeft u
toegang tot de op Boek9

gepubliceerde IEPT-

- IEPT-vitspraken rechtspraak en de per

- Rechtspraakoverzicht Kk 1 li d
i wartaa geactualiseerde
digitale versies van bij

Boek9 uitgegeven boeken,
voorzien van hyperlinks naar
wetteksten en IEPT-rechtspraak.

g

onderwijs
aanbod
BOEKY9 PUBLICATIES
IE- [E-
Beginselen Goederenrecht

IE-Handboek IE-Handboek

2017 2017

Rechtspraak Rechtspraak
Intellectuele Intellectuele
Eigendom Eigendom

Boek?.nl Boek?.nl

2015 2016

Uitvoeringswet Wet
Handhavings- Auteurs-
richtlijn contractenrecht
Parlementaire Parlementaire
geschiedenis geschiedenis
Wet
Verweesde
Werken

Parlementaire
geschiedenis
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WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht

Beschikbaarstelling en beheer van platform als “The
Pirate Bay” is mededeling aan publiek
IEPT20170614, HvJEU, Brein v Ziggo-XS4ALL
Auteursecht. Beschikbaar stellen en beheer, op internet,
van een platform als The Pirate Bay voor de
uitwisseling van bestanden dat, door indexering van
beschermde werken en verstrekking van een
zoekmotor, gebruikers in staat stelt deze werken te
vinden en deze in het kader van een P2P-netwerk te
delen is een “mededeling aan het publiek”. Nieuw
publiek: beheerders The Pirate Bay weten dat platform
toegang geeft tot werken die zonder toestemming van
de rechthebbenden zijn gepubliceerd. Platform als The
Pirate Bay heeft winstoogmerk.

Ex parte tegen aanbieder mediaspelers die naar
illegale content linken

IEPT20170609, Rb Den Haag, Brein v Aanbieder
mediaspelers

Auteursecht. Ex parte ex artikel 1019¢ Rv tegen een
iemand die via Marktplaats advertenties voor
mediaspelers die naar illegale content linken aanbood.
Dwangsom van € 2.000 per speler met een maximum
van € 50.000.

(Met dank aan Victor den Hollander, Stichting BREIN).

Merkenrecht (GEU)

Geen normaal gebruik beeldmerk “GOLD MOUNT”
voor rookwaren

IEPT20170608, GEU, Kaane American
International Tobacco Company v EUIPO
Merkenrecht.  Beroep tegen de  toegewezen

nietigheidsprocedure tegen het uniebeeldmerk met het
woordelement GOLD MOUNT voor waren uit de
klasse 34 (tabak, rookartikelen). De Kamer van Beroep
bepaalde dat het merk niet voldoende normaal gebruikt
is en dat de inschrijving daardoor nietig is.

Het beroep faalt. Het Gerecht bepaalt dat er geen
bewijs is van normaal gebruik van het merk. Dit ligt
erin dat het aangedragen bewijs veelal een ander merk
betreft, namelijk Kaane. Het feit dat daarbij wel
hetzelfde beeld van een bergtop gebruikt wordt doet
daaraan geen afbreuk, immers wordt het woordelement
GOLD MOUNT nog steeds niet gebruikt. Daarnaast is
er niet voldoende bewijs aangedragen dat het merk
actief gepromoot is in de unie. Het argument van
verzoeker dat het merk niet voldoende normaal
gebruikt kon worden doordat de producten niet
verkocht konden worden doordat de sigaretten niet aan
de unierichtlijnen voldeden kan niet worden
geaccepteerd. Het feit dat de sigaretten niet aan de
norm voldoen is immers geen externe oorzaak die een
mogelijke rechtvaardiging zou zijn voor gebrek aan
normaal gebruik. Het uniebeeldmerk is nietig.

Verwarringsgevaar tussen RAW en GINRAW voor
alcohol en glazen

IEPT20170607, GEU, Mediterranean Premium
Spirits v EUTPO

Merkenrecht. Beroep tegen de toegewezen oppositie
tegen het uniewoordmerk GINRAW voor waren uit de
klasse 21 en 33 (glas en alcoholische dranken). De
oppositie werd ingesteld op basis van het
uniewoordmerk RAW voor dezelfde waren. De Kamer
van Beroep overwoog dat er inderdaad een
verwarringsgevaar was tussen de twee merken. De
merken zouden visueel en fonetisch overeenstemmen
en conceptueel hetzelfde zijn.

Het beroep faalt. Verzoeker klaagt dat de Kamer van
Beroep onjuist heeft geoordeeld over de waren
waarvoor de merken zijn ingeschreven. Hierin gaat het
Gerecht niet mee — de waren zijn in de eerste plaats
hetzelfde, maar zelfs al zouden ze dat niet zijn zouden
ze vergelijkbaar zijn omdat ze gerelateerd zijn. De
merken zelf stemmen visueel en fonetisch overeen, de
toevoeging van GIN kan hieraan weinig afbreuk doen.
Conceptueel gezien zijn de merken identick. RAW als
element kan niet als beschrijvend gezien worden,
omdat het niet gerelateerd is aan drank of aan glazen.
Zodoende is heeft het oudere merk een gemiddeld
onderscheidend vermogen. Hierdoor ontstaat een
verwarringsgevaar. Het nieuwe merk mag niet worden
ingeschreven.

‘AIRHOLE FACE MASKS YOU IDIOT’ te kwader
trouw ingeschreven door sindustrysurf
IEPT20170516, GEU, Airhole Facemasks v EUIPO
Merkenrecht. Beroep tegen de inschrijving van het
uniebeeldmerk met het woordelement AIRHOLE
FACE MASKS YOU IDIOT voor waren uit de klasse
25 en 28 (thermokleding en sportartikelen). De Kamer
van Beroep besloot dat het merk door sindustrysurf niet
te kwader trouw was ingeschreven, omdat verzoeker
toestemde met de registratic en daarnaast was er geen
bewijs dat sindustrysurf het litigieuze merk inschreef
met de intentie het tegen verzoeker te gebruiken.

Het beroep slaagt. Het Gerecht verwerpt het oordeel
van de Kamer van Beroep dat er geen inschrijving te
kwader trouw heeft plaatsgevonden. Er is geen reden
om aan te nemen dat verzoeker de inschrijving van het
merk niet op haar eigen naam wilde, in plaats van op
naam van sindustrysurf — voor verzoeker is dit een
commercieel logische zet om haar merkenrechtelijke
bescherming in de unie te verzekeren. Het Gerecht stelt
vast dat sindustrysurf geen enkele reden had om het
litigieuze merk in te schrijven, en zodoende te kwader
trouw handelde. De uitspraak van de Kamer van
Beroep wordt verworpen, de uitspraak van de
nietigheidsafdeling wordt hersteld.

Geen overeenstemming tussen VINA SOL en SOTTO
IL SOLE ITALIANO SOTTO IL SOLE
IEPT20170531, GEU., Alma-The Soul of Italian
VWine v EUIPO
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Merkenrecht.  Beroep  tegen de  toegewezen
oppositieprocedure tegen het uniebeeldmerk met het
woordelement SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO
IL SOLE voor wijn (klasse 33). Oppositie werd
ingesteld op basis van het oudere uniewoordmerk
VINA SOL voor wijn (klasse 33). Miguel Torres,
houder van het oudere uniewoordmerk, stelde dat het
nieuwe uniemerk onrechtmatig gebruik zou maken van
de reputatie van het oudere merk en zodoende niet
ingeschreven mocht worden. De Kamer van Beroep
ging hierin mee, zij stelde dat de merken gelijk waren,
de waren ook gelijk en dat dit zou leiden tot een
negatief effect op het onderscheidend vermogen van
het oudere merk.

Het beroep slaagt. Het Gerecht verwerpt het oordeel
van de Kamer van Beroep. Het Gerecht bepaalt dat de
merken niet voldoende gelijk zijn. Er zou een lage mate
van visuele overeenstemming zijn door het element
SOL, fonetisch is er geen overeenstemming doordat de
SOTTO IL de overeenstemming van SOL tegengaat.
Conceptueel gezien dragen de merken een
verschillende betekenis uit. De gelijkenis tussen de
merken is niet voldoende voor het publiek om hen als
gerelateerd te zien, en daardoor kan het nieuwe
uniemerk geen onrechtmatig gebruik maken van de
reputatie van het oudere uniemerk. Zodoende mag het
nieuwe merk worden ingeschreven.

Nietigheid uniemerk MORTON’s blijft in stand
IEPT20170515, GEU, Morton’s of Chicago v
EUIPO

Merkenrecht.  Beroep  tegen de  toegewezen
nietigheidsprocedure tegen het uniebeeldmerk met het
woordelement MORTON’S voor waren uit de klasse
29 en 30 (etenswaren) en diensten uit de klasse 43
(horecadiensten). De nietigheidsprocedure  werd
ingesteld op basis van het niet-geregistreerde Britse
nationale merk MORTON’S. De Kamer van beroep
besloot dat de waren en diensten die merken
beschermen identiek zijn. Daarnaast is het oudere
nationale merk van meer dan puur lokale betekenis. De
Kamer van Beroep besloot dat het uniebeeldmerk in
strijd was met art. 8(4) van Verordening no. 207/2009
en het Britse “Law of passing off’, tegen het
ongeautoriseerde gebruik van een waar dat er zo uit ziet
als een ander goed. Deze law wordt vaak gebruikt bij
conflicten tussen geregistreerde en niet geregistreerde
merken.

Het Gerecht houdt het oordeel van de Kamer van
Beroep in stand. Verzoeker stelt onder andere dat er
sprake zou zijn van onjuist bewijs over het bestaan van
‘goodwill’ over het merk MORTON’s. Het Gerecht
bepaalt dat het feit dat sommige van de bewijsstukken
van na 20 juli 2004 zijn, niet betekent dat de
bewijsstukken van voor 20 juli 2004 niet toereikend
zijn. Daarnaast stelt het Gerecht vast dat de Kamer van
Beroep juist heeft geoordeeld in de bevinding dat de
houder van het oudere merk goodwill had. Er is tevens
een risico op verwarring bij het publiek, die zouden

kunnen denken dat de waren van verzoeker afkomstig
zouden zijn van die van verweerder. Al met al is het
oordeel van de kamer van beroep omtrent het Britse
“Law of passing off” juist, en blijft het oordeel van de
Kamer van Beroep in stand.

INSTASITE
webservices
IEPT20170518, GEU, Sabre GLBL v EUIPO
Merkenrecht. Beroep tegen de afwijzing van de
inschrijving van het uniewoordmerk INSTASITE voor
waren uit de klasse 9 en diensten uit de klasse 35 en 42
(software en webservices). De Kamer van Beroep
besloot dat het woordmerk niet mocht worden
ingeschreven omdat het beschrijvend is voor de waren
en goederen die het beschermt. Doordat het
beschrijvend is heeft het merk een gebrek aan
onderscheidend vermogen en mag het niet worden
ingeschreven. De consument zou het volgens de Kamer
van Beroep voornamelijk zien als een advertising
slogan.

Het Gerecht sluit zich aan bij het oordeel van de Kamer
van Beroep. Deze heeft inderdaad correct vastgesteld
dat de consument het merk beschrijvend vindt voor de
waren waarvoor het merk staat ingeschreven. Dat dit
merk een neologisme is dat niet als zodanig in de
Engelse taal voorkomt kan hieraan geen afbreuk doen,
want de consument zal het toch onmiskenbaar
herkennen. Zelfs al zouden de diensten van het merk
revolutionair zijn, dan zou de consument toch
herkennen waar het merk voor staat. Het merk is
beschrijvend en mag niet worden ingeschreven.

beschrijvend  voor software en

Verwarringsgevaar tussen YONDELIS en YLOELIS
voor medicatie

IEPT20170516, GEU, ALFA Wassermann v EUTPO
Merkenrecht. Beroep tegen de toegewezen oppositie
tegen het uniewoordmerk YLOELIS voor waren uit de
klasse 5 (medicatie niet bestemd voor de oncologie).
Oppositie werd ingesteld door houder van het oudere
uniemerk YONDELIS voor waren uit de klasse 5
(medicatie bestemd voor gebruik in de oncologie). De
Kamer van Beroep hield de oppositie in stand omdat er
een verwarringsgevaar was tussen het oude en nieuwe
merk.

Het beroep faalt. Het Gerecht bepaalt dat het relevante
publiek een hoge mate van aandacht heeft, daar het
medicijnen betreft. De waren waarvoor de merken zijn
ingeschreven stemmen overeen, ook al sluit de
beschrijving van het oudere uniemerk de waren voor
het nieuwere uniemerk uit. Volgens het Gerecht neemt
dit namelijk niet weg dat de waren vergelijkbaar of
complementair zijn. Visueel gezien is er enige mate
van overeenstemming door gedeelde letters. Fonetisch
gezien is er ook overeenstemming, ook al wordt de ‘y’
in beide merken anders uitgesproken. Conceptueel zijn
de merken neutraal en vallen ze niet te vergelijken.
Door de overeenstemming in waren en de gelijkenis
van de merken is er volgens het Gerecht een
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verwarringsgevaar. Het argument van verzoeker dat het
onmogelijk is dat een apotheker zich hierin vergist kan
niet worden aangenomen — het is immers niet relevant
wat de apotheker doet, zolang mensen denken dat de
waren van dezelfde onderneming afkomstig zijn. Als
zodanig blijft de oppositie in stand..

‘Second Display’ beschrijvend voor smart watches en
portables

IEPT20170614, GEU, LG Electronics v EUITPO
Merkenrecht. Beroep tegen de afgewezen inschrijving
van het uniewoordmerk Second Display voor portables
en daarbij behorende accessoires. De Kamer van
Beroep besloot dat het merk niet ingeschreven mocht
worden omdat het beschrijvend zou zijn voor de waren
die het beschermd. Door de beschrijvendheid komt het
merk onderscheidend vermogen tekort. Het Gerecht
gaat hier in mee — hoewel Second Display op meerdere
manieren uitgelegd kan worden, volstaat het dat één
van de betekenissen beschrijvend is voor de waren die
het beschermt. Het argument van verzoeker dat Second
Display slechts beschrijvend zou zijn voor een deel van
het product vindt geen grondslag. Het merk blijft niet-
ingeschreven.

Verwarringsgevaar tussen ‘climaVera’ en
‘CLIMAVER DECO’

IEPT20170615, GEU, Fakro sp. v EUIPO
Merkenrecht. Beroep tegen de toegewezen oppositie
tegen het uniewoordmerk climaVera voor waren uit de
klasse 6, 19, 20, 24, 37 (raamverduisteringen en
montage daarvan). Oppositie werd ingesteld op basis
van het uniewoordmerk CLIMAVER DECO voor
waren uit de klasse 11, 17 en 19 (airconditioning en
isolatiemateriaal).

Het beroep faalt. Het Gerecht bepaalt dat het relevante
publiek zowel professionals als gemiddelde doe-het-
zelvers betreft, maar dat het publiek een gemiddeld
aandachtsniveau heeft. De waren waarvoor de merken
zijn ingeschreven zijn gerelateerd of identiek, doordat
ze dezelfde functies hebben en deels dezelfde
distributickanalen kennen. Visueel gezien stemmen de
merken overeen door het gedeelde element CLIMA.
Hoewel dit element in zichzelf niet veel
onderscheidend vermogen heeft , kunnen de andere
elementen daar geen afbreuk aan doen. Fonetisch
gezien stemmen de merken ook overeen, omdat ook
hier het element CLIMA gedeeld wordt. Conceptueel
gezien stemmen de merken overeen voor het Italiaans
sprekende publiek, en stemmen ze niet overeen voor de
rest van het publieck. Het Gerecht bepaalt dat er een
verwarringsgevaar is, zelfs als het relevante publiek een
verhoogd aandachtsniveau heeft.

Octrooirecht

Ventraco niet te vereenzelvigen met VIC
IEPT20170511, Rb Den Haag, Ventraco v VWS

Octrooirecht. Procesrecht. Executiegeschil.
Onvoldoende aannemelijk dat Ventraco RheoFalt HP-
AM heeft verhandeld, ondanks stellingen Ventraco in
MvG: aannemelijker dat RheoFalt HP-AM door VIC is
verhandeld. Geen vereenzelviging Ventraco met VIC:
onvoldoende aannemelijk dat bestuurder [X] misbruik
van identiteitsverschil tussen Ventraco en VIC heeft
gemaakt en vereenzelviging niet de meest aangewezen
vorm van redres VWS kan VIC ook in procedure
betrekken, hetgeen reeds is gedaan. Reconventie:
exhibitie m.b.t. RheoFalt HP-EM afgewezen:
rechtmatig belang onvoldoende onderbouwd. Inzage in
bewijsmateriaal m.b.t. RheoFalt HP-AM toegewezen:
redelijk vermoeden van inbreuk op EP 415. Geen
aanwijzing onathankelijke deskundigen of
vertrouwelijkheidsregime.

Provisioneel inbreukverbod op octrooi voor intra-
oculaire lens

IEPT20170607, Rb Den Haag, Carl Zeiss v VSY
Procesrecht. IPR. Octrooirecht. Rechtbank bevoegd
kennis te nemen van alle vorderingen in conventie:
beoordeling in hoofdzaak aangehouden voor zover
geldigheid buitenlandse delen EP 493 aan de orde
komt, totdat hierover is beslist door buitenlandse
rechters. Bezwaar tegen Gerlach rapport I gepasseerd:
VSY kan metingen aan Tri-ED 611 lens doen om ruwe
data te verzamelen waarmee tests Carl Zeiss kunnen
worden herhaald. Voldoende onderbouwd dat Tri-ED
611 lens een synchrone structuur heeft in de zin van
conclusie 5 van EP 493 (NL). Geen technische reden
dat vakman de term ‘reli€f” beperkt zou achten tot een
structuur met scherpe pieken.
Nawerkbaarheidsverweren falen. EP 493 (NL) nicuw:
US 234 bevat niet alle kenmerken EP 493 (NL) en EP
992 ziet op een lens van ander materiaal dan EP 493
(NL), waardoor het een ander voortbrengsel dan de in
EP 493 (NL) geclaimde lens is. EP 493 (NL) is
inventief: onvoldoende gemotiveerd waarom US 234
en EP 993 promising springboard zouden vormen om
tot EP 493 (NL) te komen. VSY B.V. heeft inbreuk
gemaakt in Nederland. VSY Biyoteknoloji, VSY
Turkije en VSY Iberica hebben geen voorbehouden
handelingen in Nederland verricht. In afwachting van
beslissingen buitenlandse rechters over geldigheid
buitenlandse delen wordt iedere beslissing in hoofdzaak
aangehouden. Geen onrechtmatig uitlokken of
profiteren van inbreuk. Provisioneel inbreukverbod ten
aanzien van Nederland. Provisioneel inbreukverbod
voor gedesigneerde landen: geen serieuze, niet te
verwaarloze kans dat EP 493 in de gedesigneerde
landen nietig zal worden verklaard.

Te grote kans dat octrooi voor behandeling leukemie
ongeldig wordt verklaard voor toewijzing verbod
IEPT20170512, Rb Den Haag, Biogen v Celltrion
Procesrecht.  Octrooirecht. Lat voor toewijzing
voorziening ligt hoger dan wanneer er nog geen
product op de markt zou zijn geweest: Biogen had

Pagina 5 van 10


http://www.boek9.nl/
https://www.boek9.nl/items/iept20170614-geu-lg-electronics-v-euipo
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
https://www.boek9.nl/items/iept20170615-geu-fakro-sp-v-euipo
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
https://www.boek9.nl/items/iept20170511-rb-den-haag-ventraco-v-vws
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/octrooi
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/procesrecht
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/procesrecht/executiegeschil
https://www.boek9.nl/items/iept20170607-rb-den-haag-carl-zeiss-v-vsy
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/procesrecht
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/internationaal-privaatrecht
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/octrooi
https://www.boek9.nl/items/iept20170512-rb-den-haag-biogen-v-celltrion
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/procesrecht
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/octrooi

Boek?.nl

www.boek9.nl

Nieuwsbrief

Week 24, 12 t/m 18 juni 2017

voortvarender kunnen handelen. Kans te groot dat
octrooi EP 313 wvoor behandeling chronische
lymfatische leukemie ongeldig wordt bevonden in
bodem- of oppositieprocedure om daarop verbod te
baseren: weglating wekelijkse dosering uit aanvrage
leidt tot toegevoegde materie. Vakman zou uit de
aanvrage niet begrijpen dat de goede resultaten van
Example 3 kunnen worden geéxtrapoleerd naar twee-
wekelijkse of maandelijkse behandeling: dergelijke
toedieningscycli zullen andere doseringen hebben en
vakman zou niet begrijpen dat dergelijke behandeling
nog effectief zou zijn.

Rectificatie wegens wapperen met octrooi voor
stabiliseren van o.a. vaartuigen op zee
IEPT20170613, Rb Den Haag, Quantum v DMS
Octrooirecht. Wing Yacht Stabilizer maakt geen
inbreuk op conclusie 1 van EP 922 voor het op actieve
wijze stabiliseren van o.a. vaartuigen op zee: octrooi
verkrijgt liftkracht bij stilliggen van het schip door een
op- en neergaande “flapperbeweging” van de vin over
een rotatie-as in de lengterichting van de boot, terwijl
de Wing geen op- en neergaande beweging uitvoert bij
stilliggen en geen rotatie-as heeft die daartoe dient.
Rectificatiebrief toegewezen. Geen wapperverbod:
geen serieuze dreiging dat verdere mededelingen
worden gedaan.

Publicatie

Mededelingen in brieven over publicatieplicht
executieveilingen niet onrechtmatig

IEPT20170407, Rb Gelderland, Internetnotarissen v
de Stichtingen

Publicatie. Onrechtmatige daad. Mededeling in
brieven aan notarissen die van diensten van de
Stichtingen gebruik maken dat publicatieplicht op
www.veilingnotaris.nl stopt niet misleidend of onjuist.
Mededeling dat vanuit overheid oproep is gedaan om te
streven naar één landelijke veilingwebsite niet onjuist
of misleidend, gelet op overgelegde brief van
voormalige minister van Veiligheid en Justitie. Gebruik
van nieuwe website www.openbareverkoop.nl niet
strijdig met artikel 516 Rv: zelfs als deze website
onvoldoende landelijke bekendheid geniet is de brief
van de Stichtingen niet onrechtmatig jegens
Internetnotarissen en geen bijkomende omstandigheden
die dit anders maken.

(Met dank aan: Wim Maas en Bram Nijhof,
TaylorWessing en Rutger Valkonet, AOMB)

Procesrecht

Geen spoedeisend belang bij vernietiging kort geding
vonnis na reeds verstrekte inzage

IEPT20170411, Hof Amsterdam, Reckitt v Poo
Pourri

Procesrecht. Geen spoedeisend belang bij vernietiging
vonnis voorzieningenrechter met betrekking tot reeds

verstrekte inzage. Ten overvloede wordt geoordeeld dat
voorzieningenrechter ~de inzage terecht heeft
toegewezen: art. 843a Rv lid 4 vereist niet dat alle
andere bewijsmogelijkheden zijn uitgeput of ontbreken.
Poo Pourri heeft geen belang bij inzage in andere dan
reeds verstrekte stukken: niet behoorlijk onderbouwd
welke onbeslagen stukken onder Reckitt berusten bij
inzage waarvan Poo Pourri rechtmatig belang zou
hebben. Grieven tegen beloop
proceskostenveroordeling en toepassing indicatietarief
falen: weliswaar geen eenvoudig kort geding maar
gelaagdheid is gebruikelijk voor inzageverschil na
bewijsbeslag.

Inbreukverbod Gemeenschapsmodel toegewezen voor
EU; verbod auteursrechtinbreuk toegewezen voor
Nederland

IEPT20170512, Rb Den Haag, Philips v Ningbo
Procesrecht. Modelrecht. Auteursrecht. Verstekvonnis

gemeenschapsmodelrechtinbreuk en
auteursrechtinbreuk door onderneming gevestigd in
China. Voorzieningenrechter bevoegd tot

verstekverlening: sprake van spoedeisend belang en de
dagvaarding heeft de gedaagde daadwerkelijk en tijdig
bereikt. Voorzieningenrechter bevoegd om van
vorderingen gebaseerd op het Gemeenschapsmodel
kennis te nemen: de bevoegdheid strekt zich uit over
gehele EU. Voor het verbod op inbreuk op
auteursrechten geldt dat de voorzieningenrechter enkel
voor Nederland bevoegd is: eiser onvoldoende
aannemelijk gemaakt dat het onaanvaardbaar is om in
China een verbod voor de gehele EU te krijgen of
waarom van Philips niet kan worden gevergd om in een
relevante lidstaat een procedure aanhangig te maken.
Het  door  Philips gevorderde  komt  de
voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond
voor, zodat het zal worden toegewezen, waarbij het
verbod op inbreuk auteursrechten voor Nederland zal
worden toegewezen.

Koper imitatie misleid  door
advertentie BVA

IEPT20170519, Rb Amsterdam, BVA Auctions
Oneerlijke handelspraktijken. Eiser ontvankelijk in zijn
vordering tot (terug)betaling van € 1496,10, de
buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente over
de hoofdsom: Eiser juiste partij gedagvaard, namelijk
BVA als verkopende partij. Sprake van oneerlijke
handelspraktijk door misleidende presentatie: door
Mercedes-logo op de imitatie velgen en tekst bij
advertentie dat de velgen geschikt zijn Mercedes, mag
de consument ervan uitgaan dat de velgen authentiek
zijn. Oneerlijke handelspraktijk komt voor rekening en
risico BVA. Het is de verantwoordelijkheid van de
verkoper om de juiste mededeling te presenteren aan de
gemiddelde consument en deze verantwoordelijkheid
kan niet worden afgeschoven op de koper.

Mercedes-velgen
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Kwekersrecht

Voorzitter CPVO mag na afloop technisch onderzoek
ras nieuwe eigenschap toevoegen

IEPT20170608. HVJEU, Schniga v CPVO
Kwekersrecht. Blijk van onjuiste rechtsopvatting door
oordeel dat art. 23 lid 1 uitvoeringsverordening de
voorzitter van het CPVO niet machtigt om na afloop
van technisch onderzoek een nieuwe eigenschap voor
ras toe te voegen: aanvraag voor communautair
kwekersrecht kan niet slechts op grond van ontbreken
bepalende eigenschap in technische vragenlijst of
relevante testrichtsnoeren en protocollen worden
afgewezen, geen beperkingen met betrekking tot
tijdstip toevoeging nieuwe eigenschap, geen schending
rechtszekerheidsbeginsel.

B9 15004. Hof van Beroep Antwerpen: inbreuk op
kwekersrecht Asterix en Fontane

Kwekersrecht. Samenvatting inzendende advocaat:
“Voor wat betreft het Europees beschermde ras
(Fontane), is niet aan de voorwaarden van dit
“landbouwersvoorrecht” onder artikel 14 van
Verordening 2100/94 voldaan, nu voor een deel van het
betrokken hoevepootgoed geen billijke vergoeding
werd betaald, en een ander deel niet werd uitgeplant op
hetzelfde bedrijf als datgene waar het werd
geproduceerd, minstens er geen pachtovereenkomst
voorlag (de “dubbele eigen-bedrijfsvereiste” van artikel
14 van Verordening 2100/94).

Voor de inbreuken op beide kwekersrechten wordt een
vergoeding toegekend, bestaande uit de gederfde winst
en het geleden verlies. Specifiek voor wat betreft het
ras Fontane, wordt krachtens artikel 94(1) wvan
Verordening  2100/94 Ix de  gebruikelijke
licentievergoeding toegekend (in Belgi€é het dubbele
van de normaal verschuldigde billijke vergoeding).
Daarenboven wordt ook andere schade vastgesteld. De
ondergrens van de vergoeding daarvoor moet krachtens
artikel 94(2) van Verordening 2100/94 forfaitair
worden vastgesteld op de door de inbreukmaker
genoten winst, hetgeen geen winstafdracht uitmaakt in
de zin van artikel 97 van Verordening 2100/94. Een
revisor wordt aangesteld om deze winst te berekenen.”

Overig

Hoge onderhoudskosten vormen gegronde reden voor
verwijdering kunstwerk door Gemeente
IEPT20170516., Hof Arnhem-Leeuwarden,
Gemeente Groningen

Misbruik van bevoegdheid. Juiste maatstaf toegepast bij
vraag of Gemeente Groningen bevoegdheid tot
verwijding kunstwerk heeft misbruikt: sprake van
misbruik indien Gemeente gelet op onevenredigheid
tussen belang bij verwijdering en belang bij behoud
kunstwerk niet in redelijkheid tot verwijdering had
kunnen besluiten, geen zwaarwegend belang bij
verwijdering vereist. Ten onrechte voorbij gegaan aan

betwisting  onderhoudskosten  kunstwerk  onder
motivering dat Gemeente op grond van kort geding
vonnis in redelijkheid tot verwijdering kon overgaan:
miskend dat bodemrechter niet is gebonden aan vonnis
kortgedingrechter en dat executie kort geding voor
risico Gemeente komt. Dit kan echter niet leiden tot
vernietiging vonnis nu Gemeente gegronde redenen had
om tot verwijdering over te gaan: aannemelijk dat
herstelkosten kunstwerk de realisatickosten op korte
termijn zouden passeren, door kunstenaar genoemde
belangen hebben beperkte strekking, kunstwerk heeft
niet altijd goed gefunctioneerd, onderdelen kunstwerk
behouden en aan kunstenaar aangeboden, geen sprake
van onzorgvuldig handelen of onvoldoende rekening
houden met belangen kunstenaar.

Zuiver plantaardige producten mogen in beginsel niet
worden afgezet  onder  benamingen voor
zuivelproducten

IEPT20170614, HVJEU, VSW v TofuTown
Verkoopbenamingen. Zuiver plantaardige producten
mogen niet worden afgezet onder benamingen zoals
“melk” en andere door Vo 1308/2013 uitsluitend aan
zuivelproducten voorbehouden benamingen, zelfs
wanneer deze benamingen worden vervolledigd door
verduidelijkende of beschrijvende aanvullingen die
wijzen op de plantaardige oorsprong van het betrokken
product, tenzij het product op een lijst met
uitzonderingen bij besluit 2010/791/EU is vermeld.

Onderhandelingen mochten worden gestaakt na tweet
die vertrouwelijkheid schond

IEPT20170412, Rb Rotterdam, ALT v Eneco
Overeenkomst. Geen schending ‘Non-circumvention,
non-disclosure, confidentiality and working agreement’
tussen ALT en Romar en Eneco . Eneco mocht zich
vanwege de tweet van 3D HiTech over dat
Memorandum of Understanding werd getekend met
foto’s van de  meeting terugtrekken it
onderhandelingen met 3d HiTech: door ALT en Romar
erkend dat tweet schending vertrouwelijkheid vormde,
waardoor zij niet meer gerechtvaardigd mochten
vertrouwen op totstandkoming overeenkomst.

Zoom.in moet MN weer toegang geven tot haar CMS
IEPT20170601, Rb Amsterdam, MN v Zoom in
[E-Verbintenissenrecht. Zoom.in onvoldoende
aannemelijk gemaakt dat voldoen aan verplichtingen
jegens MN zou leiden tot de teloorgang van het bedrijf.
Zoom.in onvoldoende aannemelijk gemaakt dat
opschorting gerechtvaardigd zou zijn omdat MN
ernstig tekort zou zijn geschoten in de nakoming van
haar eigen verplichting: Zoom.in heeft MN niet in
gebreke gesteld en de volledige overname van de
bedrijfsvoering van MN gaat veel verder dan
‘opschorten’. Voldoende aannemelijk dat de rechter in
een eventuele bodemprocedure zal oordelen dat
Zoom.in geen goede gronden om de overeenkomst niet
langer na te komen. Vorderingen Zoom.in in
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reconventie tot nakoming van de Overeenkomst en het
verwijderen van een tekst over vertraging in betaling op
de website MN, niet toewijsbaar: Zoom.in onvoldoende
specifiek kenbaar gemaakt waar MN tekort schiet en
Zoom.in heeft onvoldoende onderbouwd dat de tekst op
de website van MN jegens haar onrechtmatig zou zijn.
(Met dank aan Diederik Stols, Boekx Advocaten)

Cassatieberoep  verworpen:  aanbieden  grote
hoeveelheid nep parfums is “piraterij gepleegd in
bedrijf, die de markt verstoort”

IEPT20170418, HR, Parfums

Strafrecht. Merkenrecht. Cassatieberoep verworpen:
rechtsopvatting hof dat door handelingen van verdachte
het algemeen belang in het geding is gekomen en
derhalve OM ontvankelijk is, niet onjuist. Het door
verdachte op een markt aanbieden van meer dan 100
flesjes namaak merk-parfums valt onder “grootschalige
namaak en piraterij, gepleegd in beroep of bedrijf,
welke de markt verstoort”

BERICHTEN
Kamerstukken

B9 14997. Brief minister EZ over wijziging in
handhaving door Douane van onder EZ vallende IE-
rechten

Brief van de Minister van Economische Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal

“[]

Als gevolg van de breed gedragen steun van betrokken
(overheids-)partijen is besloten om het
handhavingsbeleid van de Douane als volgt te wijzigen:
- Met ingang van 1 juni 2016 past de Douane bij
reizigersbagage de procedure uit de
Douaneverordening toe.

- Voor post- en koerierszendingen is het streven de
procedures uit de Douaneverordening met ingang van 1
maart 2017 toe te passen. Deze invoering vindt later
plaats omdat de hiervoor noodzakelijke aanpassingen in
de ICT-systemen pas dan bij de Douane volledig
geimplementeerd is en bij de IE-rechthebbenden
uitgerold.

Om deze wijzigingen verder te realiseren en bekend te
maken heeft de Douane haar publiekvoorlichting op het
internet en de app voor reizigers per 1 juni jl.
aangepast. Op korte termijn worden ook de
uitvoeringsvoorschriften (zoals ook gepubliceerd op het
internet) aangepast. De houders van IE-rechten, die bij
haar een verzoek tot handhaving overeenkomstig de
Douaneverordening hebben ingediend, zijn per brief
geinformeerd over deze wijziging. Het Openbaar
Ministerie zal de Aanwijzing intellectuele
eigendomsfraude en de Richtlijn voor strafvordering
intellectuele eigendomsfraude aanpassen zodat deze
meer aansluiten bij de hiervoor beschreven
beleidswijzingen.”

Nieuws

B9 15000. Nieuw boek: Rechtspraak Intellectuele
Eigendom - 2016 verschenen bij Boek9

Het nieuwe boek Rechtspraak Intellectuele Eigendom -
2016 is vandaag verschenen bij Uitgeverij Boek9. Dit
boek geeft in 358 pagina’s een overzicht en
samenvatting van de in 2016 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 & Internationaal privaatrecht
(toepasselijk recht en bevoegde rechter).

De uitspraken zijn gerubriceerd per deelonderwerp,
zoals wel of geen verwarringsgevaar voor merken of
handelsnamen, wel of geen inbreuk voor octrooien, wel
of geen auteursrechtelijk beschermd werk, wel of geen
grensoverschrijdende bevoegdheid en wel of geen
volledige proceskostenveroordeling.

De voor de praktijkjurist, het onderwijs en onderzoek
relevante uitspraken worden zo 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.

Dit boek komt op termijn ook in een online-variant
beschikbaar voor Boek9plus-webabonnees en sponsors,
voorzien van hyperlinks naar de IEPT-versies van de
uitspraken.

Deze bundel is onderdeel van de serie
jurisprudentieoverzichten van Boek 9.

Bestel het boek hier.

B9 15002. PowNed alsnog vervolgd voor Onno Hoes-
tapes

NOS bericht: “Het Openbaar Ministerie moet omroep
PowNed vervolgen voor het uitzenden van heimelijke
opnames van Onno Hoes en een 20-jarige student.

Het hof beveelt nu de vervolging omdat het denkt dat
een rechter zou kunnen komen tot een veroordeling.
Ook moet de rechter duidelijk maken wat belangrijker
is: de vrijheid van meningsuiting van PowNed of de
privacy van Hoes.”

B915003. EU launches antitrust investigation into
Nike, Universal Studios and Hello Kitty owner

Independent bericht: “The investigation relates to the
sale of products, such as clothes, shoes, phone
accessories, bags or toys, on which an image or text is
applied during manufacturing. The EU has launched
antitrust investigations into Nike, Universal Studios
and the owner of the Hello Kitty brand, over their
licensing and distribution practices within the single
market. In a statement, the European commission said
that it was looking into whether the three companies
were illegally preventing retailers from selling certain
goods licensed by them across borders and online,
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thereby breaking competition rules. Nike, Universal
Studios and Sanrio license the rights for some of the
world’s most well-known brands. Nike, for example, is
the licensor of rights for Futbol Club Barcelona’s
merchandise and Universal Studios is the licensor of
rights for the “Minions” and “Despicable Me”
franchises.”

B915005. Chiever: “Sylvana verliest ten onrechte”
Chiever bericht: “Artikel 1, de politieke partij van
Sylvana Simons moet binnen een maand haar naam
wijzigen. Volgens de rechter in Amsterdam maakt de
partij inbreuk op de oudere merkrechten van de
Stichting Expertisecentrum Discriminatie (SED) op de
identiecke naam Artikel 1. Ten onrechte, meent
Chiever.”

B9 14998. Bundesverfassungsgericht roept UPC een
halt toe

De Duitse regering had de wetgeving voor de
inwerkingtreding van het UPC al aangenomen, maar
het Bundesverfassungsgericht steekt daar nu - kort voor
het einde van de wetgevingsprocedure - een stokje
voor. De grond hiervoor is, zo berichten diverse Duitse
media, een hoger grondwettelijk bezwaar, ingediend
door een tot nu toe onbekend gebleven privépersoon.
Het Bundesverfassungsgericht heeft de
Bundespresidenten verzocht, de reeds door de regering
aangenomen wetgeving niet uit te voeren.

Duitsland behoort naast Frankrijk en het Verenigd
Koninkrijk tot de drie staten waarvan de participatie
voor de inwerkingtreding van het UPC vereist is.

B9 15001. Bas Kist: Zelfs Wendy's krijgt Wendy's niet
klein

Bas Kist (Chiever), de Volkskrant 10-6-2017: “De
eigenaar van een snackbar in Goes weigert al 17 jaar te
buigen voor het juridische geweld van een grote
Amerikaanse hamburgerketen. Fastfoodketen Wendy's
wil net als McDonald's en Burger King oversteken naar
Europa, maar stuit daarbij op het verzet van Goesenaar
Raymond Warrens.

[...]

Warrens, die in 1995 het merkenrecht op de naam
Wendy's vastlegde voor de Benelux, ligt al jaren
overhoop met de Amerikaanse naamgenoot van zijn
snackbar. In een rechtszaak in 2000 werd al door de
rechtbank van Middelburg bepaald dat de Zeeuwse
ondernemer de oudste rechten op de naam Wendy's in
de Benelux bezit, een uitspraak die later in hoger
beroep door het Gerechtshof Den Haag werd bevestigd.
Daarmee kwam vast te staan dat de Amerikaanse
hamburgerreus de naam Wendy's niet in de Benelux
mag gebruiken.
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