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VACATURES & ADVERTENTIES 
 

Als merken- en 
modellengemachtigde 

beheer je merken- en 
modellenportefeuilles van 
cliënten in 
binnen- en buitenland. Je 
adviseert cliënten inzake 
de bescherming en 
handhaving van merken, 
modellen, handelsnamen 

en auteursrecht. Bij dit alles zorg je voor een optimale 
behartiging van de commerciële belangen van jouw 
cliënten. Daarnaast bouw je je eigen praktijk uit en 
pleeg je zelfstandig acquisitie. Je krijgt bij ons veel 
vrijheid om je praktijk naar eigen inzicht uit te oefenen. 
 
 

Samen met de Manager 
Juridische Zaken ben je 
het juridisch 
aanspreekpunt voor alle 
uitgeverijen behorend tot 
het WPG concern. Je 
primaire taak is het 
adviseren over juridische 
vraagstukken en het 
beoordelen/opstellen van 

contracten, waarbij het accent ligt op 
licenties/rechtenexploitatie. Als bedrijfsjurist houd je – 
naast het algemene advieswerk – actuele 
ontwikkelingen bij over relevante regelgeving op het 
gebied van (bijvoorbeeld) auteursrecht, de Wet op de 
Vaste Boekenprijs, de Wet DBA of privacywetgeving 
en implementeer je deze waar nodig in de organisatie. 
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het vergroten 
en het borgen van de kennis van intellectuele 

eigendomsrechten en privacy binnen de WPG 
Uitgeverijen 

Als advocaat of 
bedrijfsjurist heeft u te 
maken met uitdagende 
vraagstukken. Daarom 
stelt u hoge eisen aan de 
bronnen die u 
raadpleegt. Met de 
Collectie IE- & ICT-
recht speelt u snel in op 
actuele en complexe 
vraagstukken. De beste 

auteurs garanderen hoge kwaliteit.  Wilt u weten wat de 
Collectie IE- & ICT-recht voor u kan betekenen? Vraag 
dan vrijblijvend en kosteloos uw proefabonnement aan. 
 
 
 

 
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). 
 
 
 
 

Bevat de parlementaire 
stukken die horen bij de 
op 1 mei 2007 in werking 
getreden Uitvoeringswet 

Handhavingsrichtlijn 
2004/48/EG, waarmee de 
artikelen 260, 1019 en 
1019a-i Rv, 26d, 26e, 27, 
27a en 28 Aw, 1, 15e, 15f, 
16, 17, en 18a Wnr, 1a, 2 

en 5c-e Dbw, 6b en 6c Hnw, 17, 18 en 18a 
Halfgeleiderwet, 70 Zaaigoedwet en 1 en 13a 
Landbouwkwaliteitswet werden gewijzigd c.q. 
geïntroduceerd. Na een algemeen inleidend deel volgt 
een artikelsgewijze behandeling.  
 
 
 
 
 
 

http://www.boek9.nl/
https://www.boek9.nl/publicaties/parlementaire-geschiedenis-uitvoeringswet-handhavingsrichtlijn
https://www.boek9.nl/publicaties/rechtspraak-intellectuele-eigendom-2016
http://www.wpg.nl/imported-posts/wpg-uitgevers-bedrijfsjurist-mv
http://www.vo.eu/career
https://www.wolterskluwer.nl/navigator/collecties/advocatuur/ie-ict-recht?utm_source=boek9_banner_nu&utm_campaign=C4301&utm_medium=cpc
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Sinds 2007 richt DigiJuris 
zich volledig op het 
leggen, bewaren en 
ontsluiten van 
bewijsbeslag. U hoeft 
geen IT-expert te zijn om 
digitaal bewijsbeslag te 
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.  
 

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 
prejudiciële 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 IE-recht gaat. 
 

Concise European Trade 
Mark and Design Law 
aims to offer a rapid 
understanding of the 
provisions of trademark 
and design law in force in 
the European Union (EU). 
In an increasingly 
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 
Intellectual Property Law 
and Knowledge 
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. 
 
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. 
 

 
 

 
 
BOEK9 PUBLICATIES 
 

 
 

   
 

  

 
 

 

http://www.boek9.nl/
https://www.ippt.eu/
http://www.boek9.nl/onderwijs
https://www.boek9.nl/publicaties/ie-beginselen
https://www.boek9.nl/publicaties/ie-goederenrecht
https://www.boek9.nl/publicaties/rechtspraak-intellectuele-eigendom-2015
https://www.boek9.nl/publicaties/rechtspraak-intellectuele-eigendom-2016
https://www.boek9.nl/publicaties/parlementaire-geschiedenis-uitvoeringswet-handhavingsrichtlijn
https://www.boek9.nl/publicaties/parlementaire-geschiedenis-wet-auteurscontractenrecht
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FL/AdvancedMasterInIntellectualPropertyLawAndKnowledgeManagementLLMMSc.htm
https://www.boek9.nl/boek9plus
http://www.digijuris.nl/
https://lrus.wolterskluwer.com/store/products/concise-european-trade-mark-design-law-second-prod-9041156666/hardcover-item-1-9041156666
https://www.ippt.eu/
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WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE 
 
Auteursrecht 
 
Prejudiciële vragen over de toepasselijkheid en 
mogelijke uitputting van het distributierecht bij het 
aanbieden van tweedehands e-books 
IEPT20170712, Rb Den Haag, NUV v Tom Kabinet 
Auteursrecht. Betoog dat e-book zowel een werk als 
computerprogramma is en dat bij deze samenloop van 
de Auteursrechtrichtlijn en Softwarerichtlijn de 
laatstgenoemde voorgaat, afgewezen: niet zonder meer 
in te zien dat e-book te beschouwen is als 
computerprogramma, Softwarerichtlijn prevaleert 
slechts boven Auteursrechtrichtlijn voor zover het 
beschermde materiaal volledig binnen de werkingssfeer 
van de Softwarerichtlijn valt, hetgeen bij  een e-book 
niet het geval is. Aanbieden en beschikbaar stellen van 
e-books door Tom Kabinet niet gezien als mededeling 
aan het publiek: met het aanbieden zelf verschaft Tom 
Kabinet niet de voor een mededeling vereiste toegang 
tot het werk en de toegang wordt na betaling slechts 
aan één lid Toms Leesclub beschikbaar gesteld en dus 
niet aan een om te kunnen spreken van een ‘publiek’ 
vereiste onbepaald - vrij groot - aantal ontvangers. 
Eerste verhandeling e-book materieel gelijk te stellen 
met eigendomsoverdracht kopie, prijs e-books 
beschouwd als economisch reëele vergoeding voor 
verwerven eigendom. Reproductiehandeling na 
aanschaf e-book bij retailer geoorloofd: onweersproken 
aangevoerd dat deze reproductie wordt gemaakt met 
toestemming van de auteursrechthebbende als bedoeld 
in artikel 2 Arl. Geoorloofdheid reproductie van een 
middels donatie verstrekt e-book afhankelijk van 
antwoord op te stellen prejudiciële vragen. Na 
wederverkoop een kopie van het e-book op server 
opgeslagen houden is ook als sprake is van uitputting 
ongeoorloofd: niet conform door het HvJEU gestelde 
eis om de eigen kopie op het moment van 
wederverkoop onbruikbaar te maken. Prejudiciële 
vragen aan HvJEU over of het tegen betaling voor 
onbeperkte tijd ter beschikking stellen van een e-book 
al dan niet een distributiehandeling kan zijn in de zin 
van artikel 4 lid 1 Arl en of daarmee het distributierecht 
kan zijn uitgeput in de zin van artikel 4 lid 2 Arl: tekst 
richtlijn geeft geen uitsluitsel hetgeen eveneens geldt 
voor eerdere rechtspraak van het HvJEU. 
 
 
 

 
Merkenrecht 
 
Eiser kan zich niet verzetten tegen voortgezet gebruik 
Rodeo beeldmerk in gewijzigde vorm 
IEPT20170705, Rb Oost-Brabant, Service Bund v 
Rodeo 
Merkenrecht. Service Bund kan zich niet verzetten 
tegen het gebruik en niet de nietigheid inroepen van het 
1e Rodeo beeldmerk: gedeponeerd in een periode 
waarin het merk van Service Bund voor de Benelux 
bloot stond aan vervallenverklaring wegens non-usus. 
Gebruik 2e Rodeo beeldmerk beschouwd als voortgezet 
gebruik van 1e Rodeo beeldmerk in gewijzigde vorm 
waartegen Service Bund zich niet kan verzetten: het 
woord Rodeo is het meest dominante en 
onderscheidende bestanddeel van beide Rodeo merken, 
de gestileerde stier komt als tweede dominante en 
onderscheidende bestanddeel ‘zij het kleiner en 
tweemaal in plaats van éénmaal’ terug in het 2e 
Rodeomerk, de woorden ‘Saloon’ en ‘Latin American 
Grill’ zijn weinig tot niet onderscheidend en het is niet 
van belang dat 2e Rodeomerk zelf ook is ingeschreven 
als merk. Geen verwarringsgevaar tussen RODEO 
woordmerk van Service Bund en handelsnaam Rodeo: 
leveranciers Service Bund leveren aan horeca-
exploitanten terwijl het publiek van Rodeo bestaat uit 
restaurantbezoekers. 
(Met dank aan Lars Bakers en Marissa Brinks, BINGH 
Advocaten) 
 
Rechtbank volgt oordeel Oberlandesgericht over Raw 
Blue kleding maar oordeelt wel over petten en jas 
waarop Raw grotere rol speelt 
IEPT20170705, Rb Den Haag, G-Star v 
Topstreetwear 
Merkenrecht. Rechtbank volgt uitspraak 
Oberlandesgericht Dusseldorf waarin is geoordeeld dat 
het teken/Uniewoordmerk RAW BLUE geen inbreuk 
maakt op het Uniewoordmerk RAW: vraag of kleding 
waarop het teken/Uniewoordmerk RAW BLUE wordt 
gebruikt inbreuk maakt op de RAW-merken 
aangemerkt als dezelfde rechtsvraag als die voor lag bij 
Oberlandsgericht, onverenigbaar met considerans 
UMVo om rechtsvraag die reeds voor de gehele EU is 
beoordeeld opnieuw te beoordelen. Vermeende inbreuk 
door Raw Blue petten en jassen wel beoordeeld nu dit 
niet de reeds beoordeelde rechtsvraag betreft: gebruik 
teken Raw Blue op petten wijkt af van het 
Uniewoordmerk nu het element Raw in grote brede 
letters veel prominenter wordt gebruikt dan het element 
Blue en op de jassen het element Blue niet eens voor 
komt. Raw Blue petten stemmen verwarringwekkend 
overeen met RAW-merken: RAW-merken hebben 
groot onderscheidend vermogen dat door gebruik is 
versterkt, element Raw stemt auditief, visueel en 
begripsmatig overeen met het merk en is weergegeven 
in grote brede hoofdletters op prominente plek op de 
voorzijde van de pet, element Blue valt bij eerste 

http://www.boek9.nl/
https://www.boek9.nl/items/iept20170712-rb-den-haag-nuv-v-tom-kabinet
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/auteursrecht
https://www.boek9.nl/items/iept20170705-rb-oost-brabant-service-bund-v-rodeo
https://www.boek9.nl/items/iept20170705-rb-oost-brabant-service-bund-v-rodeo
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
http://www.bingh.com/
http://www.bingh.com/
https://www.boek9.nl/items/iept20170705-rb-den-haag-g-star-v-topstreetwear
https://www.boek9.nl/items/iept20170705-rb-den-haag-g-star-v-topstreetwear
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
https://www.boek9.nl/publicaties/parlementaire-geschiedenis-wet-verweesde-werken
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oogopslag nauwelijks op. Ook jas inbreukmakend: 
onweersproken aangevoerd dat gelet op het grote 
onderscheidend vermogen van de RAW-merken, de 
soortgelijkheid van de waren en de overeenstemming 
tussen het teken Raw op de jas en de RAW-merken 
verwarringsgevaar te duchten is. 
 
B9 15050. Conclusie A-G HvJEU over de exclusieve 
bevoegdheid van artikel 22, punt 4, Brussel I 
Merkenrecht. Procesrecht. Zaak C-341/16: Hanssen 
beleggingen, prejudiciële vragen Oberlandesgericht 
Düsseldorf. Conclusie A-G Saugmandsgaard Øe 
De A-G komt tot de conclusie dat een beroep in rechte 
( dat ertoe strekt dat de persoon die formeel als houder 
van een merk is ingeschreven, bij de bevoegde 
autoriteit verklaart dat hij geen rechten heeft op dit 
merk en afziet van zijn inschrijving als houder van dit 
merk) niet onder de exclusieve bevoegdheid van artikel 
22, punt 4, van de Brussel I-verordening valt. 
Artikel 22, punt 4, eerste alinea, van die verordening, 
dat deel uitmaakt van afdeling 6, „Exclusieve 
bevoegdheid”, van hoofdstuk II van die verordening, 
bepaalt dat ongeacht de woonplaats bij uitsluiting 
bevoegd zijn „voor de registratie of de geldigheid van 
octrooien, merken, tekeningen en modellen van 
nijverheid, en andere soortgelijke rechten die 
aanleiding geven tot deponering of registratie”, de 
rechterlijke instanties van de lidstaat op het 
grondgebied waarvan de deponering of registratie is 
verzocht, heeft plaatsgehad of wordt geacht te hebben 
plaatsgehad in de zin van een besluit van de 
Gemeenschap of een internationale overeenkomst. 
 
Bestuurdersaansprakelijkheid voor merkinbreuk 
Tommy Hilfiger 
IEPT20170627, Hof Den Haag, Tommy Hilfiger 
Merkenrecht. Onrechtmatige daad. 
Bestuurdersaansprakelijkheid appellant [X] voor 
merkinbreuk Tommy Hilfiger. Sprake van persoonlijk 
handelen door appellant verricht waarbij hem zelf een 
ernstig verwijt moet worden gemaakt: vervalste 
facturen, prijzen ver onder whole sale en e-mails 
waarin wordt gesproken van kleding die via de 
achterdeur van de fabriek op de markt worden 
gebracht. Appellante [Y] niet als bestuurder 
aansprakelijk voor merkinbreuk: omstandigheden 
aangebracht door TH dat echtgenoot [X] in eerdere 
procedures was betrokken en dat er facturen die 
correspondeerden met facturen in een computer onder 
een tabblad met haar naam erop, bij een inbeslagname 
waren aangetroffen, acht het hof onvoldoende. 
(Met dank aan Carja Mastenbroek, Dillinger Law) 
 
Merkenrecht (GEU) 
 
Geen onderscheidend vermogen voor 
driedimensionaal merk van aansteker 
IEPT20170627, GEU, Flamagas v EUIPO 

Merkenrecht. Beroep tegen de weigering tot 
inschrijving van een driedimensionaal merk met 
woordelement ‘CLIPPER’, ingeschreven voor waren en 
diensten van klassen 4, 34 en 35. 
Het beroep wordt verworpen. Het driedimensionale 
merk van een aansteker met het woordelement 
‘CLIPPER’, onder andere ingeschreven voor aanstekers 
en advertenties van aanstekers, heeft geen 
onderscheidend vermogen. Voor wat betreft de waren 
waarvoor het merk is ingeschreven heeft 
driedimensionale merk geen onderscheidend vermogen 
omdat de vorm van de aansteker enkel een technische 
functie heeft. Bovendien geeft het woordelement 
‘CLIPPER’ geen extra karakter aan het merk. 
Daarnaast heeft het merk voor wat betreft de diensten 
geen onderscheidend vermogen omdat er geen duidelijk 
verschil is tussen bestaande aanstekers en deze 
aansteker waardoor het relevante publiek dit 
driedimensionale merk niet als origineel zal 
beschouwen. Daarnaast bestaat het merk uit dezelfde 
vorm als andere aanstekers. Het woordelement 
‘CLIPPER’ kan onderscheidend zijn maar is van 
ondergeschikt belang omdat de vorm van het 
driedimensionale merk essentieel en dominant is. 
 
Onderscheidend vermogen woordmerk 'ANTICO 
CASALE' voor eten en drinken 
IEPT20170627, GEU, Aldi Einkauf v EUIPO 
Merkenrecht. Beroep tegen de het niet ongeldig 
verklaren van het woordmerk ‘ANTICO CASALE’, 
ingeschreven voor waren en diensten van klassen 29, 
30 en 35. 
Het beroep wordt verworpen. Het woordmerk 
‘ANTICO CASALE', ingeschreven voor eten en 
drinken, is niet beschrijvend, bevat onderscheidend 
vermogen en geeft geen geografische 
herkomstaanduiding. Het woordmerk betekent ‘oude 
boerderij’ maar kan ook wel ‘oud gehucht’ betekenen. 
Het is mogelijk om de waren en diensten te associëren 
met deze naam maar er is geen directe link tussen het 
merk en de waren en diensten waarvoor deze is 
ingeschreven. Daarom is het woordmerk niet 
beschrijvend. Het woordmerk heeft onderscheidend 
vermogen omdat het niet beschrijvend is en de 
verzoeker niet heeft aangetoond waarom het merk op 
andere gronden geen onderscheidend vermogen zou 
hebben. Het woordmerk heeft geen geografische 
herkomstaanduiding omdat het relevante publiek het 
woordmerk niet als een geografische 
herkomstaanduiding zal begrijpen. 
 
Normaal gebruik voor beeldmerk 'REAL,-' voor 
waren 
IEPT20170628, GEU, Tayto Group v EUIPO 
Merkenrecht. Beroep tegen het niet vernietigen van de 
inschrijving van het beeldmerk met woordelement 
‘REAL,-‘,  ingeschreven voor waren van klassen 3, 8, 
16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31 en 32. 

http://www.boek9.nl/
https://www.boek9.nl/boek9-berichten/conclusie-a-g-hvjeu-over-de-exclusieve-bevoegdheid-van-artikel-22-punt-4-brussel-i
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/procesrecht
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=nl&jur=C,T,F&num=C-341/16&td=ALL
https://www.boek9.nl/items/iept20170627-hof-den-haag-tommy-hilfiger
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/onrechtmatige-daad
https://www.boek9.nl/items/iept20170627-hof-den-haag-tommy-hilfiger
https://www.boek9.nl/items/iept20170627-geu-flamagas-v-euipo
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
https://www.boek9.nl/items/iept20170627-geu-aldi-einkauf-v-euipo
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
https://www.boek9.nl/items/iept20170628-geu-tayto-group-v-euipo
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
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Het beroep wordt verworpen. De kamer van beroep 
heeft op een juiste manier vastgesteld dat het merk nog 
steeds onderscheidend vermogen heeft ondanks dat er 
elementen aan het beeldmerk zijn toegevoegd. 
Daarnaast is het merk niet enkel gebruikt als 
bedrijfsnaam maar ook op andere manieren zoals op 
verpakkingen. Verder is het merk met toestemming van 
de interveniënt door een derde gebruikt en heeft 
interveniënt aan de hand van bewijs het normaal 
gebruik aangetoond. Bovendien heeft de kamer van 
beroep geen procedurele fouten gemaakt bij haar 
beoordeling. 
 
Geen onderscheidend vermogen beeldmerk 
'AROMASENSATIONS' voor zeep 
IEPT20170628, GEU, Colgate-Palmolive v EUIPO 
Merkenrecht. Beroep tegen de weigering tot 
inschrijving  door de houder van het beeldmerk met 
woordelement ‘AROMASENSATIONS’, ingeschreven 
voor waren van klasse 3. 
Het beroep wordt verworpen. Het beeldmerk met 
woordelement ‘AROMASENSATIONS’, ingeschreven 
voor zeep, heeft geen onderscheidend vermogen. Het 
woordelement is beschrijvend voor de waren waarvoor 
het beeldmerk is ingeschreven. Daarnaast getuigt het 
woordelement niet van originaliteit en zal het gezien 
worden als een omschrijving van het product. 
Bovendien is het beeldelement grafisch ook niet 
bijzonder. 
 
Beeldmerk bestaande uit een band heeft geen 
onderscheidend vermogen 
IEPT20170704, GEU, Pirelli Tyre v EUIPO 
Merkenrecht. Beroep tegen de weigering van 
inschrijving van het beeldmerk bestaande uit gebogen 
strepen op de zijkant van een autoband, ingeschreven 
voor waren van klasse 12. 
Het beroep wordt verworpen. Het beeldmerk, lijkend 
op een autoband (zie afbeelding), ingeschreven voor 
onder andere autobanden, heeft geen onderscheidend 
vermogen. De kamer van beroep heeft haar beslissing 
voldoende gemotiveerd. Het beeldmerk heeft geen 
onderscheidend vermogen omdat het bestaat uit 
simpele geometrische vormen. Daarnaast kunnen de 
gebogen strepen aan de zijkanten als decoratief worden 
gezien maar zijn niet zodanig opvallend dat het 
beeldmerk originaliteit bevat. Bovendien zal het 
relevante publiek het beeldmerk waarschijnlijk niet 
onthouden. Verder heeft verzoeker niet aangetoond dat 
er sprake is van normaal gebruik van het beeldmerk 
waardoor er sprake kan zijn van onderscheidend 
vermogen. 
 
Woordmerk 'DRIVEWISE' heeft geen 
onderscheidend vermogen 
IEPT20170705, GEU, Allstate Insurance Company 
v EUIPO 

Merkenrecht. Beroep tegen de weigering tot 
inschrijving van het woordmerk ‘DRIVEWISE’ voor 
waren en diensten van klassen 9 en 42. 
Het beroep wordt verworpen. Het woordmerk 
‘DRIVEWISE’, ingeschreven voor computers en 
technologie, heeft geen onderscheidend vermogen en 
kan dan daarom niet ingeschreven worden als 
woordmerk. Het samenvoegen van de woorden ‘drive’ 
en ‘wise’ leidt niet tot een woord met een nieuwe 
betekenis. Ook is het woord ‘drivewise’ niet 
dubbelzinnig. Verder geeft de samenstelling geen 
nieuwe betekenis aan de woorden en het relevante 
publiek zal geen moeite hebben met het begrijpen van 
de samenstelling ‘DRIVEWISE’. Tot slot heeft de 
kamer van beroep heeft haar beslissing voldoende 
onderbouwd. 
 
Modelrecht (GEU) 
 
Nike LCD horloge heeft een eigen karakter 
IEPT20170704, GEU, Thomas Murphy v EUIPO 
Modelrecht. Beroep tegen het nieuwe model 
ingeschreven voor waren van klasse 10.04 door de 
houder van het oudere model ingeschreven voor klasse 
10.04. 
Het beroep wordt verworpen. Het nieuw ingeschreven 
model (zie afbeelding links) van een polsband met 
meetapparatuur van Nike heeft een eigen karakter. Het 
nieuwe model geeft niet dezelfde indruk als het eerder 
ingeschreven model bestaande uit een LCD horloge 
(zie afbeelding rechts). Er is geen sprake van een hele 
hoge mate van ontwerpvrijheid. Daarnaast verschillen 
de modellen van elkaar omdat de breedte van de 
modellen verschilt en het nieuwere model een 
buitenkant heeft bestaande uit doorzichtig materiaal 
waar het eerdere model dit niet heeft. Ook geeft de 
ovale knop op het nieuwe model het model een eigen 
karakter omdat het verschillende functies heeft en ook 
in verschillende vormen en groottes voor kan komen op 
het nieuwe model. 
 
Geen eigen karakter voor model van deurklink met 
groef 
IEPT20170705, GEU, Gamet v EUIPO 
Modelrecht. Beroep tegen het ongelding verklaren van 
de inschrijving van het nieuw ingeschreven model voor 
deurklinken voor klassen 08-06. 
Het beroep wordt verworpen. Het nieuw ingeschreven 
model voor deurklinken (zie afbeelding onder) heeft 
geen eigen karakter. Het nieuwe model geeft dezelfde 
impressie als het bestaande model voor deurklinken (de 
‘Dora-handle’, zie afbeelding boven). De groef in het 
nieuwe model is van ondergeschikt belang omdat het 
een klein deel van de gehele deurklink beslaat. 
Hierdoor kan de groef er niet voor zorgen dat het 
nieuwe model een eigen karakter heeft. Bovendien 
hebben de modellen gelijke vormen en afmetingen. 
Hierdoor zal het gemiddelde publiek niet het verschil 
tussen de modellen opmerken omdat ze enkel op 
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detailniveau van elkaar verschillen. Om tot haar 
beslissing te komen heeft de kamer van beroep geen 
procedurele fouten gemaakt. 
 
 
Overig 
 
Gebruik slogan ‘Digital Done Differently’ niet 
onrechtmatig jegens eiser die de slogan ‘Business 
Done Differently’ gebruikt 
IEPT20170711, Rb Amsterdam, Conclusion v PWC 
Onrechtmatige daad. Gebruik slogan DIGITAL DONE 
DIFFERENTLY door PWC niet onrechtmatig jegens 
eiser die slogan BUSINESS DONE DIFFERENTLY 
gebruikt: niet aannemelijk dat verwarring ontstaat daar 
de  slogans niet identiek zijn, partijen de slogan 
gebruiken in combinatie met de naam van hun 
onderneming en de klantengroep van beide partijen 
bestaat uit deskundig publiek dat zich goed oriënteert 
bij de keuze een voor dienstverlener. Daarnaast zijn er 
geen bijkomende omstandigheden die het gebruik van 
de slogan onrechtmatig maken: het enkele feit dat PWC 
een opdracht heeft uitgevoerd bij Conclusion en toen 
kennis kon nemen van de slogan is hiervoor niet 
voldoende, ook het genoemde gevaar voor verwatering 
is dat niet, nu de woordcombinatie DONE 
DIFFERENTLY als een gangbare combinatie wordt 
aangemerkt. 
(Met dank aan Kurt Stöpetie en Rutger Stoop, 
Brinkhof) 
 
BERICHTEN 
 
Nieuws 
 
B9 15047.  Grijsmaking bij Rb Den Haag vanaf 1 
augustus niet meer mogelijk buiten octrooi- en 
kwekersrechtzaken 
Rechtbank Den Haag, team Handel, Sectie Intellectuele 
Eigendom bericht: “Met ingang van 1 augustus 2017 is 
het alleen in octrooi- en kwekersrechtzaken nog 
mogelijk een grijsmaking te doen bij de Rechtbank Den 
Haag. Met ingang van die datum is dat in zaken over 
andere intellectuele eigendomsrechten zoals (Unie- en 
Benelux-) merk- en modelrechten en auteursrechten 
niet langer mogelijk. Bestaande grijsmakingen voor die 
andere rechten zullen met ingang van 1 augustus 2017 
ook niet meer bij de beoordeling van een verzochte 
maatregel worden betrokken. 
 
B9 15051. Strijd om auteursrecht van de beroemde 
selfie van een aap 
De Standaard bericht: “Als een aap met een fototoestel 
speelt en op het knopje drukt, van wie is de foto dan? 
Een vraag die na jaren van gerechtelijke procedures 
nog altijd niet beantwoord is in de VS. Nu mag een hof 
van beroep in Californië zich over de zaak buigen. De 
fotograaf – of moeten we hem gewoon de eigenaar van 

het toestel noemen? – heeft ondertussen moeite om de 
eindjes aan elkaar te knopen.  
Aanvankelijk leek het avontuur in Indonesië ook goed 
uit te draaien voor Slater en hij verdiende een paar 
duizend pond aan de foto’s. De selfie haalde de cover 
van zijn boek Wildlife personalities. Veelbelovend 
allemaal, tot Slater aan de online encyclopedie 
Wikipedia en technologiesite Techdirt vroeg om de 
beelden van hun sites te halen omdat ze die gebruikten 
zonder zijn toestemming. Wikipedia en Techdirt 
weigerden. Hun argument was dat er helemaal geen 
copyright op de beelden rustte, aangezien ze genomen 
waren door een aap.” 
 
B9 15052. Schikking tussen PlantLab en Deliscious 
over schending patent led-sla 
Ledmagazine bericht: “Het led-technologiebedrijf 
PlantLab heeft een schikking getroffen met slateler 
Deliscious over het schenden van een patent van 
PlantLab dat het mogelijk maakt om sla te kweken met 
enkel led-verlichting. 
Deliscious en PlantLab werkten enkele jaren geleden 
samen aan de ontwikkeling van de technologie om sla 
te kweken onder led-licht. Toen Deliscious met 
concurrent Certhon in zee ging ontstond het 
patentdispuut. In het juridische getouwtrek van de 
afgelopen jaren was overigens ook Philips Lighting 
betrokken omdat het bedrijf de led-lampen voor de 
Certhon-installatie leverde aan Deliscious.” 
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