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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 1IE- &
ICT-recht speelt u snel in
op actuele en complexe
vraagstukken. De Dbeste
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.
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: 2016 gewezen uitspraken —
Elgendom 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).

Boek9.nl

2016

geen [T-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.cu). 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 [E-wetgeving te vinden. Het is ons
streven om IP-PorTal tot een toonaangevende website
te maken als het om Europees IE-recht gaat.

www.ippt.eu

|IP-PorTal

Platform for EU IP Law
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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).

Second Edition

Edited by
Charles Gielen,
Verena

von Bomhard

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
Intellectual Property Law
and Knowledge
Management (IPKM)
feature specialisation tracks
on international IP litigation
practice, entrepreneurship
and valorization, and claim
common programme lawyers,

% Maastricht University Ly’
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IP Law & Knowledge
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drafting. In its
economists, scientists and engineers mingle to deal
with real-life problems in multidisciplinary teams.

Met een Boek9+
B oe k 9 -+ webabonnement  heeft u
toegang tot de op Boek9
) gepubliceerde IEPT-
Sk S rechtspraak en de per

- Rechisprackoverzicht i
- Webboskan kwartaal geactualiseerde

digitale versies van bij Boek9

uitgegeven boeken, voorzien

van hyperlinks naar
wetteksten en IEPT-rechtspraak.

g

onderwijs
aanbod
BOEK9 PUBLICATIES
IE- IE-
Beginselen Goederenrecht

IE-Handboek

IE-Handboek
2017

2017

Rechtspraak Rechtspraak
Intellectuele Intellectuele
Eigendom Eigendom

Boek?%.nl

Boek9.nl

2015 2016

Uitvoeringswet Wet
Handhavings- Auteurs-
richtlijn contfractenrecht

Parlementaire Parlementaire

geschiedenis geschiedenis

Wet
Verweesde
Werken

Parlementaire

geschiedenis

Pagina 2 van 6


http://www.boek9.nl/
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
https://www.boek9.nl/publicaties/parlementaire-geschiedenis-wet-verweesde-werken
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/FL/AdvancedMasterInIntellectualPropertyLawAndKnowledgeManagementLLMMSc.htm
https://www.boek9.nl/boek9plus
https://lrus.wolterskluwer.com/store/products/concise-european-trade-mark-design-law-second-prod-9041156666/hardcover-item-1-9041156666

Boek?.nl

www.boek9.nl

Nieuwsbrief

Week 34, 21 t/m 27 augustus 2017

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht

Geen inbreuk op lay-out en vormgeving boek ‘De
Beeldenstorm’ na gebruik zelfde opmaaksjabloon
IEPT20170809, Rb Gelderland, WalburgPers v LM
Publishers

Auteursrecht. Boek ‘1000 jaar Sinterklaas’ heeft
ondanks gebruik zelfde opmaaksjabloon voldoende
afstand genomen van lay-out en vormgeving van boek
‘De Beeldenstorm’: meerdere verschillen in omslag van
beide boeken door onder meer ontbreken linnen rug
met leeslint en verschil in atbeeldingsgrootte, lettertype
in kleur en ook betreft inhoud van de boeken meerdere
verschillen in vormgeving en lay-out door onder meer
verschil in  letterkleur, gebruik afbeeldingen, en
kolommenformaat.

B9 15082. Prejudiciéle
beschikkingstellen van
commerciéle zoekmachine
Auteursrecht. Zaak C-299/17 VG Media. Prejudici€le
vragen. Landgericht Berlin — Duitsland

Prejudiciéle vragen:

“l. Vormt een nationale regeling waarbij het uitsluitend
commerciéle exploitanten van zoekmachines en
commerciéle aanbieders van diensten die content
bewerken, maar niet andere — eveneens commerciéle —
gebruikers, wordt verboden om persproducten of delen
hiervan (met uitzondering van losse woorden en zeer
korte tekstfragmenten) ter beschikking van het publiek
te stellen, overeenkomstig artikel 1, punten 2 en 5, van
richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 22 juni 1998 betreffende een
informatieprocedure op het gebied van normen en
technische voorschriften (in de versie van richtlijn
98/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van
20 juli 1998) een regel die niet specifick betrekking
heeft op de in datzelfde punt gedefinicerde diensten, en,
indien dat niet het geval is,

2. vormt een nationale regeling waarbij het uitsluitend
commerciéle exploitanten van zoekmachines en
commerciéle aanbieders van diensten die content
bewerken, maar niet andere — eveneens commerciéle —
gebruikers, wordt verboden om persproducten of delen
hiervan (met uitzondering van losse woorden en zeer
korte tekstfragmenten) ter beschikking van het publiek
te stellen een technisch voorschrift in de zin van artikel
1, punt 11, van richtlijn 98/34/EG van het Europees
Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een
informatieprocedure op het gebied van normen en
technische voorschriften (in de versie van richtlijn
98/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van
20 juli 1998), namelijk een eis die moet worden
nageleefd en een dienstverrichting betreft.”

vragen over het ter
persproducten door

Merkenrecht

B9 15084. Prejudiciéle vraag over wijziging van het
productdossier bij een beschermde geografische
aanduiding

Merkenrecht. Zaak C-367/17 S. Prejudiciéle vragen.
Bundespatentgericht — Duitsland

Relevante prejudiciéle vraag:

“l. Moet een besluit betreffende een op 15 februari
2007 bij de bevoegde nationale autoriteit (in casu:
Deutsche Patent- und Markenamt) [Duitse octrooi- en
merkenbureau] ingediend verzoek tot wijziging van het
productdossier van een beschermde geografische
aanduiding, waarbij met name wordt beoogd dat het in
plakken snijden en verpakken van het betrokken
product (in casu: Schwarzwiélder Schinken) [zwarte
woud-Ham] enkel in het productiegebied mag worden
verricht, worden vastgesteld krachtens verordening nr.
510/2006, die op het tijdstip van de indiening van de
aanvraag van toepassing was, dan wel op basis van
verordening nr. 1151/2012, die thans van kracht is op
het tijdstip waarop het besluit moet worden genomen?
2) Indien het besluit krachtens de thans geldende
verordening nr.1151/2012 moet worden vastgesteld.”

Merkenrecht (GEU)

Verwarringsgevaar tussen beeldmerk ‘FREGGO’ en
‘TENTAZIONE FREDDO FREDDO’
IEPT20170718, GEU, Freddo v EUIPO

Merkenrecht. Beroep tegen de vernietiging van
inschrijving van het beeldmerk met woordelement
‘FREGGO’ ingeschreven voor waren en diensten van
klassen 30 en 43.

Het beroep wordt verworpen. Er is sprake van
verwarringsgevaar tussen het nieuw ingeschreven
beeldmerk met woordelement ‘FREGGO’,
ingeschreven voor o.a. ijs, en het eerder ingeschreven
beeldmerk met woordelementen ‘TENTAZIONE
FREDDO FREDDO?’, ook o.a. ingeschreven voor ijs.
De kamer van beroep heeft bij haar beoordeling alle
elementen van het bestaande woordmerk in overweging
genomen ondanks dat de verzoeker van mening is dat
dit niet is gebeurd. Daarnaast heeft de kamer van
beroep op goede gronden geoordeeld dat het
woordelement ‘FEDDO FREDDO’ een dominant
onderdeel is van het eerder ingeschreven beeldmerk
onder andere omdat het geen betekenis heeft in het
Spaan en Frans. Het woordelement ‘TENTAZIONE’
daarentegen heeft alleen een laag onderscheidend
vermogen. De kamer van beroep heeft terecht
geoordeeld dat er sprake is van verwarringsgevaar
tussen de beeldmerken. Visueel en fonetisch komen de
woordelementen gemiddeld overeen. Conceptueel
hebben de beeldmerken geen betekenis voor wat betreft
het woordelement van het nieuw in geschreven merk en
de dominante woordelementen ‘FREDDO FREDDO’
van het eerder ingeschreven merk.

Mogelijk verwarringsgevaar tussen beeldmerken met
stilistische weergaven van een ‘D’
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IEPT20170720, GEU, Diesel v EUTPO

Merkenrecht. Beroep tegen de weigering tot
vernietiging van de inschrijving van het beeldmerk
bestaande uit de letter ‘D’, ingeschreven voor waren
van klassen 18, 25 en 28.

Het beroep wordt toegewezen. Er zou sprake kunnen
zijn van verwarringsgevaar tussen het nieuw
ingeschreven beeldmerk bestaande uit de letter ‘D’,
ingeschreven voor o.a. kleding en het eerder
ingeschreven beeldmerk bestaande uit de letter ‘D’,
ingeschreven voor o.a. kleding. Visueel komen de
beeldmerken in hoge mate overeen. De beeldmerken
geven een vergelijkbare indruk ondanks dat er
stilistische verschillen tussen de beeldmerken zijn.
Fonetisch en conceptueel zijn de merken identiek
omdat de merken beiden verwijzen naar de hoofdletter
‘d’. Er zou dus sprake kunnen zijn van
verwarringsgevaar indien de waren waarvoor de
merken zijn ingeschreven identiek zijn. De kamer van
beroep heeft dit niet voldoende onderzocht dus wordt
de zaak terugverwezen. Ook had de kamer van beroep
moeten onderzoeken of er sprake is van normaal
gebruik van het eerder ingeschreven merk.

Handelsnaamrecht

(Indirect) verwarringsgevaar tussen ‘Het
Werkstation’ in Haarlem en ‘Het Werkstation’ in
Heerhugowaard

IEPT20170803, Rb Noord-Holland, Het
Werkstation

Handelsnaamrecht. Gebruik naam ‘Werkstation’ kan
leiden tot (indirecte) verwarring bij publiek tussen Het
Werkstation in Haarlem en Het Werkstation in
Heerhugowaard ondanks dat activiteiten niet geheel
vergelijkbaar zijn: publiek bestaat niet alleen uit
professionals die in staat zijn direct onderscheid te
maken tussen beide partijen, de term ‘Werkstation’
heeft onderscheidend vermogen en is niet beschrijvend
voor de activiteiten van partijen, partijen zijn in de
zakelijke dienstverlening actief en zijn deels actief in
hetzelfde geografische gebied. Het staken van het
gebruik van het lidwoord door verweerster is
onvoldoende  zwaarwegend: in  het normale
spraakgebruik ligt de nadruk op ‘Werkstation’ en
minder op ‘het’. Het gebruik van overeenkomstige
domeinnaam leidt eveneens tot verwarring: na
zoekopdracht op ‘“Werkstation” worden de websites van
beide partijen onder elkaar getoond.

Geen inbreuk op handelsnaam tandartsenpraktijk
IEPT20170816, Rb Amsterdam, Handelsnamen
Zuidas

Handelsnaamrecht. Geen inbreuk op handelsnaam
tandarts door namen die gedaagde als handelsnaam dan
wel adword gebruikt: weliswaar kan naast merkhouder
ook degene die rechtmatig een handelsnaam voert
bepaald adword-gebruik  verbieden, maar de
handelsnaam van eiser is zeer beschrijvend voor een

tandartsenpraktijk aan de Zuidas waardoor deze slechts
zeer geringe mate van bescherming geniet, andere
woordvolgorde en ontbreken hoofdletter A in Zuidas
zorgen bovendien voor voldoende verschil om gebruik
te kunnen rechtvaardigen.

Octrooirecht

Inbreuk op octrooi voor sfeerhaard

IEPT20170822, Hof Den Haag, Ruby Decor v Basic
Holding

Octrooirecht. Conclusie 1 van EP 941 voor een
‘artificial fireplace’ is inventief : opgeloste probleem en
bereikte technisch effect hoeven niet met zo veel
woorden in octrooibeschrijving te zijn vermeld,
gemiddelde vakman ziet in dat verbeterde simulatie van
rook/vlammen wordt bereikt nu kanalisatie en
voortstuwing zorgen dat de damp verder boven het
openingenbed uitstijgt, terwijl tegelijkertijd meer
ontwerpvrijheid wordt verkregen nu watercontainer
ook achter of boven openingenbed geplaatst kan
worden, onvoldoende onderbouwd waarom toepassing
kenmerkende maatregelen voor de hand liggend zou
zijn. Ruby-sfeerhaarden =~ voldoen  aan  alle
deelkenmerken van conclusie 1 en maken derhalve
inbreuk: openingenbed (deelkenmerk A) hoeft niet
noodzakelijkerwijs meerdere openingen te hebben,
openingenbed van Ruby-sfeerhaarden heeft bovendien
meerdere  openingen, nu de  houder een
dampuitlaatpoort omvat (deelkenmerk E) en deze zo is
aangebracht dat de luchtstromingsweg de houder
beneden het van openingen voorziene bed verlaat
(deelkenmerk F3) is ook voldaan aan overige
deelkenmerken.

Procesrecht

Gevorderde erkenning en tenuitvoerlegging van
Moldavisch vonnis afgewezen

IEPT20170816, Rb Zeeland-West-Brabant, Livreria
Procesrecht. Vordering  tot  erkenning en
tenuitvoerlegging van door Moldavische rechter
gewezen verstekvonnis afgewezen nu niet is voldaan
aan in jurisprudentie ontwikkelde voorwaarden voor
toepassing art. 431 lid 2 Rv: niet voldaan aan eisen
behoorlijke gerechtelijk procedure nu vonnis pas is
betekend nadat het onherroepelijk was geworden en
bovendien is gewijzigd zonder dat gedaagde daarvan
op de hoogte is gesteld, verstekvonnis vermeldt
bovendien niet dat het uitvoerbaar bij voorraad is en het
alsnog toegestane hoger beroep is nog aanhangig.
Eiser veroordeeld in proceskosten ex art. 1019h Rv:
Quasi-exequaturprocedure waarin wordt verzocht om
erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse
beslissing in het kader van een procedure tot
handhaving van een IE-recht valt onder bereik art.
1019h Rv, proceskosten gelet op geringe financi€le
belang en beperkte complexiteit ingeschat op € 6.000,.
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BERICHTEN
Tijdschriften

B9 15087. G.J. van Midden en D.M. Mulder -
FRAND? Huawei/ZTE in de nationale rechtspraktijk
MP nummer 4, september 2017, p. 19-25, G.J. van
Midden en D.M. Mulder: “In dit artikel gaan de auteurs
in op de IE-rechtelijke figuur van standaard essentiéle
octrooien (SEO’s) en de rol die het
mededingingsrechtelijke leerstuk van misbruik van
machtspositie daarbij speelt. Voor SEO’s geldt dat
gebruikers van de desbetreffende technologie een
licentie tegen fair, reasonable and non-discriminatory
(FRAND) voorwaarden, moeten kunnen afnemen.”

Nieuws

B9 15086. Oprichters The Pirate Bay moeten
schadevergoeding aan platenlabels betalen

NU.nl bericht: “Twee oprichters van torrentsite The
Pirate Bay moeten een schadevergoeding van ruim
400.000 euro betalen aan platenlabels die schade
hebben geleden door illegale downloads.

Dat heeft een rechtbank in Helsinki woensdag besloten,
meldt de krant Helsingin Sanomat. De rechtszaak werd
aangespannen door de internationale
muziekbrancheorganisatic IFPI en een Finse anti-
piraterijgroep. De oprichters van The Pirate Bay zijn
zelf allemaal Zweeds. [...]”

B9 15085. EPO publiceert eerste editie ‘Unitary
Patent Guide’

EPO bericht: “The 1st edition of “Unitary Patent
Guide” is now available online. The “Unitary Patent
Guide” aims to provide companies, inventors and their
representatives with an outline of the procedure
involved in obtaining a Unitary Patent from the
European Patent Office (EPO) once it has granted a
European patent on the basis of the provisions laid
down in the European Patent Convention (EPC).”

B9 15081. Google trademark questioned before
Supreme Court

Ars Technica bericht: “Is the term “google” too generic
and therefore unworthy of its trademark protection?
That’s the question before the US Supreme Court.
Words like teleprompter, thermos, hoover, aspirin, and
videotape were once trademarked. They lost the status
after their names became too generic and fell victim to
what is known as “genericide.”

What’s before the Supreme Court is a trademark
lawsuit that Google already defeated in a lower court.
The lawsuit claims that Google should no longer be
trademarked because the word “google” is synonymous
to the public with the term “search the Internet. The
appeals panel said trademark loss to genericide occurs
when the name has become an “exclusive descriptor”

that makes it difficult for competitors to compete unless
they use that name.

B915088. Dutch Filmworks wil illegale downloaders
van films en series aanpakken

RTL Z bericht: “Dutch Filmworks is het helemaal zat
dat zijn films en series illegaal gedownload worden. De
filmdistributeur opent de jacht op deze overtreders en
gaat hen schikkingsvoorstellen van honderden euro's
per illegaal gedownloade film of serie sturen.

Het Duitse bedrijf Excipion gaat namens Dutch
Filmworks de Nederlandse ip-adressen van illegale
downloaders verzamelen. Zo krijgt de filmdistributeur
een lange lijst met inbreukplegers, waarna het bedrijf
naar de providers stapt om erachter te komen wie er
achter een ip-adres schuilgaat.”
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