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VACATURES & ADVERTENTIES

= RNNVARA Voor deze jurist geldt: je
=1 hebt aantoonbare
affiniteit met
(auteurs)contractenrecht
en je volgt de nieuwste
ontwikkelingen op het
JURIST gebied van intellectueel
! Gaashtt g eigendomsrecht,
— ; mediarecht, en privacy-
en ICT-recht. Daarnaast
is het een pré wanneer je ervaring hebt met de
juridische aspecten van marketing en sales.

ZOEKT
ERVAREN

= RNINN'WVVARA  Voor deze jurist geldt: je

™ hebt aantoonbare affiniteit
met

ZOEKT (auteurs)contractenrecht en

je volgt de nieuwste

’UNIOR ontwikkelingen op  het
jURIST gebied van intellectueel

. S e eigendomsrecht en
mediarecht. Daarnaast is

het een pré wanneer je
ervaring hebt met privacy- en ICT-recht of in ieder
geval de belangstelling om je hierin verder te
verdiepen.

Als merken- en
Ervaren merken- modellengemachtigde
modellengemachtigde? | beheer je merken- en

modellenportefeuilles van
cliénten in binnen- en
buitenland. Je adviseert
cliénten inzake de
bescherming en
handhaving van merken,
modellen, handelsnamen
en auteursrecht. Je  begeleidt en  bewaakt
registratieprocedures en onderhoudt contact met
cliénten en instanties. Je voert waar nodig oppositie- en
nietigheidsprocedures en werkt samen met onze
advocaten in inbreukzaken en andere juridische
conflicten.Bij dit alles zorg je voor een optimale
behartiging van de commerciéle belangen van jouw
cliénten. 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.

Reageer dan op

deze vacature!

~,.VO.

Fusrsts & Tradepasks

Dit boek geeft in 358
pagina’s een overzicht en

Rechtspraak samenvatting van de in
Intellectuele 2016 gewezen uitspraken
Eigendom - zoals op Boek9.nl

gepubliceerd in IEPT-
formaat en voorzien van

relevante afbeeldingen -

2016 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

Uitvoeringswet op 1 mei 2007 in werking
: getreden  Uitvoeringswet
Handhavings- Handhavingsrichtlijn
richtlijn 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 Whnr,
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.g. geintroduceerd. Na een
algemeen inleidend deel volgt een artikelsgewijze
behandeling.

Parlementaire

geschiedenis
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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 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

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

Second Edition

E:';ﬁd;éielenj 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.

B Maastricht University -+ The  Advanced  Masters
Intellectual Property Law
and Knowledge Management

Fagulty of Law

Advanced Master

IP Law & Knowledge (lPKM) feature
Management (IPKM) 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.

Boek9+

- |[EPT-uitspraken
- Rechisprackoverzicht
- Webboeken

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.

g

onderwijs
aanbod

BOEK9 PUBLICATIES
IE- IE-
Beginselen Goederenrecht

IE-Handboek IE-Handboek

2017 2017
Rechtspraak Rechtspraak
Intellectuele Intellectuele

Eigendom Eigendom
Boek9.nl Boek9.nl
2015 2016

Uitvoeringswet Wet
Handhavings- Auteurs-
richtliin confractenrecht
Parlementaire Parlementaire
geschiedenis geschiedenis

Wet

Verweesde
Werken

Parlementaire
geschiedenis
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WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE

Auteursrecht
Geen inbreuk op persoonlijkheidsrecht door
vermeende  onderbelichting rol architect bij

gezamenlijk project

IEPT20170920, Rb Amsterdam, Studio Maks
Auteursrecht. Geen inbreuk op artikel 25 Auteurswet
door vermeende onderbelichting rol architect bij
gezamenlijk project in publicaties: sprake van
naamsvermelding in colofon, kort geding leent zich niet
voor beantwoording van de vraag of de wijze van
naamsvermelding recht doet aan de werkelijke gang
van zaken. Geen auteursrechtinbreuk door gebruik
bestektekeningen: algemene vaststelling dat
bestektekeningen voor auteursrechtelijke bescherming
in aanmerking komen is gelet op de gemotiveerde
betwisting in dit specifieke geval niet voldoend.

(Met dank aan Arnout Gieske, Van Diepen Van der
Kroef )

Merkenrecht

Intrekken steun gemeente geen geldige reden voor
niet-gebruik van het merk Mall of the Netherlands
IEPT20170920, Rb Noord-Holland, Hoog
Catharijne v RNW en URNW

Merkenrecht. Intrekken steun en vergunningen
gemeente voor renovatie en uitbreiding winkelcentrum
is geen geldige reden ex art. 2.26 lid 2 sub a BVIE voor
niet-gebruik van het merk Mall of the Netherlands:
RNW had zich kunnen indekken voor vertraging of
afstel van instemming gemeente wegens protest tegen
komst winkelcentrum. Gevorderde nietigverklaring
Mall of the Netherlands-beeldmerken afgewezen:
woorden ‘Mall of the Netherlands’ zijn weliswaar
beschrijvend en niet ingeburgerd maar de enigszins
stilistisch vormgegeven hoofdletter “M” en figuratieve
elementen bestaande uit twee strepen en vier sterren
geven het merk als geheel enig onderscheidend
vermogen. Hoog Catharijne maakt met het gebruik van
de woorden “Mall of the Netherlands” wegens de
beschrijvendheid daarvan echter geen inbreuk op de
beeldmerken.

(Met dank aan Syb Terpstra en Astrid Janssen, De
Brauw Blackstone Westbroek)

Hof van Justitie EU over wezenlijke functie collectief
Uniemerk

IEPT20170920, HVJEU, The Tea Board v EUIPO
Merkenrecht. Wezenlijke functie collectief Uniemerk:
onderscheiden van waren of diensten van de leden van
de vereniging van de merkhouder van die van andere
ondernemingen, en niet deze waren te onderscheiden
op basis van de geografische oorsprong ervan. Als
conflicterende tekens enerzijds collectieve merken en
anderzijds individuele merken zijn is de mogelijkheid
dat het publiek kan aannemen dat waren en diensten

betrekking hebben op zelfde plaats van herkomst geen
relevante factor om aan te tonen dat waren het zelfde
zijn of soortgelijk.

Verbod om als beeldmerk ingeschreven Lean and
Green-logo zonder toestemming te gebruiken op
voertuigen

IEPT20170913, Rb Oost-Brabant, Connekt
Merkenrecht. Verbod om als beeldmerk ingeschreven
Lean and Green-logo te voeren zonder deelnemer te
zijn van Lean and Green-programma van merkhouder
Connekt: Connekt kan gebruik verbieden op grond van
artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Voldoende (spoedeisend)
belang bij verbod ondanks stelling gedaagde dat
gebruik is gestaakt: handelswijze gedaagde geeft
aanleiding te veronderstellen dat het beeldmerk
mogelijk nog wordt gebruikt of zal worden gebruikt.

Merkenrecht (GEU)

Geen verwarringsgevaar tussen beeld ‘BADTORO’ en
beeldmerk ‘“TORO’.

IEPT20170920, GEU, Jordi Nogues v EUIPO
Merkenrecht. Beroep tegen de toegewezen oppositie
tegen het beeldmerk ‘BADTORO’ voor waren en
diensten van de klassen 25 (kledingstukken, schoeisel),
34 (tabak, artikelen voor rokers) en 35 (import, export,
handelsvertegenwoordiging). Oppositie werd ingesteld
op basis van twee Uniewoordmerken ‘TORO’, twee

Spaanse beeldmerken ‘TORO’ en een Spaans
woordmerk ‘EL TORO’. Het beroep wordt
toegewezen.

Het gewraakte teken verschilt in structuur sterk in
vergelijking met oudere Uniewoordmerken TORO,
vanwege het dominerende beeldelement. Er is een
duidelijk verschil in die zin dat het oudere beeldmerk
een beeldelement bevat met een dominerend
woordelement, terwijl het aangevraagde merk bestaat
uit een dominerend beeldelement en een ondergeschikt
woordelement.  Hoewel de gemeenschappelijke
verwijzing naar het begrip stier aanwezig is, vertoont
het aangevraagde merk meer gelijkenis met een
mascotte of personage dan met het klassieke silhouet.
De Kamer van Beroep heeft de aanwezigheid van de
term ‘toro’ in beide tekens overschat. Er is geen sprake
van verwarringsgevaar.

“LOVE TO LOUNGE” is niet beschrijvend voor
kleding, schoenen en hoofdeksels

IEPT20170915, GEU, Lidl Stiftung v EUIPO
Merkenrecht. Beroep tegen de inschrijving van het
Uniewoordmerk LOVE TO LOUNGE voor kleding,
schoenen en hoofddeksels.

Het beroep wordt verworpen en het besluit van de
Kamer van Beroep om het woordmerk ingeschreven te
laten blijft in stand. Het merk is niet beschrijvend voor
de betrokken waren, omdat het geen directe
beschrijvende betekenis heeft in de context van de
waren. Het merk kan niet zonder verder nadenken
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worden aangemerkt worden als beschrijving van de
betrokken waren.

Modelrecht

Onjuiste rechtsopvatting Gerecht door eis dat
geinformeerde gebruiker betwiste model bekend is met
voortbrengsel waarin ouder model is verwerkt of
toegepast

IEPT20170921, HvJEU, Easy Sanitary Solutions en
EUIPO v Nivelles

Modelrecht. Onjuiste rechtsopvatting Gerecht door van
EUIPO te verlangen bij beoordeling nieuwheid model
zelf verschillende onderdelen van een ouder model met
elkaar te combineren: staat aan verzoeker in
nietigheidsprocedure om volledige afbeelding oudere
model over te leggen, een eventuele reconstructie zal
bovendien  onvolkomenheden vertonen.  Terecht
geoordeeld dat “betrokken sector” uit art. 7, lid 1 Vo
6/2002 niet is beperkt tot die van het voortbrengsel
waarin het betwiste model zal worden verwerkt of
toegepast. Blijk van onjuiste rechtsopvatting Gerecht
door eis dat geinformeerde gebruiker van het betwiste
model bekend is met voortbrengsel waarin het oudere
model is verwerkt of toegepast: dit zou extra
voorwaarde opleveren die noch uit de letter noch uit de
geest van Vo 6/2002 blijkt.

Portretrecht

Inbreuk op portretrecht Max Verstappen door gebruik
‘lookalike’ in Picnic commercial

IEPT20170906, Rb Amsterdam, Mavic v Picnic
Portretrecht.  Lookalike uit Picnic commercial
aangemerkt als portret Max Verstappen: portret betreft
niet per definitie persoon zelf en lookalike vertoont
door zelfde pet, raceoutfit, haarkleur, silhouet en
postuur alle karakteristieke kenmerken van Verstappen
waardoor bij het publiek het beeld van Verstappen
wordt opgeroepen. Gebruik portret Verstappen is
onrechtmatig: ~ Verstappen  geniet  verzilverbare
populariteit, exclusief contract met Jumbo betekent niet
dat Verstappen geen commercieel belang meer heeft,
Picnic komt in het kader van artikel 10 EVRM
weliswaar een zekere vrijheid toe om zich op
humoristische wijze te uiten, maar omstandigheid dat
het gaat om reclame-uiting waarbij bewust het beeld
van Verstappen is opgeroepen zonder daarvoor een
vergoeding aan te bieden weegt zwaarder. Partijen
mogen zich bij akte uitlaten over hoogte vergoeding:
geabstraheerd van de omstandigheid dat Verstappen
niet zou hebben ingestemd met de commercial van
Picnic moet de hypothetisch bedongen vergoeding
worden beschouwd als de geleden schade.

IPR

HvJEU over IPR perikelen bij in verschillende
lidstaten gevestigde verweerders van gestelde inbreuk
op modelrechten Nintendo

IEPT20170927, HVJEU, Nintendo v BigBen

IPR. Modelrecht. Rechtbank voor Gemeenschapsmodel
kan indien bevoegdheid jegens een eerste verweerder is
gebaseerd op artikel 82(1) GModVo en bevoegdheid
jegens in andere lidstaat is gevestigde tweede
verweerder is gebaseerd op artikel 6 Brussel 1 Vo en
79(1) GModVo, omdat deze tweede verweerder
producten vervaardigt en levert aan de eerste
verweerder maatregelen gelasten op grond van artikel
88(1) en 89(2) GModVo die ook betrekking hebben op
gedragingen van de tweede verweerder die geen
verband houden met deze toeleveringsketen en die
gelden voor de gehele Unie. Zonder toestemming
modelhouder gebruik maken van afbeeldingen van
producten die overeenstemmen met een
gemeenschapsmodel voor de rechtmatige verkoop van
accessoires voor specifieke producten van de
modelhouder om het gezamenlijke gebruik van deze
accessoires en de specifieke producten van de
modelhouder uit te leggen en te tonen betreft
toegestane “reproductie ter illustratie” ex artikel 20
GModVo, voor zover aan cumulatieve voorwaarden
van die bepalingen is voldaan. Begrip “land waar de
inbreuk is gepleegd” uit artikel 8(2) Rome 1l Vo ziet op
land van de plaats waar de schadeveroorzakende
gebeurtenis zich heeft voorgedaan. Indien eenzelfde
verweerder verschillende inbreukmakende handelingen
worden verweten moet niet aan elke verweten
inbreukmakende handeling worden gerefereerd, maar
moet het gedrag van die verweerder in zijn totaliteit
worden beoordeeld om de plaats van de
oorspronkelijke inbreukmakende handeling die ten
grondslag ligt aan het verweten gedrag dat door die
verweerder is verricht of dreigt te worden verricht vast
te stellen.

Octrooirecht

EP 304 kan geen prioriteit ontlenen aan US 291, nu
prioriteitsrecht niet is overgedragen

IEPT20170927, Rb Den Haag, Celltrion v Roche
Octrooirecht. Overeenkomst. EP 304 kan geen prioriteit
ontlenen aan US 291, nu [T] het prioriteitsrecht niet aan
gedaagden heeft overgedragen. Overeenkomst tussen
[T] en Biogen beheerst door recht van Massachusetts,
waardoor overeenkomst volgens letterlijke tekst moet
worden uitgelegd, tenzij bepalingen onduidelijk zijn.
Prioriteitsrecht  valt niet onder definitie van
“Proprietary  Information”, dat door *“active
assignment” automatisch op de werkgever overgaat.
“Active assignment” ziet niet op prioriteitsrechten, nu
tekst overeenkomst duidelijk is. Ondanks dat
prioriteitsrechten ook niet vallen onder “Inventions”,
waarvoor een “promise to assign” geldt, hoeft niet naar
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bedoelingen partijen te worden gekeken: tekst
overeenkomst duidelijk, partijen hebben nagelaten
concretere afspraak te maken over overdracht
prioriteitsrechten. EP 304 niet nieuw door publicatie
Keystone dat door ongeldig beroep op prioriteit tot
stand van techniek is gaan behoren.

(Met dank aan Daan de Lange, Jan Pot en Boukje van
der Maazen, Brinkhof)

Aanvullend beschermingscertificaat voor bortezomib
inventief

IEPT20170725, Rb Den Haag, Millennium v Teva
Octrooirecht. ABC. Op EP 360 gebaseerd Aanvullend
Beschermingscertificaat voor bortezomib inventief:
technisch probleem is het vinden van verbinding met
verbeterde activiteit en selectiviteit bij remming van
proteasoom binnen de groep verbindingen als
geopenbaard in WO 904, onvoldoende aannemelijk dat
selectie van bortezomib voor de gemiddelde vakman op
prioriteitsdatum voor de hand lag.

EP 515 voor mobiele sanitaire inrichting met drie
toiletten niet inventief

IEPT20170728, Rb Den Haag, MSS v TWT
Octrooirecht. EP 515 voor “Mobile sanitary unit for
accommodating at least three sanitary facilities” niet
inventief in licht van DE 263: vakman zou door zijn
algemene vakkennis zonder meer de leer van DE 263
ook toe te kunnen passen op van dat document
enigszins afwijkende inrichtingen zoals een mobiele
sanitaire inrichting met drie toiletten, althans zijn
daarbij toe te passen modificaties als technisch triviale
maatregelen te beschouwen.

ABC terecht niet verleend aan product dat niet wordt
beschermd door basisoctrooi
IEPT20170719, Rb Den Haag,
Nederland

Octrooirecht. ABC. Besluit om geen ABC te verlenen
voor product trastuzumab emtansine blijft in stand:
product wordt niet beschermd door basisoctrooi EP
448.

Octrooicentrum

Onrechtmatige daad

Domeinnaamregistratie burgemeester[naam].nl
onrechtmatig door bijkomende omstandigheden
IEPT20170817, Rb Den Haag, Gemeente
Bodegraven-Reeuwijk

Domeinnaamregistratie burgemeester[naam].nl
onrechtmatig door bijkomende omstandigheden
bestaande uit verwarring publiek: burgemeester is
publiek figuur waarover publiek informatie zoekt en
exploitatie domeinnaam door gedaagde leidt tot
verwarrende  situatie.  Disclaimer op  website
onvoldoende om verwarring te ondervangen, niet te
verwachten dat merendeel bezoekers deze zal lezen.
Geen spoedeisend belang bij vorderingen ten aanzien
van overige domeinnamen: geen website aan

gekoppeld, eisers kunnen bij College voor Klachten en
Beroep terecht om registratie aan te vechten.
(Met dank aan Eliétte Vaal, AKD)

Overig

Rapbattles van rapper die niet meer achter zijn teksten
staat hoeven niet van Youtube te worden verwijderd
IEPT20170906, Rb Rotterdam, Punch Out Battles
Auteursrecht. Portretrecht. Vermoeden van overdracht
aan filmproducent ex artikel 45d Auteurswet niet van
toepassing op bijdrage rapper aan rapbattle: rapteksten
niet vervaardigd met het oog op registratie en publicatie
filmwerk en derhalve niet te beschouwen als een
‘daartoe bestemde bijdrage’. Battlerapper wordt wel
geacht afstand te hebben gedaan van het recht zich op
grond van portretrecht te verzetten tegen publicatie van
de beelden: toestemming voor maken opnames staat
voldoende vast, uit gedrag van rapper moet worden
afgeleid dat hij bovendien heeft ingestemd met
publicatie en feit dat de rapper inmiddels niet meer
achter zijn teksten staat kan daar niet aan af doen. Ook
beroep op Wet bescherming Persoonsgegevens slaagt
om deze redenen niet: uit gedrag rapper blijkt expliciet
dat hij toestemming heeft verleend voor verwerking
gegevens.

Martin  Garrix fonogrammenproducent van zijn
tracks en niet Spinnin Records

IEPT20170920, Rb Midden-Nederland, Spinnin
Records

Naburige  rechten.  Verbintenissenrecht. Eiser
fonogrammenproducent van 23 tracks: eiser verzorgde
de eerste vastlegging van zijn nummers, nam het
initiatief daarvoor en was daarvoor verantwoordelijk:
eiser droeg het financiéle risico voor de eerste
vastlegging. Spinnin niet ook (gedeeld)
fonogrammenproducent; het creatieve proces waarbij
[F] van Spinnin aan heeft bijgedragen betreft niet de
daadwerkelijke vastlegging van het nummer. Lage en
niet riskante kosten voor vastlegging voor de
vaststelling van eiser als fonogrammenproducent niet
relevant: in wetgeving geen minimum gesteld aan de
kosten, het is een feitelijk gegeven dat het recht van de
fonogrammenproducent een wettelijke grondslag heeft
gekregen waar tegenover een recht op vergoeding staat
en technische ontwikkeling zorgt voor lagere
productiekosten. Eiser heeft de overeenkomsten van
2012 en 2013 terecht wvernietigd: bij een juiste
voorstelling van zaken had eiser niet op dezelfde
voorwaarden de overeenkomsten afgesloten en bij een
juiste voorstelling van zaken had eiser geen nieuwe
productieovereenkomst en  niet op  dezelfde
voorwaarden een nieuwe managementovereenkomst
afgesloten. Vordering van 2 miljoen euro op grond van
artikel 25 AW, afgewezen: artikel 25d Aw slechts van
toepassing op overeenkomsten gesloten na 1 juli 2015.
ledere beslissing over geldvorderingen van Eiser
aangehouden: partijen slechts beperkt onderbouwd,
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toegelicht en verweerd terwijl de gevorderde bedragen
omvangrijk zijn.

(Met dank aan Oktay Dizgiin en Jurriaan Zee, Duzgun
& De Roos Advocaten)

Misdaadjournalist mocht publicist ‘kierewiet’ noemen
IEPT20170926, Rb Amsterdam, Fremantlemedia
Publicatie. Uitlatingen misdaadverslaggever waarin hij
publicist “kierewiet” noemt, niet onrechtmatig: eiser is
publiek persoon, uiting betrof een waardeoordeel en
een weerwoord tegen een waardeoordeel was niet
zinvol geweest.

Inbreuk IE-rechten op online hotelkamerzoeker
onvoldoende onderbouwd
IEPT20170630, Rb _Amsterdam,
Fornova

Procesrecht. Gestelde inbreuk op IE-rechten digitaal
hulpmiddel waarmee het onder de marktprijs aanbieden
van hotelkamers kan worden opgespoord onvoldoende
onderbouwd.

RateGain v

BERICHTEN
Tijdschriften

B9 15130. Paul Tjiam: Een kleine geschiedenis van
het merkenrecht in Nederland

BIE 2017-4, p. 142-150: “De geschiedenis van het
merkenrecht in Nederland toont een beeld dat soms
ongemakkelijk aanvoelt. Het is het beeld van
Nederland als conservatiefste jongetje van de klas dat
zich bewust afsluit van internationale, progressieve
ontwikkelingen op het gebied van het merkenrecht.
Wrang genoeg is het te danken aan onze zuiderburen en
de Europese harmonisatie dat het Nederlandse
merkenrecht internationaal in de pas loopt. Een
belangrijke les voor de rechter, advocaat en geleerde is
dan ook om internationale en progressieve opvattingen
niet categorisch te benaderen met “nee, omdat", maar in
plaats daarvan te omarmen met “ja, omdat”. Het is tijd
om het laatste restje conservatisme af te stoffen. Een e-
mail en brief zijn inmiddels onderweg naar de Dikke
van Dale met een dwingende suggestie de huidige
definitie van het “merk” te wijzigen van “ [een] teken
aangebracht op een voorwerp om het van andere te
onderscheiden of om aan te duiden dot het tot een
bepaalde categorie of bij iets anders hoort” naar “een
teken dat wordt gebruikt ter onderscheiding van waren
en diensten”.”

B9 15131. Roderick Chalmers
Papendrecht: De rol van het
vermogen in artikel 5 Hnw

BIE 2017-4, p. 150-155: “De vraag is of een toets
waarbij meer gewicht wordt toegekend aan een
belangenafweging, tot een ander eindresultaat leidt dan
de bestaande verwarringsgevaartoets (waar het
onderscheidend vermogen één van de in aanmerking te

Hoynck van
onderscheidend

nemen factoren is). Ik vermoed van wel. In de
handelsnaamrechtelijke praktijk wordt de gebruiker van
een handelsnaam, ook wanneer deze beschrijvend en
niet onderscheidend is, steeds vaker als de houder van
een exclusief recht op de handelsnaam aangemerkt. Dit,
terwijl de wetgever juist geen uitsluitend recht heeft
willen verlenen en ook niet duidelijk is waarom de
eerste gebruiker van een beschrijvende handelsnaam
beloond zou moeten worden met een uitsluitend recht.
De belangenafweging zit, anders dan bij andere
intellectuele eigendomsrechtelijke wetten, waar wel een
uitsluitend recht wordt toegekend, niet verdisconteerd
in de bepalingen van de Handelsnaamwet en de daarin
beschreven handhavingsmogelijkheden. Het is daarom
des te belangrijker om in de rechtspraak de belangen
van de betrokkenen steeds in het oog te houden.”

B9 15132. Toon Huydecoper: Samenloop of botsing?
Cumulatie van IE-rechten

BIE 2017-4, p.156-159: “De redactie, vrede zij met
hen, heeft mij gevraagd mee te denken over het thema
van deze editie: de cumulatie van IE-rechten; en om te
proberen, argumenten te verdedigen waarom die
cumulatie niet (zo) bezwaarlijk is. Dat heb ik dus
gedaan. Ik hoop dat u mij gelooft als ik schrijf dat ik
dat ook gewetensvol heb gedaan. Maar de uitkomst is
teleurstellend. Ik denk dat cumulatie van IE-rechten
inderdaad bezwaren oproept, en dat de bestaande
regelingen om aan die bezwaren tegemoet te komen
nog zo gek niet zijn. Ze zijn niet altijd boven kritiek
verheven -bestaan er regelingen die dat wel zijn?-;
maar ze voorzien in reéle problemen, en bieden daar
meestal ook reéle oplossingen voor.”

B9 15133. Syb Terpstra en Simone Poot: Terugblik:
2016-2017; een jaar merkenrechtspraak

“Het merkenrecht heeft het afgelopen jaar weer een
grote stroom uitspraken opgeleverd. Hierna behandelen
wij aan de hand van een aantal belangrijke
merkenrechtelijke thema's de in onze ogen meest
relevante rechtspraak op Europees en nationaal niveau.
We hebben niet de intentie gehad een uitputtend
overzicht te geven van alle merkenrechtelijke
jurisprudentie.  We  doorlopen  achtereenvolgens
ontwikkelingen op het gebied van vorm merken,
beschrijvende merken, overeenstemming, inburgering,
normaal gebruik en tot slot enkele overige relevante
uitspraken.”

B9 15134. Ranee van der Straaten: Smell-alikes:
Lessons from Chanel and Coty's smell-alike victory
World Trademark Review, december 2016/januari
2017, issue 64, p. 22-23: “Across Europe, the
flourishing trade in smell-alikes is a thorn in the side of
proprietors of well-known perfume trademarks.
However, their position in the Netherlands has been
strengthened by a judgment from the District Court of
The Hague.”
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B9 15135. Ranee van der Straaten: The risks of
personal branding

World Trademark Review, augustus/september 2017,
issue 68, p. 93-95: “Your personal name has been
yours since birth and will be yours for the rest of your
life. Unsurprisingly, you feel entitled to use it as you
please. However, using your name as your company
name or product brand can have serious legal
consequences. Your personal name might be similar or
identical to someone else’s trademark and using it in
the course of trade might thus amount to trademark
infringement. Recent changes to EU trademark law
have made it easier for rights holders to act against
infringing trade names. Since the EU reforms, the so-
called ‘own name defence’ can now be successfully
invoked only by natural persons and is no longer
available for companies.”

B9 15136. Olga Meijer: De VCP vs de rechter

AMI 2017/4, p. 139-145: “Muziekplagiaat is hot. In de
Verenigde Staten lijkt zelfs een trend te zijn ingezet
door de alom bekritiseerde Blurred Lines-zaak, waarin
onder andere artiesten/componisten Pharrell Williams
en Rob in Thicke werden veroordeeld tot het betalen
van een forse schadevergoeding wegens
muziekplagiaat.

[...]

Dan ligt de vraag voor of het in Nederland ook zo
gemakkelijk zou zijn om te scoren in een plagiaatzaak
en of dus te verwachten valt dat die Amerikaanse trend
navolging vindt. In Nederland worden geschillen over
muziekplagiaat doorgaans ter beoordeling voorgelegd
aan de VCP, een deskundigencommissie bestaande uit
componisten en juristen. Aan de hand van de
plagiaatzaken die aan de VCP en aan de Nederlandse
rechter sinds 2004 zijn voorgelegd, wordt onderzocht
of een dergelijke uitspraak in Nederland mogelijk zou
zijn. Aangezien de Nederlandse rechter slechts een
handjevol uitspraken over muziekplagiaat heeft gedaan,
wordt hierbij ook de relevante Belgische rechtspraak
betrokken. Tot slot zal de Blurred Lines-zaak nog
uitgebreider worden behandeld.”

B9 15137. Michiel Haegens: Grote veranderingen
voor het collectieve merk

“Collectieve merken zijn niet de meest voorkomende
merken, maar zijn meestal wel zeer bekend. Voor de
houders van deze merken zijn er belangrijke
veranderingen in aantocht.

Achterliggende reden is dat er nieuwe wetgeving wordt
doorgevoerd, waardoor er naast het collectieve merk,
het zogenoemde certificeringsmerk wordt
geintroduceerd. Tegelijkertijd wordt de wetgeving met
betrekking tot de collectieve merken aangepast.

[...]

Met de nieuwe wetgeving in aantocht en recente
jurisprudentie in het achterhoofd moeten houders van
keurmerken en aanverwante merken niet alleen hun
merkenportefeuille nog eens goed doornemen of deze

future proof is, maar dient ook het gebruik met de aard
van het merk in overeenstemming te zijn.”

Nieuws

B9 15129. Bas Kist: Frisdrankmerk John Lemon
wijzigt naam onder druk van Lennon-weduwe Yoko
Ono

Bas Kist (Chiever), de Volkskrant 22-9-2017: “Het
merk John Lemon werd vijf jaar geleden op de markt
gebracht en wordt verkocht in veertien Europese
landen, waaronder Nederland. Om het merk van de
markt te halen, dreigde Ono niet alleen de Poolse
fabrikant Orszulak, maar ook al zijn distributeurs in
Europa met juridische stappen. Volgens de
Nederlandse advocaat van Ono, Joris van Manen van
het kantoor Hoyng Rokh Monegier, maakt John Lemon
inbreuk op de merkrechten en ‘personality rights' van
de beroemde Beatle.

Om de eisen van Ono kracht bij te zetten, startte Van
Manen een procedure bij de rechtbank in Den Haag.
Die procedure werd ingetrokken nadat de partijen tot
een regeling kwamen, waarmee Orszulak enige tijd
krijgt om te rebranden.
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