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Voor de IE & ICT
praktijk zoekt Ventoux
Advocaten een
\]énm Professional Support
Lawyer. Deze
zoskt professional Professional Support

support lawyer
IENCT

Lawyer wordt met name
verantwoordelijk voor de
ontwikkeling en
ondersteuning van de
praktijk op het gebied van IE-management en -beheer.
De Professional Support Lawyer houdt zich onder meer
bezig met (i) het ontwikkelen van modellen, structuren
en handleidingen voor IE & ICT-management en de
implementatie daarvan, (ii) het verzorgen van de
marketing van de IE-management praktijk en (iii) de
ondersteuning van de IE & ICT transactiepraktijk.

Dit boek geeft in 358
pagina’s een overzicht en

RBChTSDI’OGK samenvatting van de in
Intellectuele 2016 gewezen uitspraken
ETgendom — zoals op Boek9.nl
gepubliceerd in IEPT-

formaat en voorzien van

Boek.nl relevante afbeeldingen —
2016 ter zake van alle

intellectuele
eigendomsrechten (“IE”), aangevuld met oneerlijke
concurrentie, [E-vermogensrecht, I[E-handhaving en IE
& Internationaal privaatrecht (toepasselijk recht en
bevoegde rechter).

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

|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
and design law in force in
the European Union (EU).

Second Edition

Edited by
Charles Gielen,
Werena

von Bomhard

In an increasingly
& Waolters 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
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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
Faculty of Law Intellectual Property Law

i Maabir and Knowledge Management
IP Law & Knowledge (IPKM) feature
Management (IPKM) specialisation  tracks  on
international IP litigation

practice,  entrepreneurship

and valorization, and claim
common programme lawyers,

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-
FEHE s e rechtspraak en de per

- Rechisprackoverzicht .
- Webboeken kwartaal geactualiseerde

digitale versies van bij Boek9

uitgegeven boeken, voorzien

van hyperlinks naar
wetteksten en IEPT-rechtspraak.

g

onderwijs
aanbod
BOEKY9 PUBLICATIES
IE- IE-
Beginselen Goederenrecht
IE-Handboek IE-Handboek
2017 2017
Rechtspraak Rechtspraak
Intellectuele Intellectuele
Eigendom Eigendom

2015 2016

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

Parlementaire
geschiedenis
WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE

Auteursrecht

Betalingsplichtige komt het recht toe om terugbetaling
van te veel betaalde thuiskopieheffing te vorderen
IEPT20171006, HR, Imation v Thuiskopie

Geen grond voor stellen prejudici€le vragen aan
HVJEU. Betalingsplichtige komt het recht toe om
terugbetaling van te veel betaalde thuiskopieheffing te
vorderen, ongeacht op welke grondslag de vordering
berust. Dat betalingsplichtige thuiskopievergoeding kan
doorberekenen aan eindgebruiker, waardoor
betalingsplichtige geen schade lijdt en wordt verrijkt
doet hier niet aan af: vordering uit hoofde van
onverschuldigde betaling is geen rechtsvordering tot
vergoeding van schade.

(Met dank aan Thijs van Aerde, Houthoff Buruma en
Arnout Groen, Hothuis Alkema Groen)

Merkenrecht

Hogere voorziening tegen internationaal woordmerk
“CHEMPIOIL” verworpen

IEPT20171005, HVJEU, Wolf Qil

Merkenrecht. Hogere voorziening tegen een arrest van
het Gerecht EU van 1 juni 2016, waarin het beroep
tegen de beslissing van de Kamer van Beroep van het
EUIPO dat geen sprake was van verwarringsgevaar
tussen het oudere internationale beeldmerk met
aanwijzing van de Europese Unie en Frankrijk
“CHAMPION” en het internationale woordmerk met
aanwijzing van de Europese Unie “CHEMPIOIL” voor
o.a. hydraulische vloeistoffen, was- en
reinigingspreparaten en smeermiddelen. Het beroep
wordt verworpen.

Inbreuk op merk en handelsnaam LOTUS
IEPT20171004. Rb Midden-Nederland, LOTUS
Merkenrecht.  Handelsnaamrecht.  Statutaire- en
handelsnamen Stichting Lotus Centrale Blaricum &
Flevoland’ en ‘Vereniging Lotus Kring Actie’ zorgen
voor verwarringsgevaar merk merk LOTUS voor
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training en opleiding slachtoffers voor nabootsen van
letsel of trauma: aanzienlijke mate  van
overeenstemming  door  gelijkenis in  meest
kenmerkende en dominante bestanddeel LOTUS,
LOTUS heeft groot onderscheidend vermogen,
toevoegingen van gedaagden beschrijvend van aard,
sprake van soortgelijke activiteiten. Ook inbreuk op
handelsnaam LOTUS.

(Met dank aan Joost Becker en Arno Stoffelsma,

Dirkzwager)

Gedaagde niet gerechtigd om handelsnaam en logo
TJIN’S te gebruiken

IEPT20170901, Rb Amsterdam, Tjins

Merkenrecht.  Gedaagde  niet  gerechtigd om
handelsnaam en logo TJIN’S te gebruiken:
samenwerking geen grond (meer) voor gebruik, voeren
naam TJIN’S leidt tot verwarringsgevaar wegens aard,
vestigingsplaats en publiek ondernemingen, gebruik
logo onrechtmatig wegens auteursrechtinbreuk.

Loods G maakt geen
handelsnaam Loods 5
IEPT20170707, Rb Noord-Nederland, Loods S v
Loods G

Merkenrecht. Handelsnaamrecht.Logo Loods G maakt
geen inbreuk op beeldmerk van Loods 5: sprake van
niet gelijkende lettertypes, andere plaatsing woord
Loods, gelijkenis cijfer ‘5’ en de letter ‘G’ is
bovendien beperkt. Ook geen inbreuk op woordmerk
Loods 5: onderscheidend vermogen niet meer dan
gering, betrokken waren slechts in geringe mate
soortgelijk nu meubels die Loods 5 verkoopt vooral
nieuw en design betreffen terwijl Loods G beeld van
kringloopwinkel oproept. Beroep op art. 2.20 lid 1 sub
¢ BVIE onvoldoende onderbouwd. Ook beroep op
handelsnaam  kan  Loods 5 niet  baten:
verwarringsgevaar niet aannemelijk door verschil in
betrokken waren.

inbreuk op merken en

Geen inbreuk op beeldmerk en auteursrecht De
Pizzabakkers

IEPT20171006, Rb Amsterdam, Pizzabakkers
Merkenrecht. Als pizzaschep vormgeven logo’s met
daarin de naam van de onderneming leiden niet tot
verwarringsgevaar tussen pizzaketen De Pizzabakkers
en pizza bezorgservice: beperkte overeenstemming
door wverschillen in vormgeving zoals lettertype,
omlijning en plaatsing schep, gedaagden gebruiken
logo alleen voor bezorgservice, eisers alleen voor
restaurants, omstandigheid dat gedaagden logo al sinds
2014 gebruiken zonder is gebleken van verwarring is
indicatie is voor het ontbreken van gevaar daarvoor.
Beroep op art. 2.20 lid 1 sub ¢ BVIE onvoldoende
onderbouwd. Ook  geen  auteursrechtinbreuk:
verschillende totaalindruk door visuele verschillen.

Teken P7 SCHIPHOL PRIVIUM maakt inbreuk op
de merken PRIVIUM en SCHIPHOL van Schiphol

IEPT20150423, Rb Amsterdam, Schiphol v IBR
Merkenrecht. Inbreuk sub b op merken SCHIPHOL en
PRIVIUM door teken P7 SCHIPHOL PRIVIUM van
IBR: de tekens SCHIPHOL en PRIVIUM van IBR zijn
identiek aan het woordmerk en aan het woorddeel in
het beeldmerk SCHIPHOL PRIVIUM van Schiphol, er
is sprake van verwarringsgevaar en partijen bedienen
zich van hetzelfde publiek. Ook inbreuk sub c:
SCHIPHOL is een bekend merk en IBR trekt
ongerechtvaardigd voordeel wuit reputatie merk
SCHIPHOL.

Enkel gebruik beeldelement van samengesteld merk is
normaal gebruik als onderscheidend vermogen niet
wordt aangetast

IEPT20171011, HvJEU, EUIPO v Cactus
Merkenrecht. Arresten CIPA v Registrar
(IEPT20120619) en Praktiker Bau v Deutsche Patent
und Markenamt (IEPT20050707) hebben geen
betrekking op oudere merken die voor de datum van
die arresten geregistreerd waren. Enkel gebruik van
beeldelement van samengesteld merk is ‘“normaal
gebruik”, indien onderscheidend vermogen van dat
merk zoals ingeschreven niet wordt gewijzigd.

Overig

Schadevergoeding van € 25.862 per jaar wegens
gebruik van inbreukmakende software
IEPT20171004. Rb Rotterdam, Track v Vijverberg
Schade. Procesrecht. Schadevergoeding van € 25.862
per jaar wegens gebruik van inbreukmakende software
voor bijhouden ziekteverzuim bestaande uit forfaitair
bedrag aan gederfde licentievergoeding van € 15.862
en surplus van € 10.000. Surplus niet onredelijk wegens
groei van aantal dossiers in bewuste periode en met
name onbetwiste verdubbeling van werknemers
Vijverberg. 1019h Rv  proceskostenveroordeling
gematigd van 176.231,86 naar € 150.000: door Track
niet gereageerd op verweer dat werken met 7
advocaten/medewerkers waarschijnlijk voor dubbele
kosten heeft gezorgd. Verzoek om kostenveroordeling
niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren wegens
dreigend faillissement faalt: niet onderbouwd.

(Met dank aan Martin Hemmer, AKD)

Bram Ladage dient franchiserelatie voorlopig voort te
zetten; overeenkomst op onjuiste gronden opgezegd
IEPT20170331, Rb Rotterdam, Bram Ladage
Franchise. Franchiseovereenkomst op onjuiste gronden
opgezegd: nastreven uniformiteit franchisecontracten
op zichzelf geen rechtvaardiging voor opzegging,
onvoldoende onderbouwd dat verouderde tekst voor
grote  problemen heeft gezorgd en gedrag
franchisenemer rechtvaardigt niet de conclusie dat
vruchtbare samenwerking is uitgesloten.

Eiswijziging met betrekking tot merk- en modelrecht
‘Rainwinner’ toegestaan
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IEPT20170815, Hof Arnhem-Leeuwarden, Broos
Water

Procesrecht. Eiswijziging in hoger beroep toegestaan:
niet in strijd met de goede procesorde om in hoger
beroep vordering in te stellen die in eerste aanleg is
ingetrokken, samenloop met schadestaatprocedure staat
niet aan eisen schadevergoeding in de weg.

BERICHTEN
Tijdschriften

B9 15150. The New Intellectual Property of Health:
Can IP be Used to Save Lives?

BMM Bulletin 2017-2, p. 35-38, Alberto Alemanno &
Enrico Bonadio: “The New Intellectual Property of
Health provides the first legal and policy analysis of the
intellectual property (IP) aspects of a rapidly growing
category of regulatory measures affecting the
presentation of certain health-related goods as diverse
as tobacco, alcohol, wunhealthy foods, and
pharmaceuticals. By unearthing a possible tension
between these measures and IP regimes, the book
explores how to balance the legitimate interests of
governments to promote public health with the
protection of IP assets. The breadth of the analysis,
however, goes beyond providing a mere assessment of
the compatibility of these innovative measures with IP
rights as enshrined in international, European and
domestic regimes as well as investment treaties. The
rapid diffusion of these measures across jurisdictions
calls for some redefinition of the nature of rights
offered by IP legislations, especially in relation to
trademarks and, in particular, for a new balancing of IP
rights protection with the promotion of public health.
Indeed, while these measures carry the promise to
enhance public health protection, they require the
development of some innovative uses of IP protection.”

B9 15151. Claimcultuur: over levensmiddelenrecht en
merken

BMM Bulletin 2017-2, p. 39-43, Sarah Arayess: “Het
levensmiddelenrecht is een complex rechtsgebied dat
sinds een aantal jaar enorm in de spotlight is komen te
staan. Food is hot en daarom krijgt het de aandacht van
de politiek, media en niet te vergeten de
toezichthouder. Bedrijven dienen zich een weg te
laveren tussen deze ‘krachten’. Ook voor het
merkenrecht is enige kennis van food law
onontbeerlijk. Dit artikel geeft aan de hand van veel
voorbeelden en actualiteiten een mini (opfris)cursus,
zodat u weer helemaal kunt meepraten.”

B9 15154. Merken
praktische bijsluiter

BMM Bulletin 2017-2, p.44-50, Marloes Meddens-
Bakker: “De markt van geneesmiddelen is streng
gereguleerd. De betreffende wet- en regelgeving en de
hieruit voortvloeiende beleidsdocumenten raken ook de

voor geneesmiddelen: een

naamgeving en verpakkingen van farmaceutische
producten. Met welke voorwaarden, beperkingen of
situaties moet u als merkrechtspecialist rekening
houden wanneer u adviseert over merken voor
(fabrikanten van) geneesmiddelen?”

B9 15155. The Tobacco Product Directive and its
impact on Trademark law

BMM Bulletin 2017-2, p.52-59, Elena Bertolotto:
“Stricter labelling and packaging requirements,
mandatory pictorial health warnings on each side of
tobacco packets, prohibition of any promotional
elements and features, a EU-wide traceability system
for tobacco products. These are the main elements
introduced by Directive 2014/40/EU on the
approximation of the laws, regulations and
administrative provisions of the Member States
concerning the manufacture, presentation and sale of
tobacco products (‘Directive 2014/40/EU’), which
entered into force on 20 May 2016. Against this
backdrop, what role can trademarks still play?”

B9 15156. Het collectieve merk: het fundament voor
keurmerken

BMM Bulletin 2017-2, p. 60-66, Sylvia de Hoop: “Om
zijn producten te onderscheiden van die van een ander
bedrijf gebruikt een producent veelal een merk. Een
producent kan ook gebruik maken van keurmerken.
Een keurmerk verschilt van een merk door het
impliceren van een waarborg voor de consument dat de
producten waarop het betrekking heeft aan bepaalde
voorwaarden voldoen. Keurmerken bestaan voor

verschillende  productgroepen en  verschillende
doelstellingen.

Wat onder een keurmerk wordt verstaan is niet
wettelijk  gespecificeerd,  terwijl = consumenten

verwachten dat het betrouwbaar is, goede en
transparante informatie biedt en gecontroleerd wordt
door een onafhankelijke instantic. Om aan deze
verwachtingen tegemoet te komen is dit artikel een
pleidooi voor het gebruik van het collectieve (Benelux-
) merk als (juridisch) fundament voor keurmerken.”

Nieuws

B9 15152. IP-PorTal verwelkomt de volgende
sponsors

Afgelopen zomer heeft Boek9 het internationale
platform IP-PorTal (www.ippt.eu) gelanceerd.

De afgelopen tijd hebben wij de volgende sponsors
voor IP-PorTal mogen verwelkomen:

Los&Stigter

Freshfields Bruckhaus Deringer
BRight

NLO

NLO Shieldmark
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AOMB
Arnold & Siedsma
KLOS c.s.

Ventoux

Vondst advocaten

Hoyng Rokh Monegier

AKD

Van der Steenhoven advocaten
HGF

Dirkzwager

Ook sponser worden van IP-PorTal? Mail de redactie

voor de prijzen, via editor@ippt.ecu

Personalia

B9 15149. LAWNCH - your legal ignition: nieuw
advocatenkantoor in Eindhoven gelanceerd

Uit het persbericht: “Patrick Kager, Alexander
Peerboom en Gino van Roeyen hebben in Eindhoven
het nieuwe advocatenkantoor LAWNCH — your legal
ignition gelanceerd.

LAWNCH is gespecialiseerd in IT & privacyrecht,
intellectuele eigendom, commerciéle contracten en
ondernemingsrecht.

Het kantoor is actief vanuit twee locaties: High Tech
Campus (‘the smartest square km in Europe’) en Strijp-
S (‘creative & cultural center of Eindhoven’). Het
verenigt daarmee ‘the best of both worlds’, die goed
aansluiten bij de specialisaties van LAWNCH.
LAWNCH streeft er naar ‘your legal ignition’ te zijn
door state-of-the-art dienstverlening, waarbij cliénten
en hun behoeften centraal staan. Belangrijkste pijlers
van LAWNCH zijn makkelijke toegankelijkheid,
hands-on benadering en persoonlijke aandacht.
Oprichters Patrick Kager, Alexander Peerboom en
Gino van Roeyen zijn advocaten met een schat aan
ervaring op de rechtsgebieden waar LAWNCH zich op
richt.

Kortom: LAWNCH — your legal ignition.”
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