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VACATURES & ADVERTENTIES 
 

De vijfde sessie van 2017 
vindt plaats op maandag 6 
november a.s. In één uur 
tijd worden de 

jurisprudentie-highlights 
van september - oktober 
2017 op het gebied van IE 
besproken door Dick van 
Engelen (hoogleraar 
Maastricht University en 

hoofdredacteur Boek9.nl). 
Let op: de webinar vindt plaats van 12:30 tot 13:30 uur. 
Kosten (per sessie): € 75,- (excl. BTW) | 1 PO-punt. 
Klik hier voor meer informatie en aanmelden. 

 
Een Benelux 
merkengemachtigde 
is verantwoordelijk 
voor een boeiende 

internationale 
praktijk, die een 
bijdrage levert in 

ons continu streven naar de verbetering van onze 
voorlichting en dienstverlening. Naast deze 
werkzaamheden verricht je onderzoek-, registratie- en 
oppositie procedures en adviseer je onze cliënten over 
merken en modellen. Je bent inhoudelijk op de hoogte 
van alle Intellectuele Eigendomsrechten en bezit de 
bekwaamheid om deze theoretische kennis in de 
praktijk naar behoren toe te passen. Goede kennis van 
de Nederlandse taal is een pre. Je beschikt bovenal over 

veel enthousiasme en goede communicatieve 
eigenschappen. 

Voor de IE & ICT 
praktijk zoekt Ventoux 
Advocaten een 
Professional Support 
Lawyer. Deze 
Professional Support 
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 
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.boomjuridischopleidingen.nl/webinars/592/Webinar-60-minuten-jurisprudentie-IE
https://www.boek9.nl/publicaties/rechtspraak-intellectuele-eigendom-2016
http://boek9-drupal.php7.a3.nvsotap.nl/publicaties/parlementaire-geschiedenis-uitvoeringswet-handhavingsrichtlijn
https://www.boomjuridischopleidingen.nl/webinars/592/Webinar-60-minuten-jurisprudentie-IE
https://www.merkenregistratie.nl/vacature-benelux-merkengemachtigde
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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 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
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
https://www.ippt.eu/
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WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE 
 
Auteursrecht 
 
Vorderingen BUMA inzake het zonder toestemming 
draaien van BUMA-repertoire tijdens evenementen 
bij verstekvonnis toegewezen 
IEPT20170830, Rb Den Haag, Buma v Grupo 
Esdras 
Auteursrecht. Grupo Esdras bij verstekvonnis verboden 
om bij evenementen zonder toestemming muziek van 
BUMA te draaien alsmede veroordeeld tot betalen 
bedrag van € 36.400: het gevorderde komt de rechtbank 
niet onrechtmatig of ongegrond voor. 
 
Partijen maken na beëindigen samenwerking over en 
weer inbreuk op elkaars auteursrecht; toewijzen 
vorderingen niet opportuun 
IEPT20170920, Rb Oost-Brabant, Homeplanner 
Auteursrecht. Vorderingen van partijen die samen een 
agenda hebben ontwikkeld en elkaar na beëindigen 
samenwerking over en weer beschuldigen van 
auteursrechtinbreuk afgewezen: partijen maken over en 
weer inbreuk op elkaars auteursrecht, geen van beide 
partijen heeft voldoende aannemelijk gemaakt bij wie 
de auteursrechten op de huidige vormgeving van de 
agenda liggen, toewijzing vorderingen niet opportuun 
nu het daarmee voor beide partijen niet meer mogelijk 
zou zijn om agenda’s uit te geven. 
 
ITV mag eindspel tv-format bij ordemaatregel 
exclusief exploiteren tot uitspraak in Italiaanse 
bodemprocedure 
IEPT20160826, Rb Amsterdam, ITV v MC&F 
Auteursrecht. IE-verbintenissenrecht. Ordermaatregel 
vereist om te bepalen wie de exclusieve exploitatie van 
het eindspel van een tv-format mag voortzetten en 
uitbreiden tot uitspraak in Italiaanse bodemprocedure: 
uitkomst bodemprocedure laat naar verwachting lang 
op zich wachten, op oordeel van Spaanse rechter dat de 
rechten bij ITV liggen valt aan te merken dat MC&F 
daarin geen partij was, hoger beroep loopt en de 
Spaanse rechter over minder informatie beschikte, 
beoordeling van de - niet uitgemaakte zaak -  bij wie 
het auteursrecht op het spel ligt zal moeten 
plaatsvinden in de bodemprocedure. 
 
Merkenrecht 
 
HvJ over rechterlijke bevoegdheid bij gelijktijdige en 
opeenvolgende vorderingen op grond van Unie- en 
nationale merken 
IEPT20171019, HvJEU, Merck v Merck 
Merkenrecht. Internationaal Privaatrecht Slechts 
sprake van “dezelfde handelingen” ex artikel 109 lid 1 
sub a Uniemerkenverordening indien vorderingen 
betrekking hebben op vermeende inbreuk op nationaal 
merk en gelijk Uniemerk op het grondgebied van 
dezelfde lidstaten. Indien voor rechterlijke instanties 

van verschillende lidstaten tussen dezelfde partijen 
inbreukvorderingen worden ingesteld - waarbij de 
eerste is gebaseerd op een nationaal merk en betrekking 
heeft op het grondgebied van een lidstaat, en de tweede 
is gebaseerd op een Uniemerk en betrekking heeft op 
het gehele grondgebied van de Unie - dient de 
rechterlijke instantie waarbij de zaak het laatst is 
aangebracht zich onbevoegd te verklaren voor het deel 
van het geding dat betrekking heeft op het grondgebied 
van de lidstaat waarop de vordering wegens inbreuk 
voor de eerst aangezochte rechterlijke instantie ziet.  
De laatst aangezochte instantie hoeft zich echter niet 
onbevoegd te verklaren indien de betrokken 
vorderingen niet langer het grondgebied van dezelfde 
lidstaten betreffen of indien de merken niet voor 
dezelfde waren of diensten gelden. 
 
Oppositie van Monster tegen RELEASE THE 
BEAST-merkinschrijving van Unilever alsnog 
gedeeltelijk toegewezen 
IEPT20170725, Hof Den Haag, Monster v Unilever 
Merkenrecht. Oppositie van Monster tegen inschrijving 
van het Benelux woordmerk RELEASE THE BEAST 
van Unilever alsnog toegewezen voor zover het de 
waren ‘ice cream’, ‘water ices’ en ‘frozen yoghurt’ 
betreft. Geringe mate van soortgelijkheid tussen ‘non-
alcoholic beverages’ (Monster) en ‘ice cream’, ‘water 
ices’ en ‘frozen yoghurt’ (Unilever): allen bestemd ter 
verfrissing en verkoeling, enigszins uitwisselbaar, vaak 
via dezelfde distributiekanalen verkocht en de trend dat 
drankproducenten onder hun drankmerken ook 
ijsproducten op de markt brengen ondersteunt dit 
oordeel. Geringe mate van soortgelijkheid 
gecompenseerd door grote mate van overeenstemming 
tussen teken RELEASE THE BEAST en Monsters’ 
merk UNLEASH THE BEAST!: grote gelijkenis op 
visueel vlak nu merk en teken elk 15 letters hebben en 
uit drie woorden bestaan, waarbij de laatste twee 
woorden identiek zijn en het eerste woord grotendeels 
gelijk is, grote auditieve gelijkenis nu merk en teken 
vrijwel hetzelfde worden uitgesproken, grote 
begripsmatige gelijkenis nu de laatste twee woorden 
identiek zijn en betekenis van release en unleash zeer 
dicht bij elkaar ligt. 
 
Mondelinge behandeling in ‘zoolmerk’-zaak 
Louboutin heropend 
IEPT20171012, HvJEU, Louboutin v Van Haren 
Merkenrecht. Mondelinge behandeling in ‘zoolmerk’-
zaak Louboutin heropend: zaak verwezen naar de Grote 
Kamer van het Hof nadat deze bij de Negende kamer 
principiële vragen deed rijzen over het 
Uniemerkenrecht. 
(Met dank aan Charles Gielen, NautaDutilh) 
 
 
 
 

http://www.boek9.nl/
https://www.boek9.nl/items/iept20170830-rb-den-haag-buma-v-grupo-esdras
https://www.boek9.nl/items/iept20170830-rb-den-haag-buma-v-grupo-esdras
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/auteursrecht
https://www.boek9.nl/items/iept20170920-rb-oost-brabant-homeplanner
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/auteursrecht
https://www.boek9.nl/items/iept20160826-rb-amsterdam-itv-v-mcf
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/auteursrecht
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/ie-verbintenissenrecht
https://www.boek9.nl/items/iept20171019-hvjeu-merck-v-merck
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/internationaal-privaatrecht
https://www.boek9.nl/items/iept20170725-hof-den-haag-monster-v-unilever
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
https://www.boek9.nl/items/iept20171012-hvjeu-louboutin-v-van-haren
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
https://www.nautadutilh.com/
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Inbreukverbod op Uniemerken Louis Vuitton bij 
verstekvonnis toegewezen 
IEPT20170920, Rb Den Haag, Louis Vuitton 
Merkenrecht. Inbreukverbod op Uniemerken Louis 
Vuitton en nevenvorderingen bij verstekvonnis 
toegewezen: het gevorderde komt de rechtbank niet 
onrechtmatig of ongegrond voor. 
 
Merkenrecht (GEU) 
 
Verwarringsgevaar tussen ‘UGO’ en ‘il UGO!’ voor 
dranken 
IEPT20171006, GEU, Kofola CeskoSlovensko a.s. v 
EUIPO 
Merkenrecht. Beroep tegen de toegewezen oppositie 
tegen het uniebeeldmerk met het woordelement UGO 
voor waren uit de klasse 32 (fruitdranken). Oppositie 
werd ingesteld op basis van het oudere beeldmerk met 
het woordelement IL HUGO! Voor waren uit de klasse 
32 (dranken, wijn). De Kamer van Beroep oordeelde 
dat er een verwarringsgevaar is door de 
overeenstemming tussen de merken en identieke waren. 
Het beroep faalt. Het relevante publiek is het Duits 
sprekende publiek in de EU. De waren waarvoor de 
merken zijn ingeschreven stemmen overeen. Het 
argument van verzoeker dat haar fruitdranken anders 
zijn dan alcoholische dranken van de wederpartij doet 
daaraan geen afbreuk: de waren staan immers in 
dezelfde categorie voor dezelfde ingeschreven. De 
merken stemmen ook overeen. Het woordelement UGO 
is dominant in de merken, en de overeenstemming 
daarin zorgt voor een laag tot gemiddelde 
overeenstemming. De stijl van de merken kan daaraan 
geen afbreuk doen. De merken worden wel op exact 
dezelfde wijze uitgesproken. Conceptueel roept ‘UGO’ 
geen associaties op, dus kan er geen overeenstemming 
of verschil zijn. Concluderend is er door de identieke 
waren en de overeenstemmende merken een 
verwarringsgevaar. De oppositie blijft in stand. 
 
Verwarringsgevaar tussen ‘COFFEE INN’ en 
‘COFFEE IN’ voor horeca diensten 
IEPT20171024, GEU, UAB Keturi kambariai v 
EUIPO 
Merkenrecht. Beroep tegen de de toegewezen oppositie 
tegen het uniebeeldmerk met het woordelement ‘coffee 
inn’ voor diensten uit de klasse 35 en 43. Oppositie 
werd ingesteld op basis van het oudere Estse beeldmerk 
met het woordelement ‘Coffee In’ voor waren en 
diensten uit de categorie 30 en 43 (koffie en horeca 
diensten). De Kamer van Beroep stelde vast dat de 
merken deels identiek deels overeenstemmend zijn. 
Voor het relevante publiek is er een verwarringsgevaar, 
zo stelde de Kamer van Beroep vast. 
Het beroep faalt. Appellant stelt twee grieven in. De 
eerste grief stelt dat het oudere Estse merk onvoldoende 
gebruikt is voor normaal gebruik voor waren en 
diensten die het beschermt. Het Gerecht bepaalt dat dit 
louter aan de hand van normaal gebruik voor diensten 

uit de klasse 43 bepaald kan worden, omdat de waren 
en diensten sterk gerelateerd zijn. Het aangedragen 
bewijs laat volgens het Gerecht de economische 
activiteit van de houder van het oudere merk zien, en 
normaal gebruik van het merk in de functie waarvoor 
zij bedoeld is. De tweede grief klaagt over het 
verwarringsgevaar. Het relevante publiek heeft een 
gemiddeld aandachtsniveau. Visueel gezien kunnen de 
beeldelementen geen afbreuk doen aan twee quasi-
identieke woordelementen. Fonetisch gezien is er geen 
noemenswaardig verschil tussen de twee beeldmerken. 
Conceptueel gezien begrijpt het relevante publiek dat 
het Engelse woord ‘coffee’ refereert aan de warme 
drank. De woordelementen ‘in’ en ‘inn’ doen daaraan 
geen afbreuk. Door de overeenstemming in waren en 
diensten en de overeenstemmende merken is er sprake 
van een verwarringsgevaar. De oppositie blijft in stand. 
 
‘SCATTER SLOTS’ beschrijvend voor casino spellen 
IEPT20171024, GEU, Murka Ltd v EUIPO 
Merkenrecht. Beroep tegen de afgewezen aanvraag 
voor het uniewoordmerk SCATTER SLOTS voor 
diensten uit klasse 41 (casino spellen). De Kamer van 
Beroep vond dat SCATTER SLOTS beschrijvend was 
voor de diensten die het beschermt. Het heeft geen 
onderscheidend vermogen gekregen door gebruik. 
Het beroep faalt. Appellant beroept zich op drie 
grieven. De eerste grief stelt dat SCATTER SLOTS 
niet beschrijvend is voor de waren die het beschermt. 
Het relevante publiek daarvoor is de Europese 
consument die een basiskennis heeft van de Engelse 
taal. SCATTER en SLOTS kunnen afzonderlijk 
worden gezien in verband met kansspelen. Daarnaast 
zijn zij samen als neologisme verbonden met 
spelmachines. Het feit dat SCATTER SLOTS kan 
refereren aan meer dan alleen kansspelen betekent 
volgens het Gerecht niet dat het niet beschrijvend kan 
zijn voor die kansspelen. Doordat die grief faalt hoeft 
niet op de tweede grief over het onderscheidend 
vermogen van het merk ingegaan te worden. De derde 
grief klaagt dat het merk door inburgering 
onderscheidend vermogen heeft verkregen. Het Gerecht 
bepaalt dat het aangeleverde bewijs hiervoor niet 
binnen het relevante tijdsbestek valt. Daardoor is er 
onvoldoende bewijs om te kunnen spreken van 
inburgering. Ook die grief faalt. Het merk wordt niet 
ingeschreven. 
 
‘KARELIA’ beschrijvend voor smeermiddelen 
IEPT20171006, GEU, Ino Karelia v EUIPO 
Merkenrecht. Beroep tegen de afgewezen aanvrage van 
het uniewoordmerk ‘KARELIA’ voor waren uit de 
klasse 4 (industriële olie). De Kamer van Beroep vond 
dat het woordelement KARELIA voor een deel van het 
relevante publiek een associatie op zal roepen met de 
grensregio tussen Finland en Rusland, mede bekend om 
de ontwikkeling van brandstoffen. Zodoende kan het 
woordmerk beschrijvend zijn voor de waren waarvoor 

http://www.boek9.nl/
https://www.boek9.nl/items/iept20170920-rb-den-haag-louis-vuitton
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
https://www.boek9.nl/items/iept20171006-geu-kofola-ceskoslovensko-v-euipo
https://www.boek9.nl/items/iept20171006-geu-kofola-ceskoslovensko-v-euipo
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
https://www.boek9.nl/items/iept20171024-geu-uab-keturi-kambariai-v-euipo
https://www.boek9.nl/items/iept20171024-geu-uab-keturi-kambariai-v-euipo
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
https://www.boek9.nl/items/iept20171024-geu-murka-ltd-v-euipo
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
https://www.boek9.nl/items/iept20171006-geu-ino-karelia-v-euipo
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
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het is ingeschreven. Daardoor ontbreekt het aan 
onderscheidend vermogen. 
Het beroep faalt. Het Gerecht oordeelt dat het merk 
beschrijvend is voor een groot deel van het Finse 
publiek doordat het gezien wordt als geografische 
herkomstaanduiding. Karelia is een bekende regio 
tussen Rusland en Finland die mede bekend om de 
ontwikkeling van brandstoffen. Daardoor is deze 
geografische indicatie beschrijvend voor de industriële 
smeermiddelen. Het argument van de aanvrager dat 
Karelia ook gezien zal worden als Griekse achternaam 
wordt niet aangenomen – ten eerste is daarvoor geen 
bewijs en ten tweede kan een merk nog steeds 
beschrijvend zijn, ook wanneer een tweede betekenis 
van dat merk dat niet is. 
 
Verwarringsgevaar tussen BERG OUTDOOR en 
BERHAUS voor outdoor kleding en accessoires 
IEPT20171006, GEU, Sports Division SR v EUIPO 
Merkenrecht. Beroep tegen de toegewezen oppositie 
tegen het aangevraagde uniebeeldmerk met het 
woordelement BERG OUTDOOR voor waren uit de 
klasse 18, 22 en 25, voor outdoor kleding en 
accessoires. Oppositie werd ingesteld door de houders 
van het uniewoordmerk BERGHAUS voor waren uit 
de klasse 9, 14, 18, 20, 21, 22 en 25, ook voor 
outdoorkleding en accessoires. De Kamer van Beroep 
vond dat er een verwarringsgevaar tussen de merken 
was door een zeker visuele, fonetische en conceptuele 
overeenstemming. 
Het beroep faalt. Het Gerecht bevestigt het oordeel van 
de Kamer van Beroep. Het relevante publiek is de 
gemiddelde tot zeer oplettende consument. De waren 
waarvoor de merken zijn ingeschreven stemmen 
overeen. Visueel gezien kunnen de beeldelementen 
geen afbreuk doen aan de overeenstemming van het 
element ‘BERG’. Fonetisch gezien geldt hetzelfde. 
Conceptueel gezien is BERG overeenstemmend voor 
dat gedeelte van het publiek dat het woord begrijpt. 
Voor het gedeelte dat het woord niet herkent kan het 
nog steeds doen denken dat de waren afkomstig van 
dezelfde onderneming zijn. De oppositie blijft in stand. 
 
Verwarringsgevaar tussen ‘AD-1841-TY’ en ‘1841’ 
voor kleding 
IEPT20171010, GEU, Cofra holding AG v EUIPO 
Merkenrecht. Nietigheidsprocedure. Beroep tegen de 
toegewezen nietigverklaring van het uniewoordmerk 
‘1841’ voor waren uit de klasse 25, kleding. Nietigheid 
werd ingeroepen door de houders van het eerdere 
Franse woordmerk AD-1841-TY voor waren uit de 
klasse 25 kleding. De Kamer van Beroep oordeelde dat 
normaal gebruik voor het oudere Franse woordmerk 
bewezen is. 
Het beroep faalt. Appellant beroept zich op twee 
grieven. De eerste grief stelt dat het bewijs voor 
normaal gebruik te laat is ingediend en niet voldoende 
is om normaal gebruik vast te stellen. Het Gerecht gaat 
hier niet in mee – stukken die na de tijdslimiet 

ingediend worden, zijn onderworpen aan de discretie 
van het Gerecht. Zij mág deze nog wel meenemen in 
haar besluitvorming. Daarnaast zijn de stukken, 
ondanks dat zij grotendeels afkomstig zijn van de 
wederpartij en niet van een objectieve derde bron, 
voldoende om normaal gebruik vast te stellen. 
De tweede grief klaagt dat de Kamer van Beroep ten 
onrechte heeft vastgesteld dat er verwarringsgevaar 
bestaat tussen de twee merken. Het Gerecht bepaalt dat 
de merken hetzelfde relevante publiek, de gemiddelde 
Franse consument, en dezelfde waren hebben. Visueel 
gezien zijn de merken deels identiek, namelijk door het 
element 1841. Ook auditief gezien kunnen de 
elementen AD en TY geen afbreuk doen aan de 
gedeelde klank van het element 1841. Conceptueel 
gezien zijn de merken niet verschillend. Het argument 
dat het eerdere merk conceptueel naar een nummerplaat 
zou verwijzen gaat niet op volgens het Gerecht – 
Franse nummerplaten hebben slechts drie cijfers 
tegenwoordig. Door de overeenstemming bestaat er een 
verwarringsgevaar, en blijft het uniewoordmerk nietig. 
 
Verwarringsgevaar tussen ASNA WINGS en WINGS 
voor software en software diensten 
IEPT20171010, GEU, Asna v EUIPO 
Merkenrecht. Oppositieprocedure. Beroep tegen de 
toegewezen oppositie tegen het uniewoordmerk ASNA 
WINGS voor waren uit de klasse 9 en diensten uit de 
klasse 42 (software en software design). Beroep werd 
ingesteld door de houders van het uniewoordmerk 
WINGS voor waren uit de klasse 9 en 42 (software en 
software design). De Kamer van Beroep hield de 
oppositie in stand. Het Gerecht gaat hier in mee. 
Het Gerecht bepaalt allereerst dat het aangedragen 
bewijs voor normaal gebruik van het oudere 
woordmerk voldoende is: de facturen, hoewel niet 
getuigend van veel volume, zijn voldoende objectief 
om gebruik vast te stellen, zeker door een groter aantal 
aan nieuwsbrieven en catalogi. Het Gerecht besluit ook 
dat er een verwarringsgevaar is. Het relevante publiek 
is de gemiddelde oplettende Benelux consument. De 
diensten en waren waarvoor de merken zijn 
ingeschreven stemmen overeen. De merken kennen 
geen dominante elementen, en door het 
overeenstemmende woordelement WINGS is er sprake 
van gedeeltelijke visuele overeenstemming. Fonetisch 
gezien geldt hetzelfde. Het verschil in het aantal 
lettergrepen tussen beide merken kan daaraan geen 
afbreuk doen. Conceptueel gezien stemmen de merken 
ook overeen – ‘ASNA’ is een betekenisloze term. Er 
bestaat hierdoor een verwarringsgevaar volgens het 
Gerecht, en de oppositie blijft in stand. 
 
Handelsnaamrecht 
 
Verwarringsgevaar tussen handelsnamen van 
ondernemingen actief in de uitvaartverzorging 
IEPT20170922, Rb Midden-Nederland, Puur 
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Handelsnaamrecht. Verwarringsgevaar tussen 
handelsnamen van twee ondernemingen actief in de 
uitvaartverzorging: handelsnamen beginnen met het 
kenmerkende bestanddeel ‘puur’, gevolgd door twee 
beschrijvende woorden, activiteiten in ieder geval 
overlappend en werkgebied vertoont eveneens overlap. 
 
Octrooirecht 
 
AMISARTE maakt inbreuk op octrooi voor 
samenstelling welke een antifolaat en 
methylmalonzuur verlagend middel bevat 
IEPT20171024, Rb Den Haag, Lilly v Teva 
Octrooirecht. Lat voor toewijzing vorderingen ligt 
hoger dan wanneer gewraakte product nog niet op de 
markt was geweest: Lilly had voortvarender kunnen 
handelen. AMISARTE maakt inbreuk op EP 508: 
Vakman zal begrijpen dat “Swiss-type” claim op 
gebruik permetrexed dinatrium tijdens vervaardiging 
geneesmiddel ziet op vermindering bijwerkingen 
pemetrexed door toevoeging vitamine B12. Billijke 
bescherming octrooihouder betekent dat verschil 
dinatrium of dizuur er niet toe mag doen: vakman zal 
zien dat octrooi werkelijk ziet op toevoeging vitamine 
B12 aan al bekende therapie met pemetrexed, vakman 
zal weten dat het om werking pemetrexed anion gaat, 
dat in vrije vorm ontstaat na oplossing dinatrium of 
dizuur en dat hij door Protocol bij artikel 69 EOV niet 
van letterlijke tekst van conclusie uit mag gaan en 
pemetrexed dizuur van Teva is technisch equivalent 
aan dinatriumzout. Vraag naar toegevoegde materie 
duidelijk te onderscheiden van die naar 
beschermingsomvang en eventuele equivalentie: 
hierdoor kan Teva geen beroep doen op 
verleningsdossier waarin examiner concludeerde dat 
ruimere conclusie met enkel “pemetrexed” 
toegevoegde materie betrof. 
(Met dank aan Carly van der Beek, Hogan Lovells) 
 
Pemetrexed Fresenius maakt inbreuk op octrooi voor 
samenstelling welke een antifolaat en 
methylmalonzuur verlagend middel bevat 
IEPT20171024, Rb Den Haag, Lilly v Fresenius 
Octrooirecht. Lat voor toewijzing vorderingen ligt 
hoger dan wanneer gewraakte product nog niet op de 
markt was geweest: Lilly had voortvarender kunnen 
handelen. Pemetrexed Fresenius maakt inbreuk op EP 
508: Vakman zal begrijpen dat “Swiss-type” claim op 
gebruik permetrexed dinatrium tijdens vervaardiging 
geneesmiddel ziet op vermindering bijwerkingen 
pemetrexed door toevoeging vitamine B12. Billijke 
bescherming octrooihouder betekent dat verschil 
dinatrium of dizuur er niet toe mag doen: vakman zal 
zien dat octrooi werkelijk ziet op toevoeging vitamine 
B12 aan al bekende therapie met pemetrexed, vakman 
zal weten dat het om werking pemetrexed anion gaat, 
dat in vrije vorm ontstaat na oplossing dinatrium of 
dizuur en dat hij door Protocol bij artikel 69 EOV niet 
van letterlijke tekst van conclusie uit mag gaan en 

pemetrexed dizuur van Fresenius is technisch 
equivalent aan dinatriumzout. Vraag naar toegevoegde 
materie duidelijk te onderscheiden van die naar 
beschermingsomvang en eventuele equivalentie: 
hierdoor kan Fresenius geen beroep doen op 
verleningsdossier waarin examiner concludeerde dat 
ruimere conclusie met enkel “pemetrexed” 
toegevoegde materie betrof. 
(Met dank aan Carly van der Beek, Hogan Lovells) 
 
Publicatie 
 
Vordering in incident zaak Sekteboek afgewezen 
IEPT20171011, Rb Amsterdam, Sijthof 
Publicatie. Gevorderde voorzieningen afgewezen: 
onderzoek naar feitelijke grondslag aantijging zal in de 
hoofdzaak moeten plaatsvinden. Vordering gedaagde 
behoeft geen beoordeling: de voorwaarde waaronder 
gedaagde haar incident heeft ingesteld is niet vervuld. 
 
Geen verbod op uitzenden van opnames gemaakt in 
pand eisers in #BOOS-aflevering 
IEPT20170817, Rb Midden-Nederland, BNN-VARA 
Publicatie. Geen verbod op uitzenden van beelden 
gemaakt in pand eisers in aflevering #BOOS: eventuele 
onrechtmatigheid van opname rechtvaardigt niet per 
definitie een uitzendverbod, niet aannemelijk dat 
uitzending zal leiden tot onherstelbare schade bij eisers, 
gezichten medewerkers geblurd, niet gesteld dat 
herkenbaarheid eiser tot reputatieschade zal leiden en 
de gebeurtenissen zijn  bovendien al in de openbaarheid 
gekomen. 
 
Overig 
 
Vordering merkinbreuk kan niet worden afgewezen 
op basis van een nog niet toegewezen reconventionele 
vordering tot nietigverklaring 
IEPT20171019, HvJEU, Raimund v Aigner 
Procesrecht. Merkenrecht. Vordering merkinbreuk kan 
niet worden afgewezen op basis van een absolute 
nietigheidsgrond zonder dat de reconventionele 
vordering tot nietigverklaring die op dezelfde 
nietigheidsgrond is gebaseerd, is toegewezen. Wanneer 
de reconventionele vordering is toegewezen, maar nog 
niet definitief is geworden, staat dat de bepalingen van 
verordening nr. 207/2009 
(Gemeenschapsmerkenverordening) een afwijzing van 
een vordering vanwege merkinbreuk op basis van een 
absolute nietigheidsgrond niet in de weg. 
 
BERICHTEN 
 
Agenda 
 
B9 15171. Boek9.nl jurisprudentie webinar (6 
november 2017) - € 75 per punt 
De vijfde sessie van 2017 vindt plaats op maandag 6 
november a.s. In één uur tijd worden de jurisprudentie-
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highlights van september - oktober 2017 op het gebied 
van IE besproken door Dick van Engelen (hoogleraar 
Maastricht University en hoofdredacteur Boek9.nl). 
Let op: de webinar vindt plaats van 12:30 tot 13:30 uur. 
Kosten (per sessie): € 75,- (excl. BTW) | 1 PO-punt. 
Klik hier voor meer informatie en aanmelden. 
Aan de orde komen onder meer:  
IEPT20171019, HvJEU, Merck v Merck 
IEPT20171019, HvJEU, Raimund v Aigner 
IEPT20171017, HvJEU, Bolagsupplysningen v Svensk 
Handel 
IEPT20171011, HvJEU, EUIPO v Cactus 
IEPT20171005, HvJEU, Hanssen beleggingen 
IEPT20170921, HvJEU, Easy Sanitary Solutions en 
EUIPO v Nivelles 
IEPT20170920, HvJEU, The Tea Board v EUIPO 
 
Kamerstukken 
 
B9 15169. Nieuwe tarieven en voorwerpen 
thuiskopievergoeding per 1 januari 2018 
Besluit SONT tarieven en voorwerpen 
thuiskopievergoeding 2018 – 30 augustus 2017, 
Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Staatscourant jaargang 2017, Nr. 60906, 24 oktober 
2017. 
[...] 
3.3 Verschuiving naar andere apparaten en media 
Steeds vaker worden zogenaamde ‘refurbished’ 
apparaten aangeboden. Het gaat hierbij onder andere 
om gebruikte telefoons, tablets of settopboxen die 
opnieuw worden samengesteld waardoor er sprake is 
van een nieuw op de markt gebracht compleet product 
voor een nieuwe gebruiker en er ook sprake is van 
fabricage van een voorwerp als bedoeld in artikel 16c 
de Auteurswet. Als ‘refurbished’ voorwerpen op die 
manier als nieuw product op de markt worden gebracht, 
vallen zij onder de vergoeding die geldt voor de 
desbetreffende categorie. 
 
Nieuws 
 
B9 15168. Patentzaak tussen Apple en Samsung wordt 
opnieuw gehoord 
NU.nl bericht: “Een zeer langdurige rechtszaak tussen 
Apple en Samsung over een patent op het ontwerp van 
de iPhone zal opnieuw worden gehoord. Het 
Amerikaanse Hooggerechtshof zette vorig jaar een 
streep door de eerder toegekende schadevergoeding, 
die oorspronkelijk in 2012 werd vastgesteld. 
Met de rechtszaak eist Apple een schadevergoeding 
van Samsung, wegens patentschending met zijn Galaxy 
S-telefoons. Het Zuid-Koreaanse bedrijf zou het 
ontwerp van de iPhone hebben gestolen. Dat is volgens 
het bedrijf onder meer te zien aan de afgeronde hoeken 
van de smartphone.” 
 
 

B9 15170. Politieke partij Nieuw-Zeeland maakt 
inbreuk op nummer “Lose Yourself” van Eminem 
NOS bericht: “Rapper Eminem heeft in Nieuw-Zeeland 
een rechtszaak gewonnen tegen een politieke partij die 
in 2014 zonder toestemming een nummer van de 
zanger gebruikte. In de reclamespot van de 
conservatieve Nationale Partij was een nummer te 
horen dat heel erg veel lijkt op Eminems Lose 
Yourself. 
[...] 
De rechter besliste dat het nummer een kopie is van 
Lose Yourselfen dat de Nationale Partij aan Marshall 
Matters, de echte naam van Eminem, 600.000 Nieuw-
Zeelandse dollars (ruim 350.000 euro) moet betalen.” 
 
B9 15172. Mitsui & Co Ltd and Novagraaf establish 
Strategic Alliance 
Uit het persbericht: “TOKYO, 27, October 2017 – 
Mitsui & Co Ltd. (‘‘Mitsui’’) and European intellectual 
property (IP) group Novagraaf BV have established a 
partnership to offer greater choice to Japanese 
customers. The agreement, which includes an 
investment by Mitsui in Novagraaf, will support 
Novagraaf’s strategy to transform the way IP owners in 
Japan protect and create value from their IP assets.” 
 
  

http://www.boek9.nl/
https://www.boomjuridischopleidingen.nl/webinars/592/Webinar-60-minuten-jurisprudentie-IE
https://www.boek9.nl/items/iept20171019-hvjeu-merck-v-merck
https://www.boek9.nl/items/iept20171019-hvjeu-raimund-v-aigner
https://www.boek9.nl/items/iept20171017-hvjeu-bolagsupplysningen-v-svensk-handel
https://www.boek9.nl/items/iept20171017-hvjeu-bolagsupplysningen-v-svensk-handel
https://www.boek9.nl/items/iept20171011-hvjeu-euipo-v-cactus
https://www.boek9.nl/items/iept20171005-hvjeu-hanssen-beleggingen
https://www.boek9.nl/items/iept20170921-hvjeu-easy-sanitary-solutions-en-euipo-v-nivelles
https://www.boek9.nl/items/iept20170921-hvjeu-easy-sanitary-solutions-en-euipo-v-nivelles
https://www.boek9.nl/items/iept20170920-hvjeu-tea-board-v-euipo
https://www.boek9.nl/boek9-berichten/nieuwe-tarieven-en-voorwerpen-thuiskopievergoeding-1-januari-2018
https://www.boek9.nl/boek9-berichten/patentzaak-tussen-apple-en-samsung-wordt-opnieuw-gehoord
https://www.boek9.nl/boek9-berichten/politieke-partij-nieuw-zeeland-maakt-inbreuk-op-nummer-lose-yourself-van-eminem
https://www.boek9.nl/boek9-berichten/mitsui-co-ltd-and-novagraaf-establish-strategic-alliance


www.ippt.eu


 Boek9.nl
www.boek9.nl Nieuwsbrief  Week 43, 23-29 oktober 2017 
   

  Pagina 8 van 8 

SPONSORS 
 
Ook de nieuwsbrief van Boek9.nl wordt mede mogelijk gemaakt door 
sponsors van Boek9.nl: 
 

Abcor Merkenbureau www.abcor.nl 
AIPPI Nederland www.aippi.nl 

AKD  www.akd.nl 
AOMB www.aomb.nl 

Arnold + Siedsma www.arnold-siedsma.com 
BarentsKrans 

BINGH Advocaten 
www.barentskrans.nl 
www.bingh.com 

Bird & Bird www.twobirds.com 
Boekx Advocaten www.boekx.nl 

De Brauw Blackstone Westbroek www.debrauw.com 
BRight Advocaten www.bright-advocaten.nl  

Brinkhof Advocaten www.brinkhof.com 
Chiever Marks & Brands www.chiever.com 

Deloitte Legal www.deloitte.nl 
Dillinger Law. www.dillingerlaw.nl 

Dirkzwager  www.dirkzwager.nl 
DLA Piper www.dlapiper.com 

EP&C www.epc.nl 
Freshfields Bruckhaus Deringer www.freshfields.com 

De Grave De Mönnink Spliet 
Advocaten 

www.gmsadvocaten.nl 

HGF www.hgf.com  
Hofhuis Alkema Groen  www.hofhuisalkemagroen.nl 

Hogan Lovells www.hoganlovells.com 
HVG Law www.hvglaw.nl 

Hoogenraad & Haak Advocaten www.hoogenhaak.nl 
Houthoff Buruma www.houthoff.com 

Hoyng Rokh Monegier www.hoyngrokhmonegier.com  
KienhuisHoving www.kienhuishoving.nl 

K LOS c.s. www.klos.nl 
Los & Stigter www.losenstigter.nl  
NautaDutilh www.nautadutilh.com 

NLO www.nlo.nl 
NLO Shieldmark www.nloshieldmark.eu  

Nysingh www.nysingh.nl 
Octrooibureau Ferguson www.fergusonoctrooi.nl 

Pictoright www.pictoright.nl 
Ploum Lodder Princen www.ploum.nl 
Simmons & Simmons www.simmons-simmons.com 

Van Doorne www.van-doorne.com 
Van der Steenhoven Advocaten www.vandersteenhoven.nl 

Ventoux Advocaten www.ventouxlaw.com 
Visser Schaap & Kreijger www.ipmc.nl 

V.O. www.vo.eu 
Vondst Advocaten www.vondst-law.com 

Vriesendorp & Gaade www.vriesendorp.nl 
 
 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich heeft aangemeld 
via Boek9.nl. Mocht u deze nieuwsbrief ongewild ontvangen 
of u voor verdere ontvangst willen afmelden, klik dan hier. 
 
© Uitgeverij Boek9 B.V.  
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