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Let op: de webinar vindt plaats van 12:30 tot 13:30 uur.
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Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
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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 cliénten 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.

getreden Uitvoeringswet
Handhavingsrichtlijn
2004/48/EG, waarmee de
artikelen 260, 1019 en
1019a-i Rv, 26d, 26e, 27,
gesc hiedenis 27aen 28 Aw, 1, 15¢, 15f,
16, 17, en 18a Wnr, la, 2
en 5c-e Dbw, 6b en 6¢c Hnw, 17, 18 en 18a
Halfgeleiderwet, 70 Zaaigoedwet en 1 en 13a
Landbouwkwaliteitswet ~ werden  gewijzigd c.q.
geintroduceerd. Na een algemeen inleidend deel volgt
een artikelsgewijze behandeling.

Handhavings-
richtlijn

Parlementaire

Boek9.nl gaat Europa in
met de lancering van IP-

PorTal
(https://www.ippt.ecu). 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
“I[EPT”-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.

waww.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

Second Edition

E:I;I'Eldesb;ielen, 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.

B2 masstricht University ~ -+ The  Advanced  Masters
Intellectual Property Law
and Knowledge Management

Faqulty of Law

Advanced Master

IP Law & Knowledge (IPKM) 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.
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van hyperlinks naar
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2017 2017
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2015 2016
Uitvoeringswet Wet
Handhavings- Auteurs-
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Parlementaire Parlementaire
geschiedenis geschiedenis
Wet
Verweesde
Werken

Parlementaire
geschiedenis
WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE

Auteursrecht

Na belangenafweging getroffen ordemaatregel om
exploitatierechten op eindspel tv-format voorlopig aan
ITV toe te kennen vernietigd

IEPT20170606, Hof Amsterdam, MC&F v ITV
Auteursrecht.  Ordemaatregel waarbij exclusieve
exploitatie eindspel tv-format in afwachting van
bodemprocedure na belangenafweging aan ITV is
toegekend vernietigd: hof deelt conclusie dat
onduidelijk is wie auteursrechthebbende op het spel is
maar acht aanwijzingen dat MC&F dit is sterker, groot
belang ITV niet voldoende voor toewijzing aan haar nu
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vereist is dat voldoende aannemelijk is dat
bodemrechter zal oordelen dat zij rechthebbende is.
Hof ziet echter geen aanleiding om exploitatierechten
hangende uitspraak in bodemprocedure aan MC&F toe
te kennen: niet aannemelijk dat inbreuk dreigt die
ingrijpen rechtvaardigt en spoedeisendheid
onvoldoende toegelicht.

Auteursrechtinbreuk door verschaffen links naar
ongeautoriseerde films, series en televisiezenders
IEPT20171027, Rb_Midden-Nederland, Brein v
Moviestreamer

Auteursrecht. Moviestreamer maakt inbreuk op
auteursrecht en naburige rechten door aanbieden
verkorte unieke hyperlinks naar films, series en
televisiekanalen: content geplaatst zonder toestemming
rechthebbenden, voldoende vast komen te staan dat
Moviestreamer weet of behoort te weten van illegale
karakter  content, verstrekking  hyperlinks s
mededelingshandeling, sprake van een publick en
Moviestreamer heeft winstoogmerk.

(Met dank aan Dirk Visser en Patty de Leeuwe, Visser
Schaap & Kreijger)

Vorderingen auteursrechthebbende ‘Oei, ik groeil’
jegens  exploitant  Babyleaps-app  grotendeels
toegewezen bij verstekvonnis

IEPT20171027, Rb Gelderland, Kiddy World v JL
Creations

Auteursrecht. Inbreukverbod op auteursrechten Wonder
Weeks-werken en merendeel nevenvorderingen bij
verstekvonnis toegewezen: het gevorderde komt de
voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond
VOOT.

(Met dank aan Joost Becker en Jeroen Lubbers,

Dirkzwager)

Onduidelijk wie
lampwijnkoelerspeaker
IEPT20171011, Rb Noord-Holland, Nomenta v
NikKki

Auteursrecht. Naar oordeel voorzieningenrechter nog
teveel onduidelijk om vast te stellen wie de ontwerper
is van de lampwijnkoelerspeaker: Nomenta heeft geen
technische  tekeningen  overgelegd en  heeft
onvoldoende makerschap KIWA (het Chinese bedrijf
waar Nikki Amsterdam deze lampen inkoopt)
ontkracht. Nikki onvoldoende bescheiden overlegd
waaruit het makerschap van KIWA zou blijken.

(Met dank aan Marga Verwoert, Leeway)

ontwerper is van

Merkenrecht

Voormalig Mazda-dealer dient
commerciéle band met Mazda
beéindiging samenwerking
IEPT20171019, Rb Amsterdam, Mazda
Merkenrecht. Voldoende aannemelijk gemaakt dat
gedaagde directe commerciéle band met offici€le

suggestie  van
te staken na

Mazdanetwerk suggereert door gebruik Mazda
beeldmerk/logo: logo onder meer aangebracht in/op
showroom, bedrijfspand, raamstickers, visitekaartjes en
briefpapier, vroegere commerciéle relatie rechtvaardigt
dit structurele gebruik niet. Ook door gebruik Mazda
woordmerk wordt commerci€le band gesuggereerd:
woord Mazda op showroomgevel en vlaggen

substantieel groter dan bijvoorbeeld het woord
‘occasion’.
Handelsnaamrecht

Voldaan aan verbod om de naam City Resort (Hotel)
Oss te gebruiken door wijzigen naam in Nelson City
Resort Oss

IEPT20171027, Rb Oost-Brabant, Fitland v City
Hotel

Handelsnaamrecht. Fitland voldoet door wijzigen
handelsnaam in Nelson City Resort Oss aan verbod om
- op welke wijze dan ook - de naam City Resort Hotel
Oss en City Resort Oss te gebruiken: doel en de
strekking van de veroordeling was voorkomen
verwarring, nieuwe handelsnaam  voldoende
onderscheidend ten opzichte van verboden namen en
niet de bedoeling om gebruik woorden City Resort en
Hotel volledig te verbieden. Onvoldoende onderbouwd
dat Fitland verboden domeinnamen is blijven
gebruiken.

(Met dank aan Naomi Ketelaar en Paul Kreijger, Visser
Schaap & Kreijger)

Octrooirecht

Indirecte inbreuk op Swiss-type claims mogelijk

IEPT20171103, HR, Schering-MSD v Teva Pharma
Octrooirecht. Enkele aanwezigheid van carve-out in
SmPC en bijsluiter in algemeen niet toereikend om
inbreuk op tweede medische indicatie uit te sluiten.
Door hof gemaakte onderscheid in
beschermingsomvang van de ‘klassicke tweede
medische indicatie” en de “subgroep-indicatie” onjuist:
voor alle gevallen van Swiss-type claims is voor
(directe) inbreuk noodzakelijk, maar ook voldoende,
dat de gemiddelde vakman zal menen dat het midden
(mede) bestemd of geschikt is voor behandeling
waarop tweede medische indicatie-octrooi ziet, de
producent of handelaar voorziet of moet voorzien dat
het door hem vervaardigde of aangeboden genericke
middel welbewust zal worden aangewend voor die
behandeling en hij de maatregelen om te voorkomen
dat het product voor de geoctrooicerde tweede
medische indicatie wordt uitgeleverd achterwege laat.
Indirecte inbreuk op Swiss-type claims mogelijk op
zelfde voet als op claim volgens artikel 54(5) EOV.
‘een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van
de uitvinding’ ziet niet enkel op een element dat
voorkomt in de conclusies van het octrooi, laat staan in
dat gedeelte van de conclusies waarin is omschreven
waarin de uitvinding zich onderscheidt van de stand der
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techniek. Middel moet dienstbaar zijn aan het concept
van de uitvinding, datgene waarop de uitvinding stoelt,
en moet bijdragen aan de verwezenlijking van de leer
van het octrooi. Rechter moet per geval afvragen of
hiervan sprake is, waarbij kan worden betrokken of
gewraakte middel zodanige rol vervult bij de
toepassing van de leer van het octrooi dat voldaan is
aan de ratio van het bestaan van de figuur van de
indirecte octrooi-inbreuk.

(Met dank aan Tobias Cohen Jehoram, Vivien Rorsch
en Carlos van Staveren, De Brauw Blackstone

Westbroek)

Octrooi EP 659 voor HSPA-optie binnen UMTS
standaard niet nieuw en inventief

IEPT20170927, Rb Den Haag, Philips v Wiko
Octrooirecht. Conclusie 1, 2 en 3 EP 659 en
hulpverzoeken niet nieuw c.q. inventief gelet op Nortel
1 c.q. Nortel 2: rechtbank verwijst naar overwegingen
in Asus zaak (IEPT20170927).

Octrooi EP 659 voor HSPA-optie binnen UMTS
standaard niet nieuw en inventief

IEPT20170927, Rb Den Haag, Philips v Asus
Octrooirecht. Conclusie 1, 2 en 3 EP 659 niet nieuw
gelet op Nortel 1: verweer Philips dat in kenmerk 3.2
genoemde “non-pre-determined data values comprising
second power control commands” uitsluitend TPC
commando’s inhoudt betreft een te beperkte lezing
gelet op betekenis van term “comprising” (omvatten),
die mogelijkheid openlaat datniet vooraf bepaalde
gegevenswaarden ook uit andere symbolen kunnen
bestaan. Hulpverzoek 1 niet nieuw: vakman kan
oplossing gestelde probleem zonder
uitvinderswerkzaamheid  vinden in  Nortel 1.
Hulpverzoek II niet inventief: rechtstreeks uit Nortel 2
af te leiden.

Octrooi EP 525 voor HSPA-optie binnen UMTS
standaard niet nieuw en inventief

IEPT20171018. Rb Den Haag, Philips v Asus
Octrooirecht. Conclusie 10 en 1 EP 525 niet inventief
in licht EDVO standaard en Shad-publicatie. Verschil
conclusie 10 EP 525 en EDVO standaard: dat voor elk
type signaal — bijv. ACK of NACK - (aparte) indicatie
van vermogensniveau door basisstation aan mobiele
station wordt verzonden. Betoog dat EDVO standaard
geen re€el uitgangspunt bij beoordeling inventiviteit
kan zijn faalt: enkele omstandigheid dat andere
openbaarmaking dichterbij uitvinding staat maakt niet
dat een document reeds daarom niet als uitgangspunt
kan worden genomen, niet toegelicht waarom EDVO
standaard niet meest nabije stand van de techniek is.
Technisch effect van verschil met EDVO standaard:
door toepassen verschillende vermogensniveau’s de
kans op een goede ontvangst bij het basisstation van het
ene type signaal ten opzichte van het andere type
signaal te beinvloeden c.q. verbeteren. Geen bijkomend
technisch effect: in aan de orde zijnde conclusies geen

Week 44, 30 okt. t/m 5 nov. 2017
(additionele) technische maatregel te ontwaren.
Algemene  vakkennis: dat  toepassing  hoger

zendvermogen kans voor juiste ontvangst van een
signaal vergroot. Verzending ACKs en NACKs met
verschillend vermogen ligt door Shad volstrekt voor de
hand: uit Shad af te leiden dat zendvermogens voor
ACK of NACK verschillend kunnen zijn én dat
voorkeur is voor kleinere kans om valse ACKs te
ontvangen dan valse NACKSs. Onvoldoende betwist dat
Shad openbaar toegankelijk was op prioriteitsdatum:
geen geheimhouding en via ftp-server toegankelijk.
Ook overige conclusies EP 525 niet inventief: niet
weersproken dat deze niets inventiefs aan conclusies 1
en 10 toevoegen. Hulpverzoeken niet nieuw/inventief:
gebrek aan nieuwheid/inventiviteit niet (gemotiveerd)
weersproken.

Octrooi voor behandeling borstkanker ook naar
voorlopig oordeel hof Den Haag nieuw en inventief
IEPT20171031, Hof Den Haag, Sandoz Vv
Astrazeneca

Octrooirecht. EP 138 nieuw: niet alle elementen
conclusie 1 in McLeskey geopenbaard. EP 138
nawerkbaar. EP 138 plausibel: anti-oestrogene werking
van actieve stof fulvestrant was op de prioriteitsdatum
algemene vakkennis, in de aanvrage wordt
geopenbaard dat geclaimde formulering bestemd en
geschikt is voor de behandeling van borstkanker en dat
daarmee therapeutisch significante
vloedplasmaconcentratie aan fulvestrant gedurende ten
minste 2 weken wordt bereikt en voor gemiddelde
vakman voldoende aannemelijk dat dat dit effect ook
daadwerkelijk zal optreden. McLeskey geen realistisch
uitgangspunt voor beoordeling inventiviteit. Of vakman
Howell en daarna McLeskey zou raadplegen houdt hof
in het midden: McLeskey bevat geen aanwijzing die
gemiddelde vakman ertoe brengt daarin geopenbaarde
castorolie-fulvestrant-formulering te gaan onderzoeken
met de redelijke verwachting dat die formulering
geschikt zou zijn voor de behandeling van borstkanker.
(Met dank aan Theo Blomme, Hoyng Rokh Monegier)

Publicatie

Schadevergoeding van ruim € 13.700 na plaatsen
valse recensies over kinderdagverblijf

IEPT20171018, Rb Amsterdam, Het
Kinderdagverblijf
Publicatie. Schade.

Gedaagde heeft onrechtmatig
gehandeld door plaatsen valse recensies over
kinderdagverblijf: onrechtmatig handelen erkend.
Gedaagde dient materi€le schade gelegen in loonkosten
bestuurders te vergoeden: deze schade hem kan worden
toegerekend als gevolg van zijn onrechtmatige daad.
Bestaan immateri€le schade onvoldoende onderbouwd.
Omstandigheid dat buitengerechtelijke kosten reeds
door rechtsverzekeraar zijn vergoed staat niet aan
vorderen vergoeding daarvan in de weg: gaat om
voorschot dat dient te worden terugbetaald indien de
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verzekerde de kosten later van iemand anders vergoed
krijgt, partijen gaan er klaarblijkelijk vanuit dat
voorschot ‘moet” worden verhaald op gedaagde.
Vergoeding kosten kort geding tegen Google wel
toegewezen: noodzakelijk om identiteit gebruiker te
verkrijgen en valse recensies te laten verwijderen.
Kosten procedure tegen Ziggo/T-Mobile niet vergoed:
lag bij starten procedure reeds in de rede dat gedaagde
schuldig was aan plaatsen recensies, recensies
bovendien al verwijderd.

(Met dank aan Paul Tjiam en Jonathan Bakker,
Simmons & Simmons LLP)

Overig

Ook hof Amsterdam vindt aanprijzingen voor
stofzuiger van Miele niet misleidend

IEPT20171031, Hof Amsterdam, Dyson v Miele
Reclamerecht. Geen misleidende reclame of oneerlijke
handelspraktijk door gebruik term ‘gecertificeerd’ bij
aanprijzen stofzuiger: systeem positief beoordeeld door
erkend en gerenommeerd testinstituut op het gebied
van filterprestaties bij onder meer stofzuigers,
onvoldoende onderbouwd dat 'gecertificeerd" of
'certificaat’ voor Nederlandse consument gelijk staat
aan 'keurmerk' dat garant zou staan voor bepaalde
officiéle standaard of kwalificaties. Term 'volledig
gescheiden legen' wekt niet de onjuiste suggestie dat
opvangbak met grof wvuil 100% fijnstof-vrij is:
onvoldoende aannemelijk dat gemiddelde consument
de term anders zal begrijpen dan betrekking hebbend
op volledig gescheiden opvangbakken.

(Met dank aan Rutger van Rompaey en lIris Jansen,
Van Benthem & Keulen)

3 maanden voorwaardelijke celstraf en 180 uur
taakstraf voor invoeren vervalste fietsonderdelen

IEPT20171030, Rb Overijssel, Vervalste
fietsonderdelen
Strafrecht. Merkenrecht. Een 49-jarige man uit

Haaksbergen voerde gedurende lange tijd en op relatief
grote schaal merk vervalste fietsonderdelen in en heeft
deze onderdelen voorhanden gehad met de bedoeling
om deze te verkopen. Hierdoor is sprake van handelen
in strijd met artikel 337 (1) Sr. Onwetende kopers
zouden na aankoop van die fietsonderdelen worden
opgescheept met producten van een aanzienlijk
slechtere en daarmee wellicht zelfs gevaar zettende
kwaliteit. Verdachte heeft volgens de rechtbank met de
invoer van deze fietsonderdelen inbreuk gemaakt op
erkende wielermerken als FFWD Fast Forward,
Pinarello, Most, Dura Ace en Easton, met als doel snel
geld te verdienen. Verkoop van deze fietsonderdelen
zou hebben gezorgd voor gemiste omzet en aldus
financieel nadeel bij de merkhouders, maar ook voor
mogelijke reputatieschade. Dat verdachte, na een flinke
waarschuwing te hebben gekregen in de vorm van een
aanhouding en een strafrechtelijk verhoor, hiermee
vervolgens gewoon weer verder is verder gegaan,

rekent de rechtbank verdachte zwaar aan. Verdachte
wordt veroordeeld tot 3 maanden voorwaardelijke
celstraf met een proeftijd van 3 jaar en een taakstraf
van 180 uur.

BERICHTEN
Nieuws

B9 15173. Abcor: De mannelijkheid van Jan
Kooijman - klagen bij de Reclame Code Commissie

Theo-Willem van Leeuwen (merkenbureau Abcor):
“Het College van Beroep heeft afgelopen maand
uitspraak gedaan of de Tv-commercial en YouTube
film voor Remia’s Amerikaanse BBQ saus wel
toclaatbaar zijn. De commercial is een miniactiefilm
met een hoofdrol voor Sylvester Stallone en Jan
Kooiman. Als Jan Kooijman tijdens de lunchpauze een
groentespies pakt, grijpt Stallone hem bij de arm en
zegt: “Waar ben je mee bezig knul? Hiermee win je de
oorlog niet”. Na een aantal spectaculaire vechtscénes
gaan Stallone en Jan aan tafel zitten. Als ze beiden een
bord met een stuk vlees krijgen waarop saus wordt
gedaan, zegt Stallone: “Als je moet vechten als een
tijger, eet dan niet als een konijn” en “Als je wilt
acteren als een man, moet je ook eten als een man”.

[...]

Er volgt direct een klacht bij de Reclame Code
commissie. De commercial getuigt van slechte smaak
want het benadrukt dat vlees eten mannelijk is. Het is
onfatsoenlijk om groente etende mannen neer te zetten
als konijnen. De campagne is nodeloos kwetsend voor
vegetariérs en veganisten en bevat seksistische,
stigmatiserende en onware uitspraken.”
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