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VACATURES & ADVERTENTIES 
 
 

Houthoff is op zoek naar 
een advocaat 
medewerker met drie tot 
vier jaar werkervaring 
en aantoonbare 
deskundigheid en 
ervaring op het gebied 
van het intellectuele 

eigendomsrecht. 
Daarnaast is 
belangstelling voor 

innovatie en techniek essentieel. De advocaten in onze 
IE/IT praktijk adviseren over uiteenlopende IE 
vraagstukken op het snijvlak van technologie en recht. 
Zij staan multinationals bij en zijn tegelijkertijd 
sparringpartner voor o.m. technologie start-ups. 
 
 

Wij zoeken scherpe en 
ambitieuze juristen die 
grote zaken over de 

nieuwste 
technologische 

ontwikkelingen willen 
voeren. Specifieke 
kennis van het 
octrooirecht is niet 
nodig. Wel vind je het 
leuk om je vast te bijten 

in complexe vraagstukken. Onze cliënten zijn 
internationale ondernemingen en de belangen zijn 
groot..Je Engels is dus uitstekend en je Nederlands is 

zorgvuldig en gepolijst. Het is een echte procespraktijk 
en al snel heb je je allereerste zitting. 
 

In verband met de 
sterke groei van de 
praktijk zijn wij per 
direct op zoek naar een 
Associate IP. Een 
zelfstandige rol met 
veel verantwoordelijk 
en kansen. Zo heb je de 
ruimte om je eigen 
netwerk uit te bouwen. 
Het is een internationale 

praktijk waarin je veel contact hebt met buitenlandse 
kantoren en collega’s en bijeenkomsten in het 
buitenland. 
 
 

Ook dit jaar zal er een 
bloemlezing van de 
meest relevante 
ontwikkelingen in het 

auteursrecht, 
merkenrecht en 
octrooirecht worden 
gegeven en zullen in de 
middag drie parallelle 
sessies worden 
gehouden. 

Tevens zal de jaarlijkse VIE-prijs worden uitgereikt. 
Nominaties hiervoor zijn welkom tot 26 januari 2018. 
Het IE Symposium wordt georganiseerd door de 
Vereniging voor Intellectuele Eigendom (AIPPI 
Nederland) in samenwerking met de Orde van 
Octrooigemachtigden, LES Benelux; de BMM en de 
VvA. Direct aanmelden kan via deze link.  
 
 

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. 
 

http://www.boek9.nl/
https://www.pthservices.nl/l2016/AIPPIZEIST2018.avfp
https://www.ippt.eu/
https://www.ippt.eu/
https://dlapiper.taleo.net/careersection/ex/jobdetail.ftl?job=170000J0&tz=GMT%2B01:00
http://www.brinkhof.com/nl/brinkhof/Werken_bij_Brinkhof
http://www.aippi.nl/nl/symposium.htm
https://www.houthoff.com/carriere/Solliciteren/Juridisch/Advocaat-Medewerker-Intellectuele-Eigendom
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Concise European Trade 
Mark and Design Law 
aims to offer a rapid 
understanding of the 
provisions of trademark 
and design law in force in 
the European Union (EU). 
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 
 

 
 

   
 

  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE 
 
Merkenrecht 
 
Provisioneel merkinbreukverbod toegewezen 
IEPT20180124, Rb Den Haag, Tommy Hilfiger v 
Premium Distribution 
IPR. Merkenrecht. Rb bevoegd ex artikel 125(2) UmeV 
2017 m.b.t. vorderingen Tommy Hilfiger Europe. Rb 
ex artikel 125(5) jo 126(2) UmeV 2017 ten aanzien van 
vorderingen Tommy Hilfiger Licensing LLC bevoegd 
m.b.t. vorderingen Nederlands grondgebied. 
Forumkeuze partijen voor Rb Den Haag ten aanzien 
van de Beneluxmerken indien Rb bevoegd is m.b.t. 
Uniemerken: Rb bevoegd ten aanzien van Tommy 
Hilfiger Europe. Rb ten aanzien van Tommy Hilfiger 
Licensing LLC enkel bevoegd ten aanzien van 
Nederland, maar door verknochtheid vorderingen ook 
voor België en Luxemburg. Provisioneel verbod ten 
aanzien van gestelde parallelimport afgewezen. 
Provisioneel verbod ten aanzien van merkgebruik in 
zakelijke stukken en reclame en verstrekken samples 
toegewezen. inzage ex artikel 843a jo 1019a Rv 
toegewezen: rechtsbetrekking door redelijk vermoeden 

http://www.boek9.nl/
https://www.boek9.nl/items/iept20180124-rb-den-haag-tommy-hilfiger-v-premium-distribution
https://www.boek9.nl/items/iept20180124-rb-den-haag-tommy-hilfiger-v-premium-distribution
http://rechtspraak-naar-onderwerp/internationaal-privaatrecht
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
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
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van (dreigende) inbreuk, verkrijgen van aanvullende 
bewijsmiddelen om een inbreuk op een IE-recht vast te 
stellen is rechtmatig belang. Door gedaagde gevorderde 
inzage afgewezen: geen rechtsbetrekking waarbij 
gedaagde partij is. Tussenkomst Tommy Hilfiger 
Licensing B.V. toegewezen. 
 
Beroep Josel tegen arrest Gerecht EU inzake niet 
gebruik woordmerk NN bij beschikking afgewezen 
IEPT20180117, HvJEU, Josel v EUIPO 
Merkenrecht. Beroep tegen arrest Gerecht EU 
(IEPT20170628) inzake niet gebruik woordmerk bij 
beschikking afgewezen: hogere voorziening kennelijk 
niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond. 
(Met dank aan Tobias Cohen Jehoram en Astrid 
Janssen, De Brauw Blackstone Westbroek) 
 
Voor het eerst voor kamer van beroep EUIPO 
overgelegd bewijs niet in alle omstandigheden te laat 
aangedragen 
IEPT20180124, HvJEU, EUIPO v European Food 
Merkenrecht. Procesrecht. Gerecht heeft terecht 
geoordeeld dat kamer van beroep EUIPO in kader van 
nietigheidsprocedure wegens absolute weigeringsgrond 
niet in alle omstandigheden moet oordelen dat voor het 
eerst voor haar overgelegde bewijzen te laat zijn 
aangedragen. 
 
Merkinbreuk door opname merk concurrent in 
domeinnamen die doorlinken naar eigen website 
IEPT20180124, Rb Den Haag, WCR v TCC 
Merkenrecht. Gebruik domeinnaam. Schade. Geen 
inbreuk op WCR-Uniemerken door enkele registratie 
van reeks domeinnamen met element WCR: 
beschermingsomvang UMVo strekt zich niet uit tot 
ander gebruik dan voor waren en diensten. Doorlinken 
van deze domeinnamen naar website TCC levert geen 
inbreuk sub c op: onvoldoende onderbouwd dat WCR 
bekend merk is. Wel sprake van inbreuk sub b: 
domeinnamen gebruikt als onderscheidingsteken, 
gebruik voor gelijke waren en diensten, domeinnamen 
en merken stemmen in grote mate overeen, 
daadwerkelijk verwarring ontstaan. TCC dient 
domeinnamen over te dragen aan WCR: commercieel 
belang WCR, geen valide reden om overdracht te 
weigeren. Zaak verwezen naar schadestaatprocedure: 
gevorderd bedrag van € 120.000 onvoldoende 
toegelicht, wel aannemelijk dat schade is geleden. 
 
B9. 15266 A-G Wathelet: de in eerdere procedures 
vastgestelde bekendheid van een merk kan opgevoerd 
worden zonder nadere bewijzen in oppositieprocedure 
met andere partij 
Zaak C‑564/16 P Bureau voor intellectuele eigendom 
van de Europese Unie (EUIPO) tegen Puma SE. 
Hogere Voorziening. Conclusie A-G Wathelet 
Merkenrecht.  Als blijkt dat het EUIPO in het kader 
van eerdere procedures reeds erkend heeft dat een 
bepaald merk bekendheid genoot in de zin van artikel 

8, lid 5 dan dient dit te worden beschouwd als de 
vaststelling van een feit. Omdat de houder van een 
ouder merk het genot van de “bekendheid” moet 
aantonen, waarna de bekendheid wordt bevestigd, zijn 
die bewijzen derhalve niet langer onontbeerlijk, omdat 
zij in de eerdere beslissing van het EUIPO worden 
vermeld om zijn vaststelling te staven. 
Er is volgens de A-G geen sprake van een onjuiste 
rechtsopvatting door de verwijzing naar die eerdere 
beslissingen van het EUIPO door Puma in haar 
oppositiebezwaarschrift te aanvaarden als een geldige 
verwijzing naar zowel de vaststelling van de 
bekendheid van de oudere merken als naar de bewijzen 
die door Puma in het kader van die procedure zijn 
overgelegd. 
 
B9 15267. A-G concludeert tot vernietiging van 
oordeel hof inzake begripsmatige overeenstemming 
Heksenkaas en Witte Wievenkaas 
Merkenrecht. Conclusie van A-G Van Peursem in drie 
merkenrechtelijke oppositieprocedures, waarin de 
houder van het Benelux woordmerk HEKSENKAAS 
bezwaar maakt tegen inschrijving van Benelux woord- 
en woord-/beeldmerken WITTE WIEVENKAAS voor 
soortgelijke waren. Het BBIE heeft de oppositie 
afgewezen, oordelend dat de tekens visueel, auditief en 
begripsmatig niet overeenstemmen. Het hof den Haag 
heeft deze beslissing vernietigd en de oppositie alsnog 
toegewezen (IEPT20170228). Volgens het hof 
stemmen de onderscheidende en dominante 
bestanddelen “heksen” en “witte wieven” begripsmatig 
overeen en behoren “heksen” en “witte wieven” beide 
tot de uitzonderlijke categorie bovennatuurlijke 
magische vrouwelijke verschijningen met een 
negatieve connotatie. Visueel en auditief is er volgens 
het hof een geringe overeenstemming. Mede gelet op 
de omstandigheid dat de waren identiek, althans 
soortgelijk zijn, acht het hof verwarringsgevaar 
aanwezig. Van Peursem concludeert tot vernietiging en 
terugverwijzing nu volgens hem de motiveringsklacht 
tegen het oordeel van het hof dat een substantieel deel 
van het publiek bekend is met de betekenis van het 
begrip “witte wieven”, terecht is voorgesteld. 
(Met dank aan Tobias Cohen Jehoram, De Brauw 
Blackstone Westbroek) 
 
Merkenrecht (GEU) 
 
Aangevraagd Uniewoordmerk GULLON DARVIDA 
afgewezen door verwarringsgevaar met ouder 
woordmerk DAR VIDA 
IEPT20171116, GEU, Galletas Gullon v EUIPO 
Merkenrecht. Beroep tegen beslissing van de vierde 
kamer van beroep waarin verwarringsgevaar is 
vastgesteld tussen aangevraagd Uniewoordmerk 
GULLON DARVIDA voor waren in klasse 30 
(koekjes) nadat oppositie was ingesteld door de houder 
van oudere internationale woordmerk met speciale 
schrijfwijze DAR VIDA voor waren in klasse 30. 

http://www.boek9.nl/
https://www.boek9.nl/items/iept20180117-hvjeu-josel-v-euipo
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
https://www.boek9.nl/items/iept20170628-geu-josel-v-euipo
https://www.debrauw.com/
https://www.boek9.nl/items/iept20180124-hvjeu-euipo-v-european-food
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/procesrecht/
https://www.boek9.nl/items/iept20180124-rb-den-haag-wcr-v-tcc
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/onrechtmatige-daad/gebruik-domeinnaam
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/ie-verbintenissenrecht/aansprakelijkheid-bij-inbreuk/schade
https://www.boek9.nl/boek9-berichten/a-g-wathelet-de-eerdere-procedures-vastgestelde-bekendheid-van-een-merk-kan
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
https://www.boek9.nl/boek9-berichten/a-g-concludeert-tot-vernietiging-van-oordeel-hof-inzake-begripsmatige
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
https://www.debrauw.com/
https://www.debrauw.com/
https://www.boek9.nl/items/iept20171116-geu-galletas-gullon-v-euipo
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
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Het beroep faalt. De houder van het oudere woordmerk 
was gerechtigd om oppositie in te stellen, ondanks dat 
de naam van de houder veranderd sinds de inschrijving. 
De Kamer van Beroep heeft een discretionaire 
bevoegdheid om het bewijs hiervan later in de 
procedure toe te staan, mits dit niet één van de partijen 
bevoordeelt en is onderbouwd hetgeen hier is gebeurd. 
De Kamer van Beroep is gerechtigd normaal gebruik 
van het internationale merk vast te stellen, nu er sprake 
is van normaal gebruik in Duitsland waar het 
internationale merk onder andere geregistreerd staat. 
Voor de beoordeling van verwarringsgevaar heeft de 
Kamer van Beroep terecht de gemiddelde Duitse 
consument als relevant publiek aangeduid. Onbetwist is 
dat de waren waarvoor de tekens gebruikt worden 
identiek zijn. Visueel stemmen de tekens overeen door 
de aanzienlijke mate van overeenstemming tussen ‘dar 
vida’ en ‘darvida’. De toevoeging ‘Gullon’ is 
onvoldoende om deze overeenstemming weg te nemen. 
Ook is er ondanks deze toevoeging auditieve 
overeenstemming tussen beide tekens door drie 
dezelfde lettergrepen (‘dar’, ‘vi’ en ‘da’). Onbestreden 
is dat beide tekens geen betekenis hebben in het Duits 
waardoor de begripsmatige vergelijking neutraal is. De 
Kamer van Beroep heeft dus geen blijk van een 
onjuiste rechtsopvatting gegeven door te oordelen dat 
er sprake was van verwarringsgevaar. 
 
Auteursrecht 
 
Internet provider dient betrokken diensten bij melding 
van illegaal gestreamde voetbalwedstrijden te staken 
voor de duur van de wedstrijd 
IEPT20180124, Rb Den Haag, Premier League v 
Ecatel 
Auteursrecht. Internet service provider Ecatel dient 
diensten die door derden worden gebruik voor illegale 
streams van Premier League wedstrijden binnen 30 
minuten na melding daarvan te staken voor de duur van 
de wedstrijd: beeldverslagen van voetbalwedstrijden 
zijn auteursrechtelijk beschermd, Ecatel aangemerkt als 
tussenpersoon ex artikel 26d Auteurswet, bevel niet 
disproportioneel nu het geringe inspanning vereist, 
recht op vrijheid van informatie voldoende in acht 
genomen, maatregel is effectief nu kijken van illegale 
streams op zijn minst wordt bemoeilijkt, geen minder 
bezwaarlijke mogelijkheid voorhanden. 
 
Naam en logo Body Engineers auteursrechtelijk 
beschermd 
IEPT20180117, Rb Den Haag, Body Engineers 
Overeenkomst. Onrechtmatige daad. Merkenrecht. 
Auteursrecht. Gedaagde dient te zorgen dat Body 
Engineers-merken op naam van eiser worden gezet: 
niet voldaan aan overeenkomst van opdracht om deze 
op naam van eiser te registreren. Geen onrechtmatig 
handelen door registratie op naam vennootschap 
gedaagde: bijkomende omstandigheden vereist. Naam 
Body Engineers auteursrechtelijk beschermd: geen 

sprake van louter beschrijvende naam, verweer 
gedaagden onvoldoende onderbouwd. Logo - ook 
indien deze is ontleend aan bestaande logo’s - 
auteursrechtelijk beschermd: elementen in ieder geval 
deels anders weergegeven en op creatieve wijze 
samengevoegd. Eiser auteursrechthebbende: geen 
sprake van mede-auteursrechthebbenden door 
bemoeienis met kleurkeuze of aandragen ‘superhelden-
idee’. 
 
Geen uitputting software doordat geen sprake is van 
vergoeding tegen economische waarde 
IEPT20180124, Rb Oost-Brabant, FSEL v Verum 
Overeenkomst. Auteursrecht. HOA niet rechtsgeldig 
ontbonden: dat partijen geen overeenstemming konden 
bereiken waardoor geen licentieovereenkomst is 
gesloten is geen tekortkoming in de nakoming. HOA 
niet buitengerechtelijk vernietigd: geen dwaling. Geen 
rechtmatig gebruik FDR op grond van HOA: geen 
licentieovereenkomst gesloten. Artikel 4(2) 
Softwarerichtlijn lex specialis ten opzichte van 
Auteursrechtrichtlijn. Geen uitputting FDR 2.83: wel 
sprake van verstrekking van een kopie voor onbepaalde 
tijd, maar niet tegen vergoeding die overeenstemt met 
de economische waarde. Voor zover 
Dienstverleningsovereenkomst 2013 op FDR 2.94 ziet 
geen uitputting: geen vergoeding tegen economische 
waarde. Vernietiging sourcecode toegewezen: rechten 
niet overgegaan van Verum Holding naar Verum en 
geen uitputting. Verum moet inzage verschaffen in haar 
source code. 
(Met dank aan Susan Kaak en Giannina Leander, 
Ventoux) 
 
Publicatie 
 
B9 15258. Weigering informatieverzoek statistische 
gegevens pro deo advocaten levert schending art.10 
EVRM op 
EHRM, 8 november 2017, appl. No. 18030/11, Magyar 
Helsinki BizottságI v. Hungary 
Publicatie. De weigering in onderhavige zaak om de 
gevraagde informatie te verstrekken vormt volgens het 
Hof een schending van het recht van de NGO om 
informatie te ontvangen en te verstrekken. Om 
gerechtvaardigd te zijn moet een dergelijke beperking 
van het recht van de NGO op vrijheid van 
meningsuiting bij wet zijn voorzien, een legitiem doel 
nastreven en noodzakelijk zijn in een democratische 
samenleving. In onderhavige zaak is de beperking bij 
wet voorzien en streeft het een legitiem doel na. De 
beperking is echter niet noodzakelijk in een 
democratische samenleving. het verzoek betrof 
inderdaad privégegevens, maar deze gegevens 
bestonden alleen uit statistische gegevens over het 
aantal keren dat de betrokken personen waren 
aangewezen om verdachten te vertegenwoordigen in 
openbare strafprocedures in het kader van  
rechtsbijstand door de overheid gefinancierd. Het 

http://www.boek9.nl/
https://www.boek9.nl/items/iept20180124-rb-den-haag-premier-league-v-ecatel
https://www.boek9.nl/items/iept20180124-rb-den-haag-premier-league-v-ecatel
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/auteursrecht
https://www.boek9.nl/items/iept20180117-rb-den-haag-body-engineers
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/burgerlijk-recht/overeenkomsten
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/onrechtmatige-daad/gebruik-domeinnaam
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/auteursrecht
https://www.boek9.nl/items/iept20180124-rb-oost-brabant-fsel-v-verum
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/burgerlijk-recht/overeenkomsten
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/auteursrecht
http://www.ventouxlaw.com/
https://www.boek9.nl/boek9-berichten/weigering-informatieverzoek-statistische-gegevens-pro-deo-advocaten-levert-schending
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betrof geen informatie buiten het publieke domein. De 
relevante Hongaarse wet sloot elke vorm van 
onderzoek in het kader van de door de NGO 
voorgestelde publicatie, die bedoeld is om bij te dragen 
aan een debat over een kwestie van algemeen belang, 
uit. 
 
Overig 
 
Telefonisch contact tussen rechter en advocaat in 
Chipshol-zaak voorshands bewezen 
IEPT20180116, Hof Den Bosch, Boek Chipshol-zaak 
Procesrecht. Misbruik van procesrecht geïntimeerde 
indien komt vast te staan dat voorafgaand aan pleidooi 
8 december 1994 telefonisch contact heeft 
plaatsgevonden tussen oud-rechter (geïntimeerde) en 
[advocaat 1] in Chipshol-zaak: in dat geval was er voor 
gewraakte citaat appellant zodanige steun in 
feitenmateriaal dat vordering jegens appellant evident 
niet voor toewijzing in aanmerking kwam. Voorshands 
bewezen dat voorafgaand aan pleidooi 8 december 
1994 telefonisch contact heeft plaatsgevonden tussen 
geïntimeerde en [advocaat 1]. Geen verjaring op 13 
december 2010 toen appellant vordering stuitte met 
exploot: appellant was niet op of vóór 13 december in 
staat om vordering tot schadevergoeding wegens 
misbruik van procesrecht tegen geïntimeerde in te 
stellen. Ten overvloede: verjaring zou naar maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. 
 
Etos moet zich aan gemaakte afspraken met 
franchisenemers houden 
IEPT20171117, Rb Noord-Holland, Vereniging van 
Etos Franchisenemers v Etos  
Franchising.Overeenkomsten. Partijen hebben 
afspraken gemaakt over stopzetting c.q. opschorting 
Etos “Eigen Merk”-producten bij Albert Heijn. 
Verantwoordelijkheid goed franchisegever: Etos had 
rekening moeten houden met de kenbare belangen van 
haar franchisenemer en haar plannen ondubbelzinnig 
duidelijk moeten maken. Ook Albert Heijn handelt ook 
in strijd met gemaakte afspraak, Ahold geen partij bij 
afspraak: Directies Etos en Albert Heijn hebben 
gezamenlijk besloten uitrol stop te zetten. Zelfs indien 
Ethos als merkhouder geheel onverplicht heeft besloten 
de producten niet uit te rollen bij Albert Heijn is zij aan 
die afspraken gebonden: zij heeft zelf ervoor gekozen 
de afspraak te maken. Beroep op belang van Etos en 
Albert Heijn bij verkoop “Care”- producten faalt: 
schade is direct gevolg van keuze om ondanks de 
afspraak de uitrol onder andere naam doorgang te laten 
vinden. Etos en Albert Heijn tot week 8 verboden om 
de Etos “Eigen Merk”-artikelen, al dan niet onder naam 
“Care” daadwerkelijk in supermarkten te koop aan te 
bieden. 
 
 
 

PR Aviation niet via “browse-wrapping” gebonden 
aan gebruiksvoorwaarden Ryanair 
IEPT20180123, Hof Den Haag, PR Aviation v 
Ryanair 
IPR. Overeenkomsten. Website Ryanair werkte in 
relevante periode van 2004-2010 met “browse-
wrapping”. Vraag of gebruiksvoorwaarden tussen 
partijen zijn overeengekomen door browse-wrapping 
beoordeeld op grond van het EVO en de Rome I-Vo. 
Vraag of geldige rechtskeuze overeen is gekomen gelet 
op EVO en Rome I en rechtskeuze partijen bij pleidooi 
beoordeel naar Iers recht. Geen geldige rechtskeuze 
overeengekomen naar Iers recht: geen sprake van 
acceptance (aanvaarding), nu redelijk persoon niet zal 
denken dat PR Aviation, louter door de website te 
bezoeken en/of de gegevens te verzamelen zich wilde 
binden aan de gebruiksvoorwaarden die haar verboden 
om die gegevens te verzamelen en te gebruiken, noch 
aan de daarin opgenomen rechtskeuze. Door gebrek aan 
geldige rechtskeuze is volgens artikel 8 EVO en 10 
Rome I-VO Iers recht van toepassing. Naar Iers recht 
zijn de gebruiksvoorwaarden niet tussen partijen 
overeengekomen. 
(Met dank aan Arnout Groen, Hofhuis Alkema Groen) 
 
Geïntimeerde niet aansprakelijk voor registratie 
inbreukmakende domeinnamen 
IEPT20171219, Hof Arnhem-Leeuwarden, BMW 
Merkenrecht. Gebruik domeinnaam. Aansprakelijkheid. 
Geïntimeerde niet aansprakelijk voor registratie van 
inbreukmakende domeinnamen op zijn naam met 
account van vennootschap waarvan hij indirect 
bestuurder en aandeelhouder was: niet vast komen te 
staan dat geïntimeerde betrokken was bij registratie en 
exploitatie websites, bestuurdersaansprakelijkheid 
onvoldoende onderbouwd. 
 
Hostingprovider moet website die wordt gebruikt ter 
staving van onrechtmatige beschuldigingen 
ontoegankelijk maken 
IEPT20180110, Rb Overijssel, Your Hosting 
Aansprakelijkheid internet. Website GABME dient - 
ondanks omstandigheid dat deze geen onrechtmatige 
inhoud bevat - ontoegankelijk gemaakt te worden door 
hostingprovider: voldoende aannemelijk GABME geen 
prestigieuze denktank is, maar een door personen die 
achter ernstige en ongefundeerde beschuldigingen 
jegens eisers zitten aangemaakte website die dient ter 
suggestie dat deze zijn gebaseerd op gedegen 
onderzoek. Hostingprovider gehouden bij haar bekende 
gegevens van domeinnaamhouder te verstrekken. 
(Met dank aan Jacqueline Schaap en Patty de Leeuwe, 
Visser Schaap & Kreijger) 
 
B9 15259. Prejudiciële vragen over het geven van 
toestemming bij het doorgeven van persoonsgegevens 
aan derden 
Zaak C-673/17. Planet49. Prejudiciële vragen. 
Bundesgerichtshof (Duitsland) 
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Persoonsgegevens. “1. a) Is er sprake van een 
daadwerkelijke toestemming in de zin van artikel 5, lid 
3, en artikel 2, onder f), van richtlijn 2002/58/EG, 
gelezen in samenhang met artikel 2, onder h), van 
richtlijn 95/46/EG, wanneer de opslag van informatie 
of het verkrijgen van toegang tot informatie die reeds is 
opgeslagen op de eindapparatuur van de gebruiker 
wordt toegestaan door middel van een vooraf ingesteld 
selectievakje dat door de gebruiker moet worden 
gedeactiveerd ingeval hij weigert zijn toestemming te 
verlenen?  
b) Maakt het bij de toepassing van artikel 5, lid 3, en 
artikel 2, onder f), van richtlijn 2002/58/EG, gelezen in 
samenhang met artikel 2, onder h), van richtlijn 
95/46/EG, enig verschil dat de opgeslagen of 
opgevraagde gegevens persoonsgegevens zijn?   
c) Is in de in prejudiciële vraag 1 a) beschreven 
omstandigheden sprake van een daadwerkelijke 
toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, onder a), van 
verordening (EU) 2016/679?  
2. Welke gegevens dienen door de aanbieder van 
diensten aan de gebruiker te worden verstrekt in het 
kader van de ingevolge artikel 5, lid 3, van richtlijn 
2002/58/EG te verstrekken duidelijke en volledige 
informatie? Vallen daaronder ook de informatie 
hoelang de cookies actief blijven en of derden toegang 
tot de cookies hebben?” 
 
Mededingingsregeling met als doel misleidende 
informatie te verstrekken over bijwerkingen medicijn 
vormt een onrechtmatige mededingingsbeperking 
IEPT20180123, HvJEU, Hoffmann-La Roche 
Mededinging. Geneesmiddelen. Nationale 
mededingingsautoriteit mag een geneesmiddel waarvan 
de VHB zich niet uitstrekt tot die behandeling van de 
betrokken aandoening, maar daarvoor wel wordt 
gebruikt en welke dus concreet substitueerbaar is met 
andere geneesmiddelen tot de relevante markt rekenen. 
Het is aan rechterlijke instanties om de te bepalen of 
van dergelijke substitueerbaarheid sprake is. Een 
mededingingsregeling die strekt tot beperking van het 
gedrag van derden dat erin bestaat het gebruik van een 
ander geneesmiddel voor de behandeling van dezelfde 
aandoening aan te moedigen, ontsnapt niet aan de 
toepassing van die bepaling op grond van dat die 
mededingingsregeling ondergeschikt zou zijn aan 
genoemde overeenkomst. Een mededingingsregeling 
die als doel heeft het verspreiden van misleidende 
informatie over bijwerkingen van een medicijn 
teneinde de concurrentiedruk te doen afnemen, is een 
mededingingsbeperking “naar strekking” in de zin van 
artikel 101 lid 1 VWEU. Een mededingingsregeling die 
voorziet in het verspreiden van misleidende informatie 
over een geneesmiddel kan niet worden geacht 
“onmisbaar” te zijn in de zin van artikel 101 lid 1 
VWEU. 
 
 
 

 
 
Class action tegen Facebook kan geen doorgang 
vinden 
IEPT20180125, HvJEU, Schrems 
Privacy. IPR. Een gebruiker van een particuliere 
Facebookaccount is een consument in de zin van artikel 
15 van de Brussel I-verordening ook wanneer hij de 
rechten van talrijke consumenten aan zich laat cederen 
om deze rechten te doen gelden in rechte. Consument 
kan geen class action starten bij het forum actoris op 
grond van artikel 16 lid 1 Brussel I: het forum 
consumentis is niet van toepassing op de eiser die niet 
zelf partij is bij de betrokken 
consumentenovereenkomst. 
 
B9 15628. Prejudiciële vragen over of de interpretatie 
door het HvJEU van artikel 2(a) van de 
Auteursrechtrichtlijn nationale wetgeving uitsluit 
Zaak C-683/17. Prejudiciële vragen Supremo Tribunal 
de Justiça, Portugal. 
Auteursrecht. De volgende vragen worden aan het 
HvJEU gesteld (Engels):  
“1. Does the interpretation by the Court of Justice of 
the European Union of Article 2(a) of Directive 
2001/29/EC preclude national legislation – in the 
present case, the provision in Article 2(1)(i) of the 
Codigo de Direitos de Autor e Direitos Conexos (Code 
on Copyright and Related Rights) (CADC) – which 
confers copyright protection on works of applied art, 
industrial designs and works of design which, in 
addition of the utilitarian purpose they serve, create 
their own visual and distinctive effect from an aesthetic 
point of view, their originality being the fundamental 
criterion which governs the grant of protection in the 
area of copyright? 
2. Does the interpretation by the Court of Justice of the 
European Union of Article 2(a) of Directive 
2001/29/EC preclude national legislation - in the 
present case, the provision in Article 2(1)(i) of the 
CDADC – which confers copyright protection on 
works of applied art, industrial designs and works of 
design if, in the light of particularly rigorous 
assessment of their artistic character, and taking 
account the dominant views in cultural and institutional 
circles, they qualify as an ‘artistic creation’ or ‘work of 
art’?” 
 
B9 15629. Prejudiciële vragen over wanneer een 
individueel Uniemerk inbreuk maakt op de exclusieve 
gebruiksrechten van een Uniemerk 
Zaak C-690/17. Prejudiciële vragen Oberlandesgericht 
Dusseldorf, Duitsland. 
Merkenrecht. De volgende vragen worden aan het 
HvJEU gesteld (Engels):  
“Is an individual trade mark used in such a way as to 
infringe rights for the purposes of point (b) of the 
second sentence of Article 9(1) of the EC Trade Mark 
Regulation/EU Trade Mark Regulation or point (a) of 
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the second sentence of Article 5(1) of the Trade Mark 
Directive in the case where 
the individual trade mark is affixed to a product in 
respect of which the individual trade mark is not 
protected; [...]” 
 
Oordeel zwaarwegende bedrijfsbelangen 
concurrentiebeding kan niet in kortgeding 
IEPT20180109, Hof Den Bosch, Concurrentiebeding 
Arbeidsovereenkomst. Concurrentiebeding. 
Bodemrechter moet bepalen of er zwaarwegende 
bedrijfs-of dienstenbelangen bestaan voor opname 
concurrentie- en relatiebeding in tijdelijke 
arbeidsovereenkomst: niet in kort geding te bepalen. In 
casu niet mogelijk vooruit te lopen op oordeel 
bodemrechter. Ten overvloede valt belangenafweging 
ook uit in nadeel [de vennootschap]: [de vennootschap] 
heeft niet voldoende concreet en specifiek gesteld dat 
zij door de indiensttreding van [geïntimeerde] bij 
IMCD daadwerkelijk (vermogensschade) heeft geleden 
of zal lijden. [Geïntimeerde] heeft voldoende financieel 
belang bij overstap naar IMCD. Geen zwaarwegende 
bedrijfs-dienstenbelangen van [de vennootschap] dat 
beroep op non-concurrentie- en relatiebeding 
gehonoreerd moet worden. 
 
BERICHTEN 
 
Nieuws 
 
B9 15261. Gezamenlijke aanbevelingen Ntb, 
Kunstenbond en NVPI voor redelijke 
platencontractsvoorwaarden 
Ntb bericht: “Vanmiddag – vrijdag 19 januari 2018 – 
presenteerden Ntb, Kunstenbond en NVPI (de 
branchevereniging voor platenmaatschappijen) op 
Noorderslag gezamenlijke uitgangspunten voor 
redelijke contractvoorwaarden. 
Erwin Angad-Gaur (secretaris Ntb): “De nieuwe wet 
auteurscontractenrecht maakt het mogelijk voor 
brancheorganisaties en vakbonden over redelijke 
vergoedingen te onderhandelen.” 
 
B9 15265. #metoo Merkaanvraag ingetrokken 
World Intellectual Property Review bericht: “Hard 
Candy Cosmetics has withdrawn its trademark 
application for ‘#metoo’ following widespread public 
criticism.The US beauty brand, which sells make-up 
products through Walmart, abandoned its application to 
the US Patent and Trademark Office on Thursday, 
January 18. Filed in October last year, the trademark, 
serial number 87,653,745, covered cosmetics and 
fragrances in international class 3, and US classes 1, 4, 
6, 50, 51, and 52. [...]” 
 
 
 
 
 

Artikelen en opinies 
 
B9 15259. Bas Kist (Chiever): Ex-bandlid mag geen 
gebruik maken van de naam The Commodores 
Volkskrant bericht: ”Thomas McClary, voormalig lid 
van de band The Commodores, mag zich niet meer 
presenteren onder de naam The Commodores. De 
rechten voor deze naam liggen bij twee andere 
bandleden, William King en Walter Orange. Dat heeft 
het Gerechtshof in Florida op 9 januari bepaald.” 
 
B9 15262. Sheila Sitalsing: Na jarenlang te zijn 
gebruikt als marketinginstrument, slaan de Masai 
terug. Met advocaten 
Volkskrant bericht: “[…] Een vrolijk stemmend bericht 
in The Financial Times van afgelopen weekend rept 
van de vorderingen die de Masai uit Kenia en Tanzania 
boeken in de strijd om intellectuele eigendomsrechten. 
Jarenlang hebben ze lijdzaam moeten toezien hoe 
merken als Louis Vuitton, Ralph Lauren en Jaguar zich 
lieten inspireren door kleding, versierselen en wapens 
die de Masai gebruiken, de naam 'Masai' plakten op 
nieuwe ontwerpen voor 'een uitheemse toets' en 
vervolgens die spullen aan hun clientèle sleten voor 
prijzen waar een modaal gezin geruime tijd goed van 
zou kunnen leven […] De Masai werken met Position 
Business en Light Years IP, een kantoor dat zich 
specialiseert in merkenrecht en intellectueel 
eigendomsrecht van groepen die zich beroofd en 
belazerd voelen. Oprichter Ron Layton heeft 
uitgerekend dat de Masai voor honderden miljoenen 
dollars aan royalty's kunnen opeisen bij firma's als 
Louis Vuitton (met zijn roodgeruite 'Masai-dekens' en 
'Masai-sjaals'). En dat gaan ze doen ook. Want, zegt 
Layton dit weekend in The Financial Times, 'Wanneer 
iemand de beeltenis van Taylor Swift gebruikt, zou ze 
minimaal 5 procent van de opbrengsten vragen én 
krijgen.'[…]” 
 
B9 15270. Bas Kist (Chiever): Nadeel beschrijvend 
merk  
“Cereals fabrikant General Mills introduceert een 
nieuwe variant van zijn Lucky Charms: Lucky Charms 
Frosted Flakes. Dat zal bij concurrent Kellogg’s niet 
lekker gevallen zijn. Kellogg’s brengt al sinds 1953 
zijn eigen Frosted Flakes op de markt.  
[...]  
Maar mogelijk kan Kellogg’s zich op inburgering 
beroepen. Dat is het verschijnsel dat een beschrijvend 
merk door langdurig gebruik als het ware los komt van 
zijn beschrijvende karakter en door het publiek toch als 
merk gezien gaat worden. EasyJet is daar een mooi 
voorbeeld van: deze naam is door veel gebruik en 
reclame redelijk los gekomen van zijn beschrijvende 
betekenis. Zou dat ook aan te tonen zijn voor Frosted 
Flakes? Kellogg’s gebruikt het merk al ruim 60 jaar. 
We gaan het zien.” 
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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  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 
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. 
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