Boek?.nl

www.boek9.nl

Nieuwsbrief

Week 44, 28 okt. t/m 3 nov. 2019

INHOUD

Vacatures & AdVertenties .........cccocevceveveneneniereneenn 1

B0ek9 publicaties. ... 2

Weekoverzicht Jurisprudentie..........cccccoevevveivevveresnennn, 2
AULBUISTECNT ... 2
MErKenreCht .........cccveviieierie e 2
ModelreCht ... 3
Handelsnaamrecht ... 3
OCLrO0IrECNL ... 3
Handhaving - Procesrecht ..........cccoovvviiniiinnenn 4
OVEIIT .ot 4

BeriChten ......ccoiiiic e 4
KamerstuKKen .........ccoooveiiiiieecee 4

SPONSOIS ...ttt 6

VACATURES & ADVERTENTIES

Voor deze functie zijn wij
op zoek naar een ervaren
merkengemachtigde. Je
bent in staat om de

merkenpraktijk verder uit
LIOC zoekt te

Merkengemachtigde

bouwen. Je Dbeheert
zelfstandig de merken- en
- o modellenportefeuilles van
VeSS le o=l nationale en internationale
cliénten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de
begeleiding van een Formalities Officer. Je werkt
samen met de octrooipraktijk om cliénten gezamenlijk
zo goed mogelijk te begeleiden.

In deze IE-update worden
Boek ? Academy de ontwikkeIFiJngen binnen
Webinar het intellectuele
2e kwartaal eigendomsrecht van het
tweede kwartaal van 2019
besproken door Dick van
Engelen (hoogleraar
Maastricht University en
hoofdredacteur
Boek9.nl). De
webinar is van academisch niveau en is gericht op IE-
advocaten, octrooi- en merkengemachtigden,
rechters en praktijkjuristen met een academische
vooropleiding. De webinar duurt 1 uur en levert 1
juridisch opleidingspunt op. De webinar is één maand
on demand en op elk tijdstip te volgen wanneer het

2019

U uitkomt. Prijs: € 79,- ex btw. Bestel de IE-update 2e
kwartaal 2019 hier.

In deze IE-update worden
LN O EIA e ontwikkelingen binnen
Webinar het intellectuele
oL taal eigendomsrecht van het
S Rwarad eerste kwartaal van 2019
besproken door Dick van
Engelen (hoogleraar
Maastricht University en
hoofdredacteur
Boek9.nl). De
webinar is van academisch niveau en is gericht op IE-
advocaten, octrooi- en merkengemachtigden,
rechters en praktijkjuristen met een academische
vooropleiding. De webinar duurt 1 uur en levertl
juridisch opleidingspunt op. De webinar is één maand
on demand en op elk tijdstip te volgen wanneer het
U uitkomt. Prijs: € 79,- ex btw. Bestel de IE-update 1e
kwartaal 2019 hier.

2019

Met het boek Rechtspraak
Intellectuele Eigendom —
2018 ontvangt u in 455
pagina’s een overzicht en
samenvatting van de in

Rechtspraak
Intellectuele
Eigendom

2018 gewezen  uitspraken
op het gebied wvan
intellectuele

2018 eigendomsrechten,

aangevuld met oneerlijke

concurrentie, |E-vermogensrecht, IE-Handhaving en

internationaal  privaatrecht. De uitspraken  zijn

gerubriceerd per deelonderwerp, zoals wel of geen

verwarringsgevaar voor merken of handelsnamen en

wel of geen inbreuk voor octrooien. Zo bent u in een

keer helemaal bij!

Bestel € 36,45 (€ 39,00 incl. btw)

Meer _informatie over Rechtspraak

Eigendom - 2018

Intellectuele

De volledig geactualiseerde
7e herziene druk van het
handboek IE-Goederenrecht,
bijgewerkt tot 1 januari
2019, is verschenen bij
Boek9.nl. In de nieuwe druk
wordt onder meer behandeld

2019 de ni_euwe Wet beS(_:herming
bedrijfsgeheimen die op 23
oktober 2018 in werking is getreden. In 2018 is er ook
veel gebeurd op het gebied van faillissement bij
verleende licenties, nu de Hoge Raad zich hier expliciet
over heeft uitgesproken in de arresten Credit Suisse v
Jongepier qq (IEPT20180323) en Curatoren Vv

IE-
Goederenrechi

Nieuwe druk
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verhuurder (IEPT20181109). Het handboek gaat
uitvoerig in op de impact van deze arresten op de
praktijk. Verder is rechtspraak aangevuld met de
relevante uitspraken van 2018.

- Paperback € 36,45 (€ 39,00 incl. btw)

- Ebook € 28,93 (€ 35,00 incl. btw)

Met een Boek9+
webabonnement heeft u
toegang tot de op Boek9
gepubliceerde |1EPT-

Boek%+

Uitspraken versies van_uitspraken en
i de per kwartaal
overzichten geactualiseerde  digitale

webinars webboeken van bij Boek9

uitgegeven publicaties,

voorzien van hyperlinks
naar wetsartikelen en IEPT-rechtspraak. Tevens krijgt
utoegang tot de per deelonderwerp gerubriceerde
uitspraken, zoals wel of geen verwarringsgevaar voor
merken of handelsnamen, wel of geen inbreuk voor
octrooien, wel of geen auteursrechtelijk beschermd
werk, wel of geen grensoverschrijdende bevoegdheid
en wel of geen volledige proceskostenveroordeling.
Vanuit de gerubriceerde rechtspraakpagina’s wordt
gelinkt naar de desbetreffende pagina’s in de online
handboeken IE-Beginselen en IE-Goederenrecht.

BOEK9 PUBLICATIES

|E- |E-
Beginselen Goederenrecht

Boek?.nl Boek?.nl
2019 2019

Rechtspraak Rechtspraak
Intellectuele Intellectuele
Eigendom Eigendom

Rechtspraak Rechtspraak
Intellectuele Intellectuele
Eigendom Eigendom

2016 2015

Wet

_ Wet
Bescherming Auteurs-

Parlementaire Parlementaire
geschiedenis geschiedenis

Wet
Verweesde
Werken

Parlementaire
geschiedenis

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht

€ 345,31 schadevergoeding voor plaatsen foto zonder
toestemming op website

IEPT20190910, Rb Noord-Nederland, Hollandse
Hoogte v Raak

Auteursrecht. € 345,31 (€ 248,25 schadevergoeding
voor plaatsen foto zonder toestemming op website +
25% opslag voor ontbreken naamsvermelding en
gebruik in bewerkte vorm + € 35 onderzoekskosten):
gebaseerd op Tarievenlijst 2015 van Stichting Foto
Anoniem, gemiddelde van tarieven in diverse
pixelmaten van één week tot één maand op .nl domein.
Proceskosten volgens liquidatietarief: eenvoudige zaak
met beperkt feitencomplex en geen uitgebreid
inhoudelijk verweer.

Inbreuk op auteursrecht/modelrecht tafels Eichholtz
IEPT20191001, Rb Den Haag, Eichholtz
Auteursrecht. Modelrecht. Inbreuk op
auteursrecht/modelrechten Eichholtz op Console Table
Connor, Side Table Connor en Coffee Table Connor: te
veel vraagtekens bij verweer gedaagde.

Aktewisseling over arrest Benelux Gerechtshof inzake
Montis/Goosens

IEPT20181002, Hof Amsterdam, Montis
Auteursrecht. Merkenrecht. Partijen krijgen
gelegenheid zich over eindarrest Benelux Gerechtshof
inzake Montis/Goosens (IEPT20180717) uit te laten.

Merkenrecht

Verwarringsgevaar tussen garantiefondsen ‘SGZE’
en ‘SGDE’ voldoende aannemelijk

IEPT20190920, Rb _Midden-Nederland, SGZE v
SGDE
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Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Voldoende
aannemelijk dat er sprake is van verwarringsgevaar
tussen Benelux woordmerk ‘SGZE’ en teken ‘SGDE’:
sterke visuele en auditieve overeenstemming,
begripsmatige overeenstemming niet gesteld of
gebleken en diensten van partijen in voldoende mate
soortgelijk, beide partijen richten zich op markt van
zonnepanelen. Verwarringsgevaar tussen handelsnamen
‘SGZE’ en ‘SGDE’ voldoende aannemelijk: gelet op
overwegingen m.b.t. merk en teken. Niet voldoende
aannemelijk dat ‘Stichting Garantiefonds
ZonneEnergie’ handelsnaamrechtelijke bescherming
verdiend: geheel beschrijvend zodat
beschermingsomvang gering is, beschermen met
handelsnaamrecht zou leiden tot monopolie op
handelsnaam van vier woorden beginnend met

beschermd onderdeel van het model, door Wahl
geclaimde materiaaltoepassing niet in registratie
opgenomen en dus niet beschermd, uitgaande van
vormgevingserfgoed onvoldoende zeker of
bodemrechter of EUIPO in hetgeen overblijft model
met voldoende eigen karakter zal herkennen. Feitelijk
gebruik van model maakt oordeel niet anders:
rechtszekerheid derden te zeer in gedrang als
onderdelen die door gebruikmaking stippellijn
nadrukkelijk buiten bescherming zijn geplaatst via
achterdeur toch weer bescherming zouden kunnen
krijgen. Geen ongeoorloofde slaafse nabootsing: geen
enkel bewijs overlegd van gestelde eigen gezicht op de
markt.

Model- en auteursrechtinbreuk, slaafse nabootsing en

‘Stichting Garantiefonds’ en eindigend met ‘Energie’. oneerlijke handelspraktijken bij aanbieden
luchtkoeler

Gebruik van individueel merk als geografische IEPT20191029, Rb Den Haag, Tommy

oorsprongsbhenaming is geen normaal gebruik Teleshopping v Verzendshop

IEPT20191017, HvJEU, Landwirtschaftskammer Modelrecht.  Auteursrecht.  Slaafse  nabootsing.

Steiermark v EUIPO

Merkenrecht. Geen gebruik dat overeenstemt met
wezenlijke functie individueel merk, wanneer merk op
zodanige wijze wordt gebruikt dat geografische
oorsprong en kenmerken van de waren van
verschillende fabrikanten die aan de oorsprong zijn toe
te schrijven worden gewaarborgd, maar de waren niet
onder controle van een enkele onderneming die voor de
kwaliteit verantwoordelijk is worden vervaardigd.
Merk in casu niet normaal gebruikt: merkhouder niet
betrokken bij vervaardiging van de waren en
verantwoordelijkheid voor kwaliteit waren rust bij
verschillende fabrikanten die niet een enkele
onderneming vormen, aangezien zij niet op
productieniveau economisch met elkaar zijn verbonden.

Artistieke vrijheid geldige reden voor gebruik van een
teken ‘sub d’

IEPT20180412 BenGH, Moet Hennessy v_Cedric
Art

Merkenrecht. Artistieke vrijheid vormt een geldige
reden voor gebruik van een teken ex. art. 2.20 lid 2 sub
d BVIE wanneer de kunstuiting het originele resultaat
is van een creatief vormgevend proces dat niet erop is
gericht het merk of de merkhouder schade toe te
brengen.

Modelrecht

Serieuze, niet te verwaarlozen kans dat model voor
opzetkam nietigheidsactie niet zal overleven
IEPT20191030, Rb Den Haag,
Kappershandel

Modelrecht. Slaafse nabootsing. Serieuze, niet te
verwaarlozen kans dat model voor opzetkam
nietigheidsactie niet zal overleven wegens gebrek aan
eigen karakter: kam, klinknagelhoofdjes en gat in de lip
met stippellijn weergegeven en daarom geen

Wahl v

Oneerlijke handelspraktijk. Verzendshop dient model-
en auteursrechtinbreuk, slaafse nabootsing en
oneerlijke handelspraktijken bij het aanbieden van een
luchtkoeler te staken: vorderingen onvoldoende
gemotiveerd weersproken.

(Met dank aan Diederik Stols en Charlotte
Hangx, Boekx)

Handelsnaamrecht

Prejudiciéle vragen aan Hoge Raad: Is het

Artiestenverloning-arrest ook van toepassing op deels
beschrijvende handelsnamen?

IEPT20191004, Hof Arnhem-Leeuwarden, DOC v
Dairy Partners

Handelsnaamrecht. Prejudiciéle vragen aan de Hoge
Raad: is de norm van Artiestenverloning-arrest (“dat
het gebruik van een louter beschrijvende aanduiding,
ook indien verwarring wekkend, alleen onrechtmatig is
indien bijkomende omstandigheden dat
meebrengen”, IEPT20151211) ook van toepassing op
(deels beschrijvende) handelsnamen?

Octrooirecht

Toegevoegde materie bij octrooi voor ‘Dynamic digital
communication system control’

IEPT20190925, Rb Den Haag, ASSIA v_KPN en
Nokia

Procesrecht. Octrooirecht. ASSIA als lasthebber
(artikel 7:414 BW) ontvankelijk in al haar vorderingen:
uit verklaring octrooihouder Stanford van 28 september
2018 en gezamenlijke verklaring Stanford en ASSIA
van april 2019 volgt ondubbelzinnig dat Stanford met
ASSIA is overeengekomen dat ASSIA, in eigen naam
in rechte optreedt, zowel voor zichzelf als voor
Stanford, voor rekening van Stanford voor wat betreft
de belangen van Stanford en voor eigen rekening voor
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|[E-update 2¢ kwartaal 2019

De webinar IE-Update 2e kwartaal 2019 is nu beschikbaar

In deze IE-update worden de ontwikkelingen binnen het intellectuele

eigendomsrecht van het tweede kwartaal van 2019 besproken door Dick van
Engelen (hoogleraar Maastricht University en hoofdredacteur Boek9.nD.

AAN DE ORDE KOMEN (0.A.):
IEPT20190411, HVJEU, OKO-TEST VERLAG V DR. RUDOLF LIEBE, IEPT20190612, HVJEU, PATENT- OCH
REGISTRERINGSVERKET V HANSSON, IEPT20190628, HR, CAPRI SUN V RIHA, IEPT20190502, HVJEU,
FUNDACION QUESO MANCHEGO V IQC, IEPT20190405, HR, BREIN V NSE
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wat betreft de vordering van haar eigen schade.
Onafhankelijke conclusies 1 en 16 van EP 456 nietig
wegens  toegevoegde materie (ontoelaatbare
intermediate generalisation): aanvrage openbaart niet
duidelijk en ondubbelzinnig dat vereenvoudiging van
de energieallocatie geldt voor alle precoders, enkel dat
dit geldt voor niet-lineaire precoders. Nietigheid
volgconclusies 6-7, 9, 13, 14 en 17 niet bestreden,
vernietiging toegewezen. Ten overviloede: rechtbank
kan niet vaststellen of KPN c.s. met DSLAM inbreuk
maakt op conclusie 1 EP 956: door (summiere) debat
en de G.vector standaard, die tot tegenstrijdige
uitkomsten leiden, kan rechtbank niet vaststellen of aan
kenmerk 1.f wordt voldaan.

Handhaving - Procesrecht

Zaak verwezen naar rechtbank Midden-Nederland
IEPT20190925, Rb Den Haag, Hoggan Scientific v
Mustec

Procesrecht. Rb Midden-Nederland bevoegd inzake
vorderingen tot nietigverklaring Beneluxmerken: op
grond van artikel 4.6 BVIE woonplaats van gedaagde
(Almere). Rb Den Haag bevoegd m.b.t. vordering
inzake onrechtmatige daad: schadebrengende feit heeft
zich heeft voorgedaan in Den Haag (artikel 7(2)
Brussel I-bis Vo en 102 Rv). Gehele zaak verwezen
naar Rb Midden-Nederland: als rechter van woonplaats
gedaagde  bevoegd m.b.t.  vordering  inzake
onrechtmatige daad, omwille van proceseconomie
verdient het voorkeur dat één rechtbank over alle
vorderingen oordeelt.

(Met dank aan Pascal van Boxtel, LXA The Law Firm)

Overig

Niet aannemelijk dat sprake is van structurele
onrechtmatige uitlatingen jegens Belcentrale
IEPT20191001, Hof Den Haag, Belcentrale v KPN
Publicatie. ~ Onrechtmatige daad. Vzgr terecht
geoordeeld dat niet aannemelijk is dat KPN-
medewerkers zich jegens eindgebruikers structureel in
strijd met de Raamovereenkomst en/of het
Totaalpakket uitlaten: beperkt aantal gesprekken,
sprake van uitlokking, voldoende aannemelijk dat KPN
zich inspant voor neutraliteit jegens klanten en niet of
nauwelijks schade.

Vordering van Pink Ribbon afgewezen door mogelijke
verrekenbare vorderingen van Charity Gifts
IEPT20170920, Rb Amsterdam, Pink Ribbon v
Charity Gifts

IE-Verbintensisenrecht. Vordering € 327.703,99 van
Pink Ribbon op Charity Gifts afgewezen: niet
onaannemelijk dat Charity Gifts verrekenbare
vorderingen op Pink Ribbon heeft, nader onderzoek
naar feiten vereist. Vordering tot staken en gestaakt
houden inbreuk auteurs- en modelrechten niet

toewijshaar: gezien stand van zaken geen beoordeling
inbreuk mogelijk.

Documentaire over door politieagent doodgeschoten
21-jarige niet onrechtmatig

IEPT20190910, Rb Amsterdam, BNNVARA
Publicatie - Auteursrecht - Portretrecht. Documentaire
over 21-jarige die is doodgeschoten door politieagent
niet onrechtmatig: uitspraken geinterviewden niet
gepresenteerd als feiten, niet eenzijdig negatief of
onnodig Kkwetsend, geen belang bij verzet tegen
hervertoning beelden herdenkingsdienst. Gebruik van
beeld van slaapkamer [naam overledene] niet
onrechtmatig: gefilmd met toestemming van [eiseres
sub 1], belang bij niet vertonen beeld weegt niet op
tegen belang [gedaagde sub 1] die film op de dag van
de premiére niet meer kan aanpassen. Beroep op
auteursrecht op in documentaire getoonde brief faalt:
brief niet in geding gebracht, auteursrechtelijke
bescherming niet aannemelijk gemaakt. Geen redelijk
belang bij verzet tegen gebruik portretrecht [naam
overledene]: portret al eerder in media getoond en op
internetsites nog steeds te zien, beelden niet bijzonder
intiem, beelden ondersteunen in film geschetste verhaal
van leven [naam overledene].

Artikel “Rabo stopt met Noorse broeders” niet
onrechtmatig

IEPT20190604, Hof Den Haag, CGN v NRC
Publicatie. Artikel “Rabo stopt met Noorse broeders”
niet onrechtmatig: door kop en eerste zin van artikel
gewekte (onjuiste) indruk voldoende genuanceerd en
gecorrigeerd in de rest van het artikel, voldoende
gelegenheid voor wederhoor, artikel feitelijk juist, niet
onnodig diffamerend en bijdrage aan maatschappelijk
debat.

Artikelen NRC over dat SchipholTaxi smeergeld heeft
laten betalen niet onrechtmatig

IEPT20191023, Rb Amsterdam, SchipholTaxi v
NRC

Publicatie. Artikelen NRC over dat SchipholTaxi
smeergeld zou hebben laten betalen door taxichauffeurs
om te mogen rijden vanaf Schiphol niet onrechtmatig:
voldoende steun in feitenmateriaal, [eiser 2] is als
leidinggevende van grote en bekende taxionderneming
in omgeving Amsterdam publiek figuur. Suggestie dat
[eiser 2] wist dat dat zijn nevenfunctie niet verenigbaar
was met zijn functie als politieagent en dat hij dus iets
fout deed niet onrechtmatig: hoewel hij nevenfunctie
had gemeld en hier sprake lijkt te zijn van
voortschrijdend inzicht bij de Amsterdamse politie, had
hij zelf kunnen begrijpen dat beide functies niet
verenigbaar zijn.

BERICHTEN

Kamerstukken
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B915884. Wijziging Rijksoctrooiwet in verband met
Overeenkomst eengemaakt octrooigerecht
aangenomen door Eerste Kamer

Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met
de Overeenkomst betreffende een eengemaakt
octrooigerecht en Verordening (EU) nr. 1257/2012:
“Dit voorstel van Rijkswet strekt tot aanpassing van de
Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de komst van het
Europees octrooi met eenheidswerking en de oprichting
van het Eengemaakt octrooigerecht (EOG).

De introductie van het Europees octrooi met
eenheidswerking op grond van Verordening (EU) nr.
1257/2012 geeft de mogelijkheid met één registratie
octrooibescherming te verkrijgen in alle deelnemende
EU-lidstaten.  Bedrijven die octrooibescherming
wensen in deze EU-lidstaten hoeven de geldigheid van
het octrooi niet in iedere lidstaat afzonderlijk te regelen
(valideren). Voorts wordt voorzien in
geschilbeslechting op Europees niveau bij het EOG, op
grond van de Overeenkomst betreffende een
eengemaakt octrooigerecht. Langs deze weg kan bij één
instantie een uitspraak worden verkregen met werking
in alle deelnemende lidstaten. Als gevolg daarvan
behoeft een octrooihouder niet langer in iedere lidstaat
waar inbreuk op zijn recht wordt gemaakt afzonderlijk
een inbreukprocedure te starten. Hetzelfde geldt ten
aanzien van de geldigheid van het octrooi; ook deze
kan via één gerechtelijke procedure bij het Eengemaakt
octrooigerecht worden vastgesteld. [...]

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 oktober 2019
als hamerstuk afgedaan.”
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