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VACATURES & ADVERTENTIES

Het vastleggen van

intellectueel eigendom

Minisverie van Economische Zaken .
en Klimaat vormt een belangrijke
prikkel voor het
(Senior) Beleidsmedewerker Nederlandse en
Europese

intellectueel eigendomsrecht

bescherm jij het recht van
uitvinders, ontwerpers,
en ondernemers ?

innovatiesysteem. Wet-
en regelgeving op dit
vlak  beschermt  het
eigendomsrecht van
uitvinders, ontwerpers,
ontwikkelaars en ondernemers. Jij draagt als (senior)
beleidsmedewerker bij aan een IE-systeem waarmee
ondernemers en kennisinstellingen uit de voeten kunnen.

De volledig geactualiseerde
8e herziene druk van het
handboek | E-
Goederenrecht is vandaag
verschenen bij Boek 9.1In
deze uitgave zijn de
goederenrechtelijke
ontwikkelingen op het gebied
van de intellectuele
eigendom tot 1 januari 2020
verwerkt, waaronder het in
maart 2019  gewijzigde
BVIE.

|[E-GOEDERENRECHT
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De volledig geactualiseerde

IE'E‘EGWIS.ELI:N V”fde dl’uk van
het handboek IE-

Beginselen is vandaag

verschenen bij Boek 9. In 697

pagina’s zijn de

ontwikkelingen op het gebied
van de intellectuele
eigendom tot 1 januari 2020
verwerkt, waaronder het in
maart 2019 gewijzigde BVIE
en de relevante IE-uitspraken
van Hof van Justitie en Hoge
Raad uit 2018, zoals Cofemel v G-Star Raw over
auteursrechtelijke  bescherming  van  modellen,
Pelham over sampling en NUV v Tom Kabinet over de
mededeling aan het publiek.

In  deze IE-update

Boek 9 Academy [, de
Webinar ontwikkelingen  binnen

het intellectuele

4e kwartaal eigendomsrecht van het

vierde kwartaal van

' 2019 besproken door

, BT Dick  van Engelen
PO I (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 én maand on
demand en op elk tijdstip te volgen wanneer het U
uitkomt.

Prijs: € 87,50,- ex btw. Bestel de IE-update 4¢ kwartaal
2019 webinar hier.

In dit tweede deel van de
Boek ? Academy RLYECEIEN 2019
webinars worden de

Webinar ontwikkelingen binnen
Merkenrecht 2019 het
merkenrecht 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 levert1
juridisch opleidingspunt op. De webinar is één maand
on demand en op elk tijdstip te volgen wanneer het
U uitkomt.
Prijs: € 87,50,- ex btw. Bestel de Merkenrecht 2019 deel
2 webinar hier.
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Met een Boek9+
webabonnement heeft u
toegang tot de op Boek9

gepubliceerde 1EPT-

Boek9+

Uitsprc:ken versies van uitspraken en
: 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 1E-Goederenrecht.

BOEK9 PUBLICATIES

|IE-GOEDERENRECHT |E-BEGINSELEN

Th.C.J.A. van Engelen

Th.C.J.A. van Engelen

|IE-Handboek

IE-Handboek

MERKEN- EN
MODELLENRECHT

INTELLECTUELE
EIGENDOM

IE-Wettenbundel IE-Wettenbundel

OCTROOIRECHT

IE-Wettenbundel

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Merkenrecht

Door Rhinocamera verkochte Nikon-camera’s en -
accessoires niet uitgeput

IEPT20200311, Rb Den Haag, Nikon v Primary
Holdings

Procesrecht. Merkenrecht. Rechtbank komt niet terug
op bindende eindbeslissing dat zij bevoegd is:
toestemming verleend voor tussentijds appel van het
vonnis in het bevoegdheidsincident en appel is ingesteld
door PHL, daargelaten of dan verzoek PHL om terug te
komen op eindbeslissing in strijd is met gesloten stelsel
van rechtsmiddelen is niet gebleken dat beslissing op
onjuiste juridische of feitelijke grondslag berust.
Vordering om provisioneel verbod niet alleen voor duur
van de bodemprocedure, maar ook voor een eventueel
hoger beroep toe te wijzen wordt afgewezen.
Testaankopen van door Primary Holdings in Nederland
verkochte camera’s niet uitgeput: gelet op serienummers
voor het eerst in Japan respectievelijk China op de markt
gebracht, aankoop via eBay betekent niet zonder meer
dat Nikon toestemming voor verhandeling in EER heeft
gegeven, niet aannemelijk dat op haar Europese website
voortdurend aangeboden producten met toestemming
van Nikon in EER zijn gebracht. Ook als wel sprake zou
zijn van uitputting kan Nikon zich op grond van artikel
15(2) UMeV verzetten tegen verdere verhandeling:
testaankopen in zodanig gebrekkige wijze geleverd dat
toestand van de waren, nadat zij in handel zijn gebracht,
zijn gewijzigd en verslechterd.

Octrooirecht

B916017. Conclusie A-G Van Peursem tot verwerping
cassatieberoep inzake octrooien EP 138 en EP 537
voor een “fulvestrant formulation”

Octrooirecht. Schade. Cassatie tegen het arrest van het
hof Den Haag van 27 november 2018 (IEPT20181127),
waarin het hof oordeelde dat Europese octrooien EP 138
en EP 537 voor een “fulvestrant formulation” (voor
behandeling van borstkanker) geldig zijn. Zie ook het
vonnis van de rechtbank Den Haag van 11 april 2018
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(IEPT20180418). Van Peursem concludeert in zowel het
principaal als het incidenteel cassatieberoep tot
verwerping.

(Met dank aan Theo blomme, Willem Hoyng en Frank
Eijsvogels, Hoyng Rokh Monegier)

Handhaving — Procesrecht

Ex parte bevelen wegens gestelde inbreuk op merken
Audi vernietigd wegens ontbreken voorafgaande
sommatie

IEPT20200220, Rb Rotterdam, Audi

Procesrecht. IPR. Merkenrecht. VVoorzieningenrechter
rechtbank Rotterdam was deels onbevoegd bij opleggen
ex parte bevelen ex artikel 1019e Rv wegens gestelde
inbreuk op merkenrecht Audi: voorzieningenrechter
rechtbank Rotterdam niet bevoegd een ex parte bevel te
doen uitvaardigen voor de gehele Europese Unie, gelet
op HVJEU Spin Master (IEPT20191121) inzake het
modelrecht, laat de exclusieve bevoegdheid van de
rechtbank Den Haag onverlet de bevoegdheid van elke
andere rechtbank om voorlopige maatregelen te nemen
in kort geding ten aanzien van Uniemerken beperkt tot
Nederland. Opgelegde bevelen vernietigd: Audi heeft
gedaagden voorafgaand aan het verzoek op geen enkele
wijze aangeschreven en/of gesommeerd en hen daarmee
de gelegenheid ontnomen een en ander toe te lichten dan
wel de vermeende inbreuk vrijwillig te staken.

Inbreukverbod in
belangenafweging
IEPT20200317, Hof Den Haag, Sisvel v Xiaomi

Procesrecht. Inbreukverbod afgewezen na
belangenafweging die in nadeel Sisvel uitvalt: schade
beperkt tot één binnenkort aflopend octrooi in
Nederland, schade Sisvel bij voortzetting gestelde
inbreuk bestaat uit niet uit aantasting exclusieve positie,
maar (vooral) uit gederfde licentievergoedingen, Xiaomi
aan belangen Sisvel tegemoet gekomen door zekerheid
te stellen voor betaling licentievergoedingen, gevolgen
toewijzing verbod ingrijpend voor Xiaomi, aangezien
Xiaomi dan verkoop telefoons in Nederland volledig zou
moeten staken, enige mogelijkheid Xiaomi om bij
toewijzing verbod afbraak aan in  Nederland
opgebouwde bedrijf te wvoorkomen is aanvaarden
licentieaanbod Sisvel, dat niet alleen EP 536, maar
gebruik van meer dan 1000 octrooien uit MCP-
portefeuille in alle landen wereldwijd in meer dan een
miljard telefoons betreft, gevolgen toewijzing verbod
niet of relatief moeilijk ongedaan te maken en schade
moeilijk aantoonbaar. Beroep op handhavingsrichtlijn
en Handvest van de grondrechten dwingt niet tot andere
uitkomst: toewijzing verbod niet evenredig, waardoor
hof niet verplicht is gebruik te maken van bevoegdheid
uit artikel 9(1)() Handhavingsrichtlijn,
bodemprocedure waarin Sisvel schadevergoeding kan
vorderen is een doeltreffende voorziening en brengt
geen onredelijke termijnen of vertragingen mee, gelet op
aard en omvang schade Sisvel en door Xiaomi gestelde

FRAND-zaak afgewezen na

zekerheid. Subsidiair gevorderde verbod voor zo lang
Xiaomi niet heeft aanvaard licentievoorwaarden MCP-
portefeuille te laten vaststellen in arbitrageprocedure
afgewezen: ingrijpend verbod, nu Xiaomi wordt
gedwongen tot bepaalde wijze van vaststelling
licentievoorwaarde voor alle octrooien uit de MCP-
portefeuille voor de hele wereld, zou Xiaomi dwingen
afstand te doen van fundamentele recht op toegang tot
bij de wet ingestelde gerechten. Meer subsidiaire
vordering om EGPRS/EDGE-extensie van de GSM-
functionaliteit buiten werking te stellen afgewezen: nog
ingrijpender dan primaire vordering, omdat vordering
ook dwingt tot uitzetten extensie op al geleverde
telefoons.

Rechtbank Den Haag
overeengekomen arbitragebeding
IEPT20200304, Rb Den Haag, Loendersloot
Procesrecht. Rechtbank Den Haag onbevoegd gelet op
overeengekomen arbitragebeding. Kosten in
vrijwaringszaak als nodeloos gemaakt beschouwd: zaak
bij  verkeerde instantie  aanhangig  gemaakt.
Proceskostenveroordeling  volgens  liquidatietarief:
vorderingen gebaseerd op (nakoming van) contractuele
afspraken en niet tot handhaving intellectuele eigendom.

onbevoegd door

B916019. A-G HvJEU: e-mailadressen,
telefoonnummers en IP-adressen vallen niet onder
begrip “namen en adressen” uit artikel 8(2)(a)
Handhavingsrichtlijn

Handhaving. Zaak C-264/19: Constantin Film Verleih v
Youtube en Google. Conclusie A-G Saugmandsgaard
@e. . Constantin Film Verleih heeft YouTube en Google
verzocht om informatie te verstrekken over gebruikers
die meerdere films in strijd met de exclusieve
gebruiksrechten van Constantin Film Verleih online
hebben geplaatst. Constantin Film Verleih eist dat
Youtube en Google e-mailadressen, telefoonnummers
en IP-adressen van deze gebruikers verstrekken. Het
Landgericht Frankfurt am Main heeft de vorderingen
afgewezen. Het Oberlandesgericht Frankfurt am Main
heeft in hoger beroep YouTube en Google veroordeeld
om de e-mailadressen van de betrokken gebruikers te
verstrekken en de overige vorderingen afgewezen. Het
Bundesgerichtshof vraagt zich af of de geéiste
informatie valt onder artikel 8(2)(@ van de
Handhavingsrichtlijn. Saugmandsgaard @e is van
mening dat het begrip ‘“namen en adressen” uit
voorgenoemd artikel geen e-mailadressen,
telefoonnummers en IP-adressen omvat.

Overige

Hoge Raad over
verpanding auteursrecht
IEPT20200403, HR, ING v Curator
IE-Goederenrecht. Voor vraag of aan
bepaaldheidsvereiste artikel 3:84 (2) BW in verbinding
met artikel 3:98 BW is voldaan bij verpanding

bepaalbaarheidsvereiste  bij
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auteursrecht Complions moet worden onderzocht of de
pandakte zodanige gegevens bevat dat, eventueel
achteraf, kan worden vastgesteld dat auteursrecht tot de
verpande goederen behoort: niet vereist dat bestaan en
omvang van dit auteursrecht uit de administratie kan
worden afgeleid of op de balans van Complions is
vermeld, of auteursrecht tot “alle huidige en toekomstige
Bedrijfsactiva” behoort kan ook worden vastgesteld aan
de hand van andere objectieve gegevens dan de
administratie en de balans van Complions.

Royal Boch  heeft exclusiviteitsbeding  uit
licentieovereenkomst met Wegter geschonden
IEPT20200408, Rb Den Haag, Wegter v Royal Boch
IE-verbintenissenrecht. Royal Boch is tekortgeschoten
in de nakoming van de licentieovereenkomst met
Wegter door het overeenkomen van spaaracties met
supermarkt: licentieovereenkomst heeft betrekking op
gebruik van de Royal Boch-merken voor servies en
andere non-food producten in Nederland, licentie was
exclusief. Licentieovereenkomst niet rechtsgeldig
ontbonden of opgezegd: Wegter is niet tekort geschoten
in de nakoming van de licentieovereenkomst nu de
opschorting van de betaling van betaling royalty’s
gegrond en proportioneel  was, onvoldoende
onderbouwd dat sprake is van verstoorde verhoudingen
die van dien aard zijn dat zij een onvoorziene
omstandigheid vormen, waardoor naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding
van de overeenkomst niet verwacht mag worden.

(Met dank aan Wim Maas, Nick Kampschreur en David

Mulder, Taylor Wessing)

Gebruik  synthesezorg.nl
zorgverlener Synthese
IEPT20200205, Rb Den Haag, Synthese iGGz
Onrechtmatige daad. Handelsnaamrecht. Gebruik
website synthesezorg.nl en e-mailadres
info[@]synthesezorg onrechtmatig jegens zorgverlener
Synthese iGGz: niet in geschil dat Synthese iGGz
feitelijk de handelsnaam Synthese gebruikt, de
domeinnaam synthesezorg.nl is weliswaar geregistreerd
vO0r de oprichting van Synthese iGGz, maar nu deze niet
werd gebruikt tot na de oprichting moet ervan worden
uitgegaan dat de handelsnaam ouder is, handelsnaam en
domeinnaam stemmen overeen nu beide het woord
‘synthese’ bevatten en de toevoeging ‘zorg’ uitsluitend
beschrijvend is voor de verleende diensten,
verwarringsgevaar te duchten, gebruik onrechtmatig nu
op de website ten onrechte wordt gesuggereerd dat er
een strafrechtelijk onderzoek loopt naar Synthese iGGz.

onrechtmatig  jegens

Gestelde onrechtvaardigde verrijking door herroepen
octrooien te handhaven afgewezen

IEPT20200325, Rb Amsterdam, Synthon v Teva
IPR. Onrechtmatige daad. Rechtbank onbevoegd jegens
Teva B.V. ten aanzien van gestelde onrechtmatige daad:
alle rechtshandelingen in kader van handhaving
octrooien uitsluitend op naam van Teva Ltd genomen,

onvoldoende feiten gesteld dat handelen Teva
werknemers aan Teva B.V. kan worden toegerekend,
Teva B.V. is 100% dochtervennootschap van Teva Ltd
en heeft dus geen formele zeggenschap over handelen
Teva Ltd. Rechtbank onbevoegd jegens Teva Ltd ten
aanzien van gestelde onrechtmatige daad: door
kennelijke ondeugdelijkheid vorderingen jegens Teva
B.V. geen samenhang (artikel 7(1) Rv), geen forum
necessitatis (artikel 9 Rv), nu rechters in Tsjechié,
Kroatié, Slovenié, Letland, Slowakije en Estland
bevoegd zijn ten aanzien van in ieder geval hetgeen op
hun grondgebied heeft plaatsgevonden. Rechtbank op
grond van artikel 4 Brussel | bis-Vo bevoegd om van
vorderingen inzake gestelde ongerechtvaardigde
verrijking door Teva B.V. kennis te nemen. Nederlands
recht van toepassing op grond van artikel 10(3) Rome II:
gestelde ongerechtvaardigde verrijking heeft zich in
Nederland voorgedaan. Door onbevoegdheid rechtbank
jegens Teva Ltd inzake onrechtmatige-daadsvordering
niet vast te stellen of Teva Ltd onrechtmatig heeft
gehandeld. Indien wordt aangenomen dat Teva Ltd
onrechtmatig heeft gehandeld kan ongerechtvaardigde
verrijking door Teva B.V. niet worden aangenomen:
enkel profiteren van wanprestatie niet onrechtmatig,
geen bijkomende omstandigheden, verkoop van
producten met wetenschap van handhavingsacties Teva
Ltd maakt verkregen omzet niet ongerechtvaardigd.
Rechtbank onbevoegd jegens Teva Ltd ten aanzien van
gestelde ongerechtvaardigde verrijking: door kennelijke
ondeugdelijkheid vorderingen jegens Teva B.V. geen
samenhang (artikel 7(1) Rv).

BERICHTEN
Artikelen en opinies

B916015. Erwin Angad-Gaur: reflecties in Sena
Performers Magazine (1, 2020)

“De modeterm in het cultuurbeleid van de afgelopen
jaren was fair practice. De coronacrisis maakt op dit
moment opnieuw duidelijk dat het niet alleen bij
woorden blijven mag. De culturele wereld wordt hard
geraakt. Het gebrek aan ‘vet op de botten’ is zichtbaarder
dan ooit.

Onderzoek na onderzoek werd het de afgelopen jaren
aangetoond: het is treurig gesteld met het inkomen van
de meeste auteurs en artiesten, een enkele ster
uitgezonderd. Aangezien de cultuursector volgens onder
meer het CBS van een vergelijkbaar economisch belang
is als de bouw en de agrarische sector — en er dus zeker
geld aan cultuur verdiend wordt —, hoeft men geen
economische studie gedaan te hebben om al jaren te
begrijpen dat er sprake is van een scheve verdeling van
opbrengsten. Enkelen profiteren — met name grote
uitgevers, grote event-organisatoren, filmproducenten
en mediaconglomeraten — en vooral de makers, de
auteurs en de uitvoerenden, maar ook kleine
producenten, komen er bekaaid af. Uiteraard worden
ook de grotere spelers op de markt op dit moment
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getroffen, maar weinigen van hen moeten vrezen voor
hun huis of letterlijk hun brood.

De fundamentele problematiek is ook al vaak genoeg in
kaart gebracht: makers en uitvoerenden hebben een te
zwakke marktpositie. Voor jou tien anderen. Je recht
halen? Beter van niet. Een volgende opdracht, een
volgend optreden, een carriére, gooit men niet graag weg
omdat men als ‘moeilijk’ te boek staat. Dus leeft men al
te vaak van dag tot dag, van week tot week.

De verhalen zijn al jaren bekend en we maken het
allemaal mee, maar steeds vaker waren ze algemeen
hoorbaar. Zichtbaar. En belangrijker: steeds vaker
zeiden journalisten, musici, fotografen, acteurs,
scenaristen en componisten ‘nee’. Dat is moeilijk. Zoals
je recht halen moeilijk en zelfs risicovol kan zijn. [...]”

B916018. Dirk Visser, Een embedded ei is geen aan het
publiek medegedeeld ei

Dirk Visser (hoogleraar IE in Leiden en advocaat
bij Visser Schaap & Kreijger): “De overweging van de
kantonrechter “Het gaat erom dat de foto te zien is
geweest op de website van [gedaagde]” is dus niet juist.
Als de foto, al dan niet met het hele recept, met
toestemming van de rechthebbende, dus legaal, op de
‘bron-site’ stond, levert het ‘embedded’ linken daarnaar
geen auteursrechtinbreuk op. Dat de foto te zien is
geweest op de website van gedaagde, is dus niet
voldoende.

Als de foto is gekopieerd is er wel sprake van
auteursrechtinbreuk, als hij is ‘embedded’ (en de bron
is legaal), niet.

Dit kan men vreemd vinden, want voor de indruk die een
ander bij de gebruiker wekt, en (dus ook) economisch is
er geen verschil. Het enige verschil is dat als de bron
verdwijnt de ‘embedded’ versie automatisch ook
verdwijnt. Dit is ook een rechtvaardiging die het HvJ EU
voor dit onderscheid lijkt te geven.

Internetmedia maken dankbaar gebruik van dit gegeven
en de ‘entertainment’ pagina’s van online kranten
bestaan tegenwoordig voor een groot dele uit
‘embedded”  links  naar  Instagram-posts en
twitterberichten van Bekende Nederlanders. [...]”
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