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VACATURES & ADVERTENTIES

De volledig geactualiseerde
8e herziene druk van het
handboek IE-
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

De volledig geactualiseerde
|E-BEGINSELEN vijfde druk 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 Dick van

NESLELANB1E O80E Vax sdveCATES 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 ( uitkomt.

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

In dit tweede deel van de

Boek ? Academy RYELEIENL 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.

SEDERLANOSE ORDE VAN ADVOCATEN

Met een Boek9+
webabonnement heeft u
toegang tot de op Boek9

gepubliceerde 1EPT-

Boek9+

Uifsprc: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
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de gerubriceerde rechtspraakpagina’s wordt gelinkt naar
de desbetreffende pagina’s in de online handboeken IE-
Beginselen en 1E-Goederenrecht.

BOEKS9 PUBLICATIES

|E-GOEDERENRECHT |E-BEGINSELEN

van Engelen

Th.C.J.A. van Engelen Th.C.JA

MERKEN- EN
MODELLENRECHT

INTELLECTUELE
EiGENDOM

IE-Wettenbundel IE-Wettenbundel

nnnnnnn

OCTROOIRECHT

IE-Wettenbundel

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht

Auteursrechtinbreuk en immateriéle
schadevergoeding na plaatsen foto eiser bij een artikel
over een dronken copiloot

IEPT20200417, Rb Amsterdam, NOS

Auteursrecht. NOS heeft inbreuk gemaakt op
auteursrecht eiser (piloot en fotograaf) door zonder
toestemming gebruik te maken van een van zijn foto’s
bij een artikel over een dronken copiloot: inbreuk niet
betwist. Schadevergoeding begroot op € 4.000:
aannemelijk dat de publicatie door NOS afbreuk doet
aan de exploitatiemogelijkheden van de foto als limited
edition print. Geen inbreuk op persoonlijkheidsrecht
eiser ex artikel 25 lid 1 sub d Aw: gestelde plaatsing in
negatieve context betreft eiser niet in zijn hoedanigheid
als maker van het werk, maar als piloot. Immateriéle
schadevergoeding van € 500 nu de eer en goede naam
van eiser in zijn hoedanigheid als piloot is aangetast:
gevaar bestaat dat eiser met een dronken co-piloot wordt
geassocieerd.

Merkenrecht

Merkgebruik door particulier die 710kg aan
kogellagers in ontvangst neemt en in het vrije verkeer
brengt tegen vergoeding van een slof sigaretten en een
fles cognac

IEPT20200430, HVJEU, A

Merkenrecht. Een particulier die 710kg aan kogellagers
die zonder toestemming van de merkhouder van een
merk zijn voorzien en die vanuit een derde land naar zijn
adres zijn verzonden, in ontvangst neemt, in een lidstaat
in het vrije verkeer brengt en bewaart tegen vergoeding
van een slof sigaretten en een fles cognac moet worden
geacht het merk in het economische verkeer te
gebruiken: gelet op hun aard en hun volume zijn de
waren kennelijk niet bestemd voor particulier gebruik
zodat de handelingen die betrekking hebben op die
waren moeten worden geacht verband te houden met een
handelsactiviteit, dat een persoon dergelijke waren heeft
ingevoerd en in het vrije verkeer heeft gebracht, volstaat
voor de vaststelling dat hij aan het economische verkeer
heeft deelgenomen, er komt geen relevantie toe aan de
omvang van de vergoeding die de importeur heeft
ontvangen als tegenprestatie voor zijn activiteiten.

Gerecht EU heeft geen blijk gegeven van een onjuist
rechtsoordeel door het aannemen van een
economische band tussen Gugler France en Gugler
IPPT20200423, CJEU, Gugler France v Gugler
Merkenrecht. Het Gerecht EU heeft geen blijk gegeven
van een onjuist rechtsoordeel door het aannemen van een
economische band tussen Gugler France v Gugler ten
tijde van het aanvragen van het gewraakte Gugler-merk
(waardoor verwarringsgevaar is uitgesloten). Dit
oordeelde het HVJEU. De uitspraak is voorlopig nog
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niet in het Nederlands beschikbaar. Lees de Engelstalige
versie op ons Engelstalige platform IP-PorTal.

Octrooirecht

Conclusie 1 EP 119 voor ‘Endoluminal laser ablation
device for treating veins’ niet inventief
IEPT20191023, Rb Den Haag, Biolitec v Torbix
Octrooirecht. Conclusie 1 EP 119 niet inventief ten
opzichte van US 400: technisch probleem is het vinden
van een inrichting voor het distale einde van de optische
vezel waarmee een meer precieze en daarmee meer
effectieve verhitting van de wand van het te behandelen
en te dichten bloedvat wordt bereikt, vakman zou
uiteinde van optische vezel volgens US 400 voorzien
van conische “fiber tip” conform Heinze 1990 en op
grond van algemene vakkennis inzien dat diffusing ball
uit US 400 door die aanpassing achterwege kan worden
gelaten. Hulpverzoeken 1 en 2 niet inventief: geclaimde
laserbron-kenmerken vallen binnen bereik US 400. Zaak
aangehouden om partijen gelegenheid te geven zich over
hulpverzoeken 3-10 uit te laten. Provisioneel verbod
afgewezen:  hulpverzoeken 3-5, 8-10 bevatten
toegevoegde materie, hulpverzoeken 6 en 7 niet
inventief.

Hulpverzoeken EP 119 voor ‘Endoluminal laser
ablation device for treating veins’ niet inventief
IEPT20200415, Rb Den Haag, Biolitec v Tobrix
Octrooirecht. Biolitec handhaaft alleen hulpverzoeken 6
en 7. Hulpverzoek 6 niet inventief: in tussenvonnis
(IEPT20191023) reeds geoordeeld dat laserstraling van
1470 nm niet inventief is ten opzichte van US 400, kap
met afgerond distaal gedeelte reeds geopenbaard in US
400. Hulpverzoek 7 niet inventief op gelijke gronden als
hulpverzoek 6. Afhankelijke conclusies 2 en 3 niet
inventief  ten  opzichte van Heinze  1990:
inventiviteitsaanval niet bestreden. Conclusie 7 niet
inventief: vakman zal uitgaande van US 400 in
combinatie met Heinze 1990 routinematig tot een
optimale spreidingshoek van de ringvormige straal
komen, niet gebleken dat spreidingshoek conclusie 7
onverwachtse voordelen biedt. Conclusie 12 is niet
inventief alternatief voor in US 400 beschreven
methoden. Conclusie 13 en 14 niet inventief ten opzichte
van US 400. Conclusie 15 niet inventief: vakman zou
vanuit US 400 routinematig uitkomen bij in conclusie 15
beschreven waarden. Afhankelijke conclusie 4-6 en 8-
11 niet nieuw en inventief: niet onderbouwd, dat
conclusies  “non-searched”  zijn  betreft geen
nietigheidsgrond.

Hof van Justitie EU over uitleg begrip “van kracht
zijnd basisoctrooi”

IEPT20200430, HVJEU, Royalty Pharma v DPMA
Octrooirecht. Geen heropening mondelinge
behandeling: feitelijke onjuistheden conclusie A-G niet
van dien aard dat zij beslissende invloed op beslissing
HvJEU hebben, Royalty Pharma wenst in wezen te

reageren op conclusie A-G, hetgeen niet mogelijk is,
HvJEU voldoende voorgelicht en partijen hebben
standpunten voldoende kunnen uitwisselen. Hof in
Teva/Gilead (IEPT20180725) niet ingegaan op begrip
“kern van de uitvinderswerkzaamheid”. Voorwerp van
de door een ABC verleende bescherming moet worden
beperkt tot de technische kenmerken van de uitvinding
waarvoor het basisoctrooi geldt en strekt zich niet uit tot
de “kern van de uitvinderswerkzaamheid”. Product
wordt “beschermd door een van kracht zijnd
basisoctrooi” (artikel 3(a) Vo ABC Geneesmiddelen,
wanneer het voldoet aan een algemene functionele
definitie die door een van de conclusies van het
basisoctrooi wordt gebruikt en het noodzakelijkerwijs
betrekking heeft op de uitvinding waarvoor dit octrooi
geldt, zonder geindividualiseerd als concrete
uitvoeringsvorm uit de in het basisoctrooi vervatte
kennis te kunnen worden afgeleid, voor zover het, in het
licht van alle in dat octrooi geopenbaarde gegevens, door
de vakman op basis van zijn algemene kennis op het
betrokken gebied op de indienings- of voorrangsdatum
van het basisoctrooi en de stand van de techniek op die
datum, specifiek identificeerbaar is. Een product wordt
niet beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi
wanneer het, hoewel het valt onder de in de conclusies
van dat octrooi gegeven functionele definitie, na de
datum van indiening van de aanvraag voor het
basisoctrooi is ontwikkeld op grond van een zelfstandige
uitvinderswerkzaamheid.

Procesrecht

Hoorzitting gelast inzake verzoek voor leggen
conservatoir beslag tot afgifte en bewijsbeslag
IEPT20190805, Gerecht Curacao, Hennessy v

Lunapark Minimarket

Procesrecht. Hoorzitting gelast inzake verzoek voor
leggen conservatoir beslag tot afgifte en bewijsbeslag
inzake gestelde inbreuk wegens verhandelen Hennesy-
producten waarvan identificatiecodes zijn verwijderd:
de vraag is in hoeverre onderhavige zaak zich wezenlijk
onderscheidt van Diageo-zaak (IEPT20110930), waarin
werd geoordeeld dat geen gegronde reden voor verzet
tegen verwijderen identificatiecodes bestond.

Cassatieberoep in inzageprocedure ex artikel 843a Rv
verworpen (artikel 81(1) RO)

IEPT20200501, HR, Heraeus v Biomet
Cassatieberoep verworpen op grond van artikel 81(1)
RO. Geen proceskostenveroordeling op grond van
artikel 1019ie Rv: in het midden kan blijven of dat
artikel van toepassing is op onderhavige zaak, nu Hoge
Raad geen aanleiding ziet tot toekenning
proceskostenveroordeling op grond van dit artikel.

(Met dank aan Tobias Cohen Jehoram, Gertjan
Harryvan en Oscar Lamme, De Brauw Blackstone
Westbroek)
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Overige

Depotbedrag van € 150.000 mag in mindering worden
gebracht op afkoopsom van € 600.000

IEPT20200422, Rb Amsterdam, Mimex v PIP
Overeenkomsten. Pip mag depotbedrag van € 150.000 in
mindering brengen op afkoopsom van € 600.000 uit
vaststellingsovereenkomst: in
vaststellingsovereenkomst ontbreekt verwijzing naar
depotbedrag, wel uitdrukkelijk bepaald dat partijen
elkaar algehele kwijting verlenen voor zover zij hebben
voldaan aan hun verplichtingen uit de overeenkomst,
gelet op e-mail 7 juli 2014 lijkt overeenstemming over
aanwending depotbedrag voor betaling afkoopsom en
hoogte afkoopsom te zijn bereikt, e-mail 22 juli 2014
waarin wordt medegedeeld dat depotbedrag niet wordt
aangewend voor voldoening aankoopsom betreft gelet
op context e-mail een verschrijving en dat moet Mimex
duidelijk zijn geweest, overeenstemming over gebruik
depot bedrag voor betaling afkoopsom ook af te leiden
uit hoe partijen zich na sluiten
vaststellingsovereenkomst hebben gedragen.

(Met dank aan Lars Bakers, BINGH Advocaten)

BERICHTEN
Personalia

B916030. Khaled Dadi benoemd tot partner bij DLA
Piper

“Khaled Dadiis als advocaat verbonden aan de
Intellectual Property and Technology praktijkgroep. Hij
heeft ruime ervaring met het adviseren van zijn cliénten
over de juridische aspecten van digitale transformatie
processen, strategic sourcing projecten en commerciéle
contracten. Verder heeft hij uitgebreide ervaring in het
adviseren en procederen over IT-geschillen. Dadi
adviseert voornamelijk cliénten in de financiéle-,
technologische- en industriéle sector. Daarnaast is hij
betrokken bij pro bono projecten voor onder andere
UNICEF, Plan Nederland en het door DLA
Piper opgezette Know Your Rights programma.”

Nieuws

B9 16030. IE-woordzoeker

Gie van den Broek van LXA The Law Firm maakte deze
IE-woordzoeker “voor de mensen die zich tijdens de
Corona-crisis vervelen”. En voor alle andere mensen die
wel wat ontspanning kunnen gebruiken, natuurlijk. Zie
deze link voor de woordzoeker.
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