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VACATURES & ADVERTENTIES

De volledig geactualiseerde
8e herziene druk van het
handboek IE-
Goederenrecht is  vandaag
verschenen bij Boek 9. In
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

Nieuwe druk

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

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

MERKEN- EN
MODELLENRECHT

INTELLECTUELE
EIGENDOM

IE-Wettenbundel IE-Wettenbundel

nnnnnnn

OCTROOIRECHT

IE-Wettenbundel

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht
Auteursrechtinbreuk door het ontwerp van een woning

na het vervallen van de aannemingsovereenkomst te
laten bouwen door een derde partij

IEPT20200415, Rb Noord-Nederland, Auteursrecht
ontwerp huis

Auteursrecht. Onrechtmatige Daad.
Auteursrechtinbreuk door het ontwerp van een woning
na het vervallen van de aannemingsovereenkomst te
laten bouwen door een derde partij: het enkele feit dat
gedaagde aan de ontwerper heeft gevraagd om aan de
hand van zijn aanpassingen een gewijzigd ontwerp te
maken, maakt niet dat gedaagde als maker van het
gewijzigde ontwerp kan worden beschouwd, niet kan
worden aangenomen dat eiser aan gedaagde een licentie
heeft gegeven om het gewijzigde ontwerp te
verveelvoudigen. Schadevergoeding vastgesteld op
€ 1.000: aansluiting gezocht bij het bedrag dat in
rekening is  gebracht  voor  ‘ontwerpkosten
contracttekening’. Enkel voor wat betreft legeskosten
sprake van ongerechtvaardigde verrijking:
overeenkomst bevatte regeling voor de vergoeding van
de kosten die door eiser zijn gemaakt in geval van
ontbinding of verval van de overeenkomst, legeskosten
betreffen geen kosten die eiser heeft gemaakt in het
kader van de uitoefening van haar werkzaamheden, maar
kosten die de gemeente in rekening heeft gebracht voor
de vergunning die noodzakelijk was voor de bouw van
de woning en die hoe dan ook verschuldigd waren.

Handelsnaamrecht

Handelsnaam “(The) Holy Boat” en maakt inbreuk op
handelsnamen “Holyboot” en “Holyboat”
IEPT20200424, Rb Amsterdam, Holy Boat
Handelsnaamrecht. Aannemelijk dat eiser naast
handelsnaam “Holyboot” handelsnaam “Holyboat”
gebruikt:  onvoldoende  betwist dat eiser op
Facebookpagina/website gebruik maakt van tweetalige
presentatie, waarbij haar naam op Engelstalige versie
“Holyboat” is en brochures neerlegt bij hotels,
restaurants, fietsverhuur en VVV in Amsterdam. Grote
mate van overeenstemming tussen handelsnaam “(The)
Holy Boat” en “Holyboot” en “Holyboat”: afgezien van
spatie zijn handelsnamen identiek, toevoeging “The”
verwaarloosbaar, woord Boot/Boat een algemene
aanduiding die niet onderscheidend is voor een
aanbieder van boottochtjes, meest onderscheidend in
beide handelsnamen is het woord ‘holy’,visuele
weergave van de benamingen doet niet af aan grote mate
van overeenstemming. Verwarringsgevaar:
ondernemingen werkzaam in zelfde branche, aanbieden
van recreatieve bezigheden op het water, gering verschil
in geografische vestiging, beide partijen gevestigd in
Amsterdam op 9,9 km afstand, diensten beide partijen
aangeboden vanuit de binnenstad, doelgroepen beide
ondernemingen hebben substantiéle overlap, beide
partijen bieden diensten aan op internet via hun
websites.

Procesrecht
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Verstrekking NAW-gegevens en e-mailadressen
behorende bij IP-adressen vermeende inbreukmakers
toegewezen

IEPT20200430, Rb Den Haag, Dish Network v

WorldStream

Procesrecht. Privacy. Voldoende spoedeisend belang
ondanks dat pas 1,5 jaar na “cease and desist” verzoeken
kort geding is gestart: gevraagde voorziening ziet niet op

een (voor gedaagde) potentieel ingrijpende
verbodsvordering, maar op het verkrijgen van
identificerende gegevens van vermeende

inbreukmakers, vermeende inbreuken vonden volgens
Dish Network tot kort voor de dagvaarding nog plaats.
Rechtsbetrekking en rechtmatig belang bij inzage in
(deel van) gevorderde gegevens: redelijk vermoeden van
(faciliteren van) inbreuk door klanten van WorldStream
voldoende onderbouwd, onvoldoende weersproken dat
Dish Network als licentiehouder over rechten op de
beschermde content beschikt. Geen voor WorldStream
ingrijpende exhibitie: slechts klein deel van gevraagde
(identificerende) informatie wordt toegewezen. Belang
Dish Network is groot: zij heeft geen andere effectieve
middelen om inbreuken aan te pakken. Niet in te zien
waarom andere gegevens dan NAW-gegevens en e-
mailadres noodzakelijk zijn. Enkel gegevens van
personen / ondernemingen waarvan op bepaald moment
met redelijke zekerheid is vastgesteld dat die met
gebruikmaking van door Dish Network genoemde IP-
adressen beschermde content openbaar hebben gemaakt
en inbreuk maken zijn relevant. Aannemelijk dat
vermeend inbreukmakende streams op gestelde data via
[IP-adres 1] t/m [IP-adres 4] verliepen. Verstrekking
gegevens aan Dish Network niet in strijd met AVG:
gerechtvaardigd belang, verwerking noodzakelijk en
belangenafweging in voordeel van Dish Network.
Beroep Dish Network op uitzondering artikel 49(1)
AVG (gegevens nodig voor instellen, uitoefenen of
onderbouwen  rechtsvordering)  slaagt:  gegevens
noodzakelijk om (berhaupt een zaak tegen de
inbreukmakers te kunnen beginnen, Dish Network heeft
niet of nauwelijks andere mogelijkheden om
inbreukmakers in rechte te betrekken.

Alle vorderingen die geen betrekking hebben op een
beweerdelijke arbeidsovereenkomst verwezen naar de
rechtbank Den Haag

IEPT20200318, Rb Gelderland, Verwijzing Rb Den
Haag

Procesrecht. Alle vorderingen die geen betrekking
hebben op een beweerdelijke arbeidsovereenkomst
verwezen naar de rechtbank Den Haag: de rechtbank
Gelderland is niet bevoegd kennis te nemen van de
vorderingen die betrekking hebben op Uniemerken, de
elementen uit de Uniemerken komen ook terug in de
Beneluxmerken en handelsnamen, nagenoeg alle
vorderingen hebben betrekking op Uniemerken,
Beneluxmerken, handelsnamen, misleidende reclame en
dwangsommen, het aanbrengen van een (processueel)
onderscheid tussen hetzij bepaalde vorderingen hetzij

bepaalde onderwerpen is, indien al mogelijk, niet
doelmatig.

In dictum opgenomen merkenrechtelijk verbod bij
herstelvonnis geschrapt nu in het vonnis juist is
overwogen dat het verbod zal worden afgewezen
IEPT20200211, Rb Den Haag, Jami v Dominidesign
herstelvonnis

Procesrecht. In dictum opgenomen merkenrechtelijk
verbod bij herstelvonnis geschrapt: nu in het vonnis juist
is overwogen dat het verbod zal worden afgewezen is
sprake van een kennelijke fout in de zin van artikel 31
Rv, die zich voor eenvoudig herstel leent.

BERICHTEN
Agenda

B916048. OCNL: “Webinars over de modernisering
van de Rijksoctrooiwet 1995. Denkt u mee?”
Octrooicentrum Nederland bericht: “Op woensdag 3
juni organiseert Octrooicentrum Nederland 4 webinars
over de modernisering van de Rijksoctrooiwet 1995.
Vanwege de coronamaatregelen kan het geplande
octrooicongres over dit onderwerp helaas niet doorgaan.
Wat kunt u verwachten?

Wij besteden tijdens deze webinars aandacht aan de
vraag: hoe zou de wet gemoderniseerd moeten worden?
Webinar 1. ‘Meer zekerheid verhoogt de waarde van
mijn octrooi’

Webinar 2: ‘Help! Mijn
octrooiaanvraag in de weg’
Webinar 3: ‘Een nieuwe oppositieprocedure? Hoe werkt
dat?’

Webinar 4: Samenvatting webinars en aanbevelingen”

publicatie zit mijn

Kamerstukken

B916046. Wetsvoorstel en Memorie van toelichting bij
Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale
eengemaakte markt gepubliceerd

“De memorie van toelichting wordt mede namens de
Minister van OCW ingediend. Paragraaf 2 behandelt de
uitgangspunten die zijn gehanteerd bij de implementatie
van de richtlijn. Paragraaf 3 behandelt de inhoud van de
richtlijn. Aan de orde komen achtereenvolgens de
uitzonderingen en beperkingen (paragraaf 3.1),
maatregelen  om  de licentieverlening  van
auteursrechtelijk beschermd materiaal te
vereenvoudigen en toegang tot dat materiaal te
verbeteren (paragraaf 3.2) en maatregelen om een goed
functionerende markt voor auteursrechtelijk beschermd
materiaal te bereiken (paragraaf 3.3). Onder
uitzonderingen en beperkingen wordt aandacht besteed
aan (i) tekst- en datamining, (ii) digitaal en
grensoverschrijdend onderwijs en (iii) behoud van
cultureel erfgoed. Onder maatregelen om de
licentieverlening van auteursrechtelijk  beschermd
materiaal te vereenvoudigen en toegang tot dat materiaal
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te verbeteren gaat het om (i) licenties met verruimde
werking voor werken die niet in de handel verkrijgbaar
zijn, (ii) extended collective licensing, (iii) video on
demand en (iv) werken van beeldende kunst in het
publieke domein. Onder maatregelen om een goed
functionerende markt voor auteursrechtelijk beschermd
materiaal te bereiken, ten slotte, wordt stil gestaan bij (i)
het persuitgeversrecht, (ii) mogelijkheid om een deel van
de opbrengst van wettelijke heffingen aan uitgevers te
doen toekomen, (iii) verplichtingen van aanbieders van
onlinediensten voor het delen van inhoud en (iv)
auteurscontractenrecht. Paragraaf 4 behandelt de
gevolgen voor het bedrijfsleven en paragraaf 5, ten
slotte, de consultatie en het advies van de commissie
auteursrecht. [...]”

Personalia

B916044. Van Rappard Minneboo wordt Van Rappard
Minneboo Klingenberg

Uit het persbericht: “Helmer Klingenberg heeft zich per
7 mei 2020 als partner aangesloten bij het in Amsterdam
gevestigde advocatenkantoor van Godert van Rappard
en Roald Minneboo dat zich specifiek richt op
intellectueel  eigendoms-,  informatietechnologie-,
privacy en commercieel contractenrecht.

Helmer heeft als advocaat meer dan 10 jaar ervaring bij
NautaDutilh, Van Doorne en in-house bij
multinationals, waar hij zich heeft gespecialiseerd in het
intellectueel eigendoms-, informatietechnologie- en
contractenrecht.

Als gevolg van de komst van Helmer gaat het kantoor
verder onder de naam VAN RAPPARD MINNEBOO
KLINGENBERG. De focus op IE, IT, privacy en
contractenrecht blijft ongewijzigd.”

Artikelen en opinies

B916045. Noot Van Engelen en Jansen bij HR, High
Point v KPN: “Door een centrale beperking herleeft
een vernietigd Europees octrooi?”

Dick van Engelen (Ventoux), Ewout Jansen (Voetnoot
Advocatuur): “Door een centrale beperking herleeft
een vernietigd Europees octrooi?”  Annotatie
bij IEPT20200214, HR, High Point v KPN. Verschenen
in BIE2020/2.

“De klacht kon volgens de Hoge Raad dan ook niet tot
cassatie leiden, omdat dit onverlet laat “dat het zowel
High Point als KPN vrijstaat om de geldigheid van het
octrooi in beperkte vorm in een nieuw geding alsnog aan
een inhoudelijke beoordeling te onderwerpen.” Als de
Hoge Raad dat zegt dan is dat in beginsel zo. Toch komt
de vraag op of dat hier ook inderdaad wel zo is.

Het feit dat de rechtbank en het hof het octrooi in
beperkte vorm niet inhoudelijk beoordeeld hebben, doet
er immers niet aan af (en laat onverlet) dat de rechtbank
“het Europees Octrooi EP 0 522 722 voor zover verleend
voor Nederland” in zijn geheel vernietigd heeft. Het is
waar dat de rechtbank alleen maar de destijds

voorliggende vorm van het octrooi inhoudelijk
beoordeeld heeft — en ook moeilijk anders kon, omdat er
toen nog geen sprake was van welk hulpverzoek of
welke centrale beperking dan ook - maar die
inhoudelijke beoordeling vormt alleen maar het
fundament voor de beslissing “het Europese octrooi” te
vernietigen. Met die vernietiging moet “het octrooi” in
de woorden van het Hof Den Haag geacht worden nooit
te hebben bestaan en dat lijkt tot de conclusie te voeren
dat “het Europese octrooi”” door de vernietiging door de
rechtbank van de aardbodem verdwenen is. Bij een
gedeeltelijke vernietiging ligt dat mogelijk anders,
omdat er dan een gedeelte van het octrooi overeind blijft
staan, waarop dan mogelijk met een centrale beperking
voortgebouwd kan worden. Het vonnis van de rechtbank
laat er echter geen misverstand over bestaan dat — in de
woorden van de rechtbank — “het doek” viel, niet alleen
voor de hoofdconclusies 1 en 14, maar ook voor alle
afhankelijke conclusies en dat “het Europees Octrooi EP
0522 722” in zijn geheel werd vernietigd.”

Nieuws

B916039. BOIP van plan om vanaf 25 mei weer
normale termijnen te hanteren

BOIP bericht: ”Vandaag is er een nieuwe mededeling
DG geplaatst. Hierin wordt aangekondigd dat BOIP van
plan is om 25 mei als BAU-datum ("Business as usual”-
datum) te hanteren. Na deze datum zullen, als de
maatschappelijke omstandigheden in de tussentijd niet
verslechteren, alle nieuwe termijnen weer op de normale
manier gelden.

Dit heeft voor u deze gevolgen:

- Alle termijnen (inclusief die voor betalingen) die in de
periode van 16 maart tot en met 24 juni zijn verlopen of
zullen verlopen, zullen verlopen op 25 juni 2020.

- Alle nu al lopende termijnen die op 25 juni of later
aflopen, blijven onveranderd.

- Alle nieuwe termijnen die vanaf 25 mei worden
gegeven hebben hun normale looptijd, ook als deze voor
25 juni aflopen. Omdat het gaat om termijnen die pas na
de BAU-datum zijn verleend, vallen deze

niet onder de uitstelmaatregel.
- Voor opposities geldt dat merkaanvragen waarvoor de
termijn om er tegen te opponeren afliep of afloopt in de
periode van 16 maart tot en met 24 juni, tot en met 25
juni geopponeerd kunnen worden. - Tegen bepaalde
aanvragen kan dus alsnog oppositie worden ingesteld,
ondanks dat deze nu als ingeschreven in het online
register staan. Het betreft de aanvragen die zijn
gepubliceerd in de periode van 14 januari tot en met 24
april.

- Zoals altijd geldt dat reacties in inter-partes procedures
die voor het einde van de termijn worden ingediend,
ertoe leiden dat de gegeven termijn afloopt. Dit is alleen
anders als de gebruiker expliciet aangeeft zich het recht
voor te behouden om de resterende termijn te gebruiken.

L]
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Een aantal praktische voorbeelden en uitwerkingen
hiervan vindt u op onze speciale FAQ pagina.

Is uw termijn verlengd? Dan verzoeken wij u om
vooral niet tot het einde te wachten met reageren. Dit
kan tot gevolg hebben dat u langer moet wachten op een
bevestiging of reactie van ons.”

B916042 IE-woordzoeker af? Gie van den Broek
maakte een nieuwe

Gie van den Broek van LXA The Law Firm maakte
eerder een IE-woordzoeker “voor de mensen die zich
tijdens de Corona-crisis vervelen”. Wegens groot succes
volgt hieronder een nieuwe woordzoeker, ditmaal in het
Nederlands.
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