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In deze IE-update worden de ontwikkelingen binnen het
intellectuele
eigendomsrecht van het
eerste kwartaal van 2020
besproken door Dick van
Engelen (hoogleraar
Maastricht University en
hoofdredacteur
Boek9.nl). Productie:
Jacob Kooistra
(eindredacteur Boek9.nl).
De in deze webinar besproken merkenrechtelijke Hof
van Justitie EU uitspraken komen uitgebreider aan bod
in de webinar Merkenrecht 2020 Deel 1. 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
U uitkomt.
Prijs: € 87,50- ex btw. Bestel de IE-update 1e kwartaal
2020 hier.

Boek 9 Academy
Webinar
1e kwartaal

2020

ot /

Bestel nu onze nieuwe bundel
Rechtspraak Merkenrecht
Hof van Justitie EU. Dit boek
geeft een overzicht van de
merkenrechtspraak van het
Hof van Justitie EU tot 2020,
zoals op Boek9.nl
gepubliceerd en voorzien van
relevante afbeeldingen. In
deze eerste druk zijn ook nog
de arresten van het Hof uit het
eerste kwartaal van 2020

RECHTSPRAAK
MERKENRECHT
Hof van Justimie EU

1966 - 2020

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 0 uitkomt.

Prijs: € 87,50- ex btw. Bestel de Merkenrecht 2020 Deel
1 webinar 2020 hier.

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 1E-
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.
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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

|E-GOEDERENRECHT |E-BEGINSELEN

Th.C.J.A. van Engelen

|IE-Handboek

Th.C.J.A. van Engelen

IE-Handboek

MERKEN- EN
MODELLENRECHT

INTELLECTUELE
EiGENDOM

IE-Wettenbundel IE-Wettenbundel

OCTROOIRECHT

IE-Wettenbundel

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Merkenrecht

Louverdrape-Nederland  maakt na  opzegging
alleenverkoopovereenkomst inbreuk op het merk

Louverdrape

IEPT20200624, Rb Amsterdam, Lecluyse v
Louverdrape NL

Merkenrecht. Overeenkomst. Handelsnaam en

domeinnaam Louverdrape-Nederland maakt inbreuk op
woord-/beeldmerk Louverdrape ex artikel 2.20 lid 2 sub
b BVIE: teken Louverdrape-Nederland wordt in het
economisch verkeer gebruikt voor dezelfde waren, merk
en teken vormen grote gelijkenis, het element Nederland
heeft weinig onderscheidend vermogen omdat dit
slechts een algemene, geografische aanduiding betreft
waardoor  verwarringsgevaar  aannemelijk is.
Louverdrape Nederland kan geen rechten ontlenen aan
het gebruik van haar handelsnaam daterende van voor de
merkinschrijving artikel 2.23 lid 2 BVIE: het gebruik
komt voort uit de alleenverkoopovereenkomst met de
merkhouder Lecluyse. Vordering van Lecluyse niet
verjaard: pas vanaf het eindigen van de exclusieve
distributierelatie kon Lecluyse een vordering tot staken
handelsnaam en domeinnamen vorderen.
Reconventionele vorderingen inzake de gestelde
ongeldigheid van de opzegging van de
alleenverkoopovereenkomst  afgewezen:  aanboren
Nederlandse markt om de omzet te verhogen vormt
voldoende zwaarwegende grond voor Lecluyse om de
alleenverkoopovereenkomst ondanks de lange duur
daarvan op te zeggen, door lange looptijd en het feit dat
de opzegging meebrengt dat Louverdrape Nederland
haar handelsnaam moet veranderen is een opzegtermijn
van twee jaar passend en redelijk. Louverdrape
Nederland opgedragen te bewijzen dat Lecluyse de
exclusiviteit van de alleenverkoopovereenkomst heeft
geschonden door de directe verkoop van Louverdrape
producten aan bedrijven of afnemers in Nederland.
(Met dank aan J.L. ten Hove, TDH Advocaten)
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Bij nauwkeurig en afgebakend omschreven categorie
waren en diensten voldoende dat normaal gebruik van
deel van de waren of diensten wordt bewezen
IEPT20200716, HVJEU, ACTC v EUIPO
Merkenrecht.  Normaal gebruik. Omvang van
categorieén van waren of diensten waarvoor oudere
merk werd ingeschreven is belangrijke factor voor het
evenwicht tussen enerzijds de handhaving en het behoud
van de exclusieve rechten van de merkhouder en
anderzijds de beperking van die rechten om te
voorkomen dat een gedeeltelijk gebruikt merk een ruime
bescherming geniet enkel omdat het voor een ruim
assortiment van waren en diensten werd ingeschreven.
Als categorie waren of diensten ouder merk bijzonder
nauwkeurig en afbakenend zijn  omschreven,
waarbinnen geen belangrijke onderverdelingen kunnen
worden gemaakt volstaat bewijs van normaal gebruik
voor een deel van de waren of diensten. Als sprake is van
ruime categorie die kan worden onderverdeeld in
verschillende zelfstandige subcategorieén is het
noodzakelijk dat houder ouder merk normaal gebruik
bewijst voor alle zelfstandige subcategorieén. Criterium
van het doel en de bestemming van de waren of diensten
essentieel om een zelfstandige subcategorie van waren
te onderscheiden. Indien betrokken waren meerdere
doelen en bestemmingen hebben kan het bestaan van een
afzonderlijke subcategorie van waren niet worden
vastgesteld door elk van de mogelijke doelen van deze
waren op zichzelf te beschouwen. Gerecht heeft terecht
niet naar elk van de gebruikstoepassingen van de
betrokken waren apart gekeken (het bedekken,
omhullen, mooi aankleden of beschermen van het
menselijk lichaam), aangezien deze verschillende
gebruikstoepassingen worden gecombineerd met het
00g op het in de handel brengen van deze waren. Feit dat
betrokken waren een verschillend doelpubliek hadden en
in verschillende winkels werden verkocht niet relevant
om een zelfstandige subcategorie van waren af te
bakenen.

Auteursrecht

Auteursrechtinbreuk door aanbieden IPTV
IEPT20200701, Rb Midden-Nederland, Brein v
Aanbieder IPTV

Auteursrecht. Gedaagde maakt door het aanbieden van
IPTV inbreuk op de auteursrechten en naburige rechten
van de rechthebbenden: inbreuk niet betwist, voldoende
aannemelijk dat gedaagde feitelijk achter de websites zit.
(Met dank aan Dirk Visser en Patty de Leeuwe, Visser
Schaap & Kreijger)

Kwantum maakt met de Paris-stoel inbreuk op het
auteursrecht van Vitra op de DSW

IEPT20200714, Hof Den Haag, Vitra v Kwantum
Auteursrecht. Slaafse Nabootsing. DSW-stoel moet naar
Nederlands en Belgisch auteursrecht  worden
aangemerkt als een ‘werk van kunst’ c.q. een werk van
toegepaste kunst dat in deze landen in beginsel in

aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming.
Materiéle-reciprociteitstoets - die inhoudt dat voor een
voorwerp dat in zijn land van oorsprong alleen als model
is beschermd, in de andere Unielanden ook alleen
modelrechtelijke bescherming kan worden ingeroepen -
uit art. 2 lid 7 van de Berner Conventie van toepassing
op de in de VS ontworpen DSW-stoel: voor zover
tekeningen en modellen voldoen aan de daarvoor
gestelde vereisten genieten zij als werken van toegepaste
kunst ‘gewone’ auteursrechtelijke bescherming hetgeen
betekent ook dat de materiéle-reciprociteitsuitzondering
van art. 2 lid 7 Berner Conventie op hun pad kan komen.
Verdrag van Parijs — en dus ook het daarin opgenomen
beginsel van nationale behandeling in art. 2 — is niet van
toepassing is op auteursrechtelijke bescherming, hoe die
ook is vormgegeven, van tekeningen en modellen van
nijverheid, art. 5quinquies Verdrag van Parijs doet daar
niet aan af. Betoog dat DSW op grond van de
Duurrichtlijn in combinatie met het Sony/Falcon-arrest
van het Hof van Justitie EU moet worden beschermd
verworpen. DSW-stoel valt niet onder vangnetbepaling
uit art. 2 lid 7 Berner Conventie. Toepassing materiéle-
reciprociteitstoets: Nederlandse en Belgische wetgever
hebben de toepassing van de  materiéle-
reciprociteitstoets niet uitgeschakeld in hun nationale
wetgeving, Europese non-discriminatiebeginsel geldt
niet nu het gaat om een in de VS door Amerikanen
ontworpen stoel, bepaald moet worden hoe de DSW-
stoel in de VS wordt behandeld, toets heeft alleen
betrekking op de kwalificatie van het concrete voorwerp
in het land van oorsprong en niet om de vraag of het
voorwerp in het land van oorsprong ook daadwerkelijk
auteursrechtelijke bescherming geniet, indien niet aan de
materiéle-reciprociteitstoets is voldaan, kan voor het
voorwerp in de andere Unielanden (behoudens de
vangnetbepaling) alleen de ‘bijzondere bescherming
worden ingeroepen welke in dat land aan tekeningen en
modellen wordt verleend. Vormgeving DSW-stoel
kwalificeert in de VS als ‘werk van letterkunde of kunst’
c.q. ‘werk van toegepaste kunst’ dat in aanmerking komt
voor auteursrechtelijke bescherming. De materiéle-
reciprociteitstoets van art. 7 lid 8 staat dus niet in de weg
aan auteursrechtelijke bescherming van de DSW in
Nederland en Belgié. Vitra is in Nederland en Belgié
auteursrechthebbende ten aanzien van de DSW.
Kwantum maakt met de Paris-stoel inbreuk op het
auteursrecht van Vitra op de DSW: vrijwel identieke
nabootsing, waarin (dus ook) de auteursrechtelijk
beschermde trekken van de DSW zijn overgenomen,
zoals met name de vorm van de zitkuip, het onderstel
van vier ranke, ronde, schuin naar binnen geplaatste
houten poten waarbij aan de bovenste helft van de poten
dunne zwarte metalen staven zijn geplaatst als
verbindingselementen tussen de poten. Beroep op
slaafse nabootsing hoeft niet te worden afgewezen op
grond van negatieve reflexwerking. Sprake van slaafse
nabootsing in Nederland: DSW-stoel heeft een eigen
gezicht ten opzichte van de stoelen die gelijksoortig zijn
maar geen slaafse nabootsingen en heeft Vitra zich
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voldoende inspanningen getroost om de slaafse
nabootsingen van de markt te weren, vrijwel identieke
nabootsing zorgt voor nodeloze verwarring bij het
publiek. Ook in Belgié sprake van slaafse nabootsing.
(Met dank aan Sven Klos en Allard Ringnalda, KLOS
cs.)

Modelrecht

Livorno stoel niet modelrechtelijk en niet
auteursrechtelijk beschermd

IEPT20200713, Rb Oost-Brabant, HFG v MDM
Modelrecht. Auteursrecht. Model Livorno stoel niet
nieuw (artikel 3.1 jo 3.3(1) BVIE): identiek aan [G] en
Tati stoel die alleen op onbelangrijke details van Livorno
verschillen, zoals verschillende bevestiging rugvlak aan
frame bij [G] of iets breder uitlopen van rugvlak en
zitvlak (Tati), beide stoelen voor depot datum aan het
publiek beschikbaar gesteld. Geen eigen karakter
(artikel 3.3(2) BVIE): geen eigen gezicht doordat
algemene indruk Livorno stoel bij geinformeerde
gebruiker niet verschilt van algemene indruk van voér
datum depot beschikbare [G] en Tati stoelen. HFG geen
auteursrechthebbende op Livorno stoel op grond van
overeenkomst 8 maart 2018 die alle IE-rechten van
vanaf die datum in opdracht van HFG ontworpen stoelen
bij HFG liggen: stoel reeds in 2017 ontworpen. HFG wel
auteursrechthebbende op grond van artikel 8 Aw:
Livorno stoel als afkomstig van HFG openbaar gemaakt.
Livorno stoel niet auteursrechtelijk beschermd:
verschillen met vormgevingserfgoed zo klein dat stoel
geen oorspronkelijk ontwerp kan zijn. Geen slaafse
nabootsing: reeds geoordeeld dat stoel voor
geinformeerde consument geen eigen gezicht in de
markt heeft, niet voor te stellen dat dit voor gemiddelde
consument het wel het geval is.

(Met dank aan Menno Kroon en
Schaap, Visser Schaap & Kreijger)

Jacqueline

Naburige rechten

Sena ook exclusief bevoegd tot vaststelling hoogte
billijke vergoeding ex artikel 7 WNR

IEPT20200717, HR, AMP v Sena

Naburige rechten. Op grond van artikel 15(1) Wnr komt
niet alleen de bevoegdheid tot inning en verdeling van
de billijke vergoeding ex artikel 7 Wnr, maar ook de
bevoegdheid tot vaststelling daarvan exclusief toe aan
Sena.

(Met dank aan: Arnout Groen, Hofhuis Alkema
Groen en Vivien Rorsch, La Rorsch)

Privacy

Hof van Justitie EU verklaart besluit betreffende de
gepastheid van de door het EU-VS-privacyschild
geboden bescherming ongeldig
IEPT20200716, HvJEU, Data
Commissioner v Facebook Ireland

Protection

Privacy. Doorgifte van persoonsgegevens voor
commerciéle doeleinden door een in een lidstaat
gevestigde marktdeelnemer aan een andere, in een derde
land gevestigde marktdeelnemer valt binnen de
werkingssfeer van de AVG, ook al kunnen deze
gegevens tijdens of na die doorgifte door de autoriteiten
van het betrokken derde land worden verwerkt ten
behoeve van de openbare veiligheid, defensie en de
veiligheid van de staat. Door artikel 46(1) en (2) AVG
vereiste passende waarborgen, afdwingbare rechten en
doeltreffende moeten verzekeren dat de rechten van
personen wier persoonsgegevens op basis van
standaardbepalingen inzake gegevensbescherming naar
een derde land worden doorgegeven, in grote lijnen
overeenkomen met het beschermingsniveau dat binnen
de EU wordt gewaarborgd door die verordening gelezen
in het licht van het Handvest van de grondrechten van de
EU. Voor beoordeling van  gewaarborgde
beschermingsniveau moet rekening worden gehouden
met (i) de contractuele bepalingen die zijn
overeengekomen tussen de in de EU gevestigde
verwerkingsverantwoordelijke of zijn in de EU
gevestigde verwerker en de in het betrokken derde land
gevestigde ontvanger van de doorgifte, als (ii) m.b.t.
eventuele toegang van overheidsinstanties van dat derde
land tot de doorgegeven persoonsgegevens de relevante
aspecten van het rechtsstelsel van dat derde land, met
name die uit artikel 45(2) AVG. Bevoegde
toezichthoudende autoriteit verplicht om doorgifte van
gegevens naar een derde land op basis van door de
Commissie vastgestelde standaardbepalingen inzake
gegevensbescherming op te schorten of te verbieden,
wanneer hij van oordeel is dat die bepalingen in dat
derde land niet worden of niet kunnen worden nageleefd
en dat de bescherming van de doorgegeven gegevens
niet kan worden gewaarborgd met andere middelen,
indien de in de Unie gevestigde
verwerkingsverantwoordelijke of zijn in de Unie
gevestigde verwerker niet zelf de doorgifte heeft
opgeschort of beéindigd. Besluit betreffende
modelcontractbepalingen voor de doorgifte van
persoonsgegevens aan in derde landen gevestigde
verwerkers geldig doorstaat toetsing aan artikelen 7, 8
en 47 Handvest van de grondrechten. Besluit betreffende
gepastheid van de door het EU-VS-privacyschild
geboden bescherming ongeldig.

BERICHTEN
Personalia

B916077. Arnold & Siedsma neemt
octrooibureau LC Patents over

Uit het persbericht: “Een van de grootste octrooi- en
merkenbureaus van de Benelux, Arnold & Siedsma, is
een kantoor rijker. Sinds 1 juli gaat LC Patents uit het
Belgische Hasselt verder als onderdeel van het bureau.
De overname past uitstekend binnen de groeiambities
van Arnold & Siedsma dat zich wilde uitbreiden op het

Belgisch
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gebied van chemie, waar LC Patents haar sporen in heeft
verdiend. De overname is een unieke kans om de
marktpositie in Belgié te versterken op het gebied van
farmacie, life sciences en biotechnologie.

De volledige integratie van fullservice octrooibureau LC
Patents in Arnold & Siedsma is voltooid op 1 januari
2021. De komende zes maanden wordt daar druk aan
gewerkt. Ondertussen draait LC Patents gewoon door in
Hasselt; vooralsnog onder de eigen naam.

[-]

Het LC Patents-kantoor wordt het twaalfde kantoor van
Arnold & Siedsma dat vestigingen heeft in Nederland,
Belgié, Duitsland en Zwitserland. Daarmee is het met
recht een speler van formaat. Als fullservice
dienstverlener op het gebied van juridische bescherming
van intellectueel eigendom behoort Arnold & Siedsma
tot de top drie van Nederland. Ook in Belgié draait
Arnold & Siedsma nu mede door de overname van LC
Patents mee in de top met drie vestigingen: Antwerpen,
Brussel en Hasselt.”
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