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Kortie In verband met
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&~ b uitbreiding van onze
S b praktijk zijn wij per

direct op zoek naar een
advocaat-stagiair(e), die
ter kennismaking eerst
korte tijd als juridisch

medewerker zal
Per direct gezocht: .
advocaat-stagiair(e) IE, ICT-recht en privacy fungeren' Ben J nEt

afgestudeerd en heb je

affiniteit met

intellectueel eigendomsrecht, ICT-recht en privacy? Wil
jij je carriére gelijk goed van start gaan en heb je zin om
de theorie in de praktijk te brengen? Dan zijn wij op zoek
naar jou!

Voor onze  sectie
Intellectuele Eigendom,
IT-recht en Privacy zijn
wij op zoek naar een
gedreven advocaat-
stagiair(e) met een
commerciéle instelling.
Wat ga je doen?

We vinden het
belangrijk dat je
gedurende je advocaat-
stage kennismaakt met alle pijlers van de sectie
IE/IT/Privacy en in brede zin ervaring opdoet. Je gaat
dus werken met veel verschillende collega’s. Jouw
patroon wordt Christel Jeunink, die veel ervaring heeft
op IE-recht.

Dirkzwager
legal & tax

Zoekt
Advocaat-stagiair(e)
IE, IT & Privacyrecht

de dagelijkse begeleiding van onze advocaat-stagiaires
en junior-medewerkers, samen met de partners van de
sectie. Je draait volop mee in de vele acquisitieve
activiteiten van de afdeling IE-IT en Privacy, en je hebt
alle ruimte om daarin een eigen profiel te kiezen.

In deze IE-update worden
Boek ? Academy de ontwikkelingen binnen
Webinar het intellectuele
eigendomsrecht van het
Lekyorad eerste kwartaal van 2020
2020 besproken door Dick van
Engelen (hoogleraar
—~ | Maastricht University en

( bmm

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 isgericht 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 IE-update 1e kwartaal
2020 hier.

| PO

|

Bestel nu onze nieuwe bundel
Rechtspraak Merkenrecht Hof

MERKENRECHT van Justitie EU. Dit boek geeft
Hor van Justitie EU |~ 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
opgenomen. De uitspraken
zijn gerubriceerd per deelonderwerp, zoals bijvoorbeeld
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onderscheidend vermogen, verwarringsgevaar, depot te
kwader trouw of inburgering. Meer informatie vindt u
hier.

In dit eerste deel van de
Merkenrecht 2020
webinars worden de
ontwikkelingen binnen
het merkenrecht in het
eerste kwartaal van 2020
besproken door Dick van
— Engelen (hoogleraar
/ DITIITI Maastricht University en
- hoofdredacteur
Boek9. nl). Productie: Jacob Kooistra (eindredacteur
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 2020 Deel
1 webinar 2020 hier.

Boek 9 Academy
Webinar

Merkenrecht 2020

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
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.

|E-BEGINSELEN

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

gepubliceerde 1EPT-

Boek9+

UI’[S raken versies van uitspraken en
de per kwartaal
ovemch’ren 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 | E-
Beginselen en 1E-Goederenrecht.

BOEK9 PUBLICATIES

|[E-GOEDERENRECHT |E-BEGINSELEN

MERKEN- EN
MODELLENRECHT

INTELLECTUELE
EIGENDOM
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OCTROOIRECHT

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Merkenrecht

B916085. P-G: arrest waarin Infineon is verboden de
aanduiding ‘Mifare compatible’ te gebruiken kan
waarschijnlijk niet in stand blijven, prejudiciéle vragen
voorgesteld

Merkenrecht. Reclamerecht. Deze zaak betreft een
geschil tussen twee producenten van chips, NXP en
Infineon, over merkenrecht en vergelijkende reclame.
Het gaat om technologie die het mogelijk maakt om
contactloos informatie uit te wisselen tussen de chip en
kaartlezer. NXP is rechthebbende van een aantal
merkrechten ter zake van het merk MIFARE,
ingeschreven voor chips. Centraal staat de vraag of
Infineon bij de verhandeling van een deel van haar chips
merkinbreuk maakt, of anderszins onrechtmatig handelt,
door het gebruik van de aanduiding ‘Mifare compatible’
en/of van het teken ‘Mifare’. De rechtbank oordeelde in
eerste aanleg (1IEPT20170419) dat hier geen sprake van
was nu het teken Mifare zou worden gebruikt als
aanduiding van de bestemming van de waar, en dit
gebruik is nodig om compatibiliteit met MIFARE-
technologie mee aan te geven. Het hof oordeelde echter
dat wel sprake is van inbreuk (IEPT20190430).
Volgens het hof is sprake van gebruik als merk, en is
geen toestemming gegeven voor dit gebruik. De
aanduiding ‘Mifare compatible’ is volgens het hof alleen
toelaatbaar indien zij het enige middel is om het
relevante publiek begrijpelijke en volledige informatie
te verstrekken over de bestemming van de
desbetreffende Infineon-chips. Die informatie dient
bovendien juist te zijn. Gelet op de gemotiveerde
betwisting door NXP is de dat als ‘Mifare compatible’
aangeduide chips met elke MIFARE kaartlezer kunnen
communiceren, onvoldoende onderbouwd, zo oordeelde
het hof.

Procureur-Generaal Drijber overweegt dat het gevolg
van het door het hof uitgesproken verbod is dat Infineon
niet langer mag vermelden dat de betrokken kaartchips
‘Mifare compatible’ zijn, terwijl enorme aantallen van
deze kaartchips in omloop zijn en wel degelijk kunnen

‘praten’ met Mifare kaartlezers. Volgens Drijber is het
hof uitgegaan van een te strikte maatstaf door de eis te
stellen dat alle kaarten van Infineon waarvoor de
compatibiliteitsclaim wordt gemaakt, altijd moeten
kunnen communiceren met elke kaartlezer die is
uitgerust met Mifare-technologie, ongeacht de versie
daarvan, en wel met de lezerchip zelf. De door het hof
aldus gehanteerde maatstaf om uit te maken of de
mededeling ‘Mifare compatible’ voldoet aan de in art.
14 lid 2 gestelde voorwaarde van ‘eerlijk gebruik’, gaat
volgens de P-G uit van een onjuiste rechtsopvatting.

De enkele omstandigheid dat niet is aangetoond dat alle
Infineon-kaartchips die zijn gebaseerd op de (oudere)
‘Mifare Classic’-technologie daadwerkelijk met alle
kaarthouders (wereldwijd) kunnen communiceren kan
naar het oordeel van de P-G niet meebrengen dat de
mededeling ‘Mifare compatible’ onjuist is en dus geheel
moet worden verboden. Dat is echter wel waar het door
het hof uitgesproken verbod op neerkomt. Het is volgens
Drijber derhalve zeer de vraag of het bestreden arrest in
stand kan blijven.

Drijber geeft de Hoge Raad in overweging om
zekerheidshalve eerst prejudiciéle vragen te stellen aan
het HVJEU inzake het eerlijk gebruik en gebruik dat
noodzakelijk is om de bestemming van de waren aan te
geven. Daarnaast meent Drijber dat er daarnaast
aanleiding kan bestaan een vraag te stellen over de
Reclamerichtlijn. Gebruik in vergelijkende reclame van
het merk van een concurrent dat op grond van die
richtlijn is toegestaan, voldoet in beginsel ook aan de
voorwaarde van ‘eerlijk gebruik’. Daarom is het relevant
te weten of de uiting ‘Mifare compatible’ verenigbaar is
met de Reclamerichtlijn. Indien dat het geval is, betekent
dat voor de onderhavige zaak dat deze uiting niet op
grond van het merkenrecht verboden kon worden, zo
overweegt de P-G.

(Met dank aan Jan Pot, Brinkhof)

Ankerslot handelt niet onrechtmatig jegens Ivana door
klantspecifiek sleutelsysteem te leveren aan Polvo
IEPT20200727, Rb Den Haag, lvana v Ankerslot
Merkenrecht. Ankerslot handelt niet onrechtmatig
jegens lvana door Kklantspecifiek sleutelsysteem te
leveren aan Polvo: Ivana heeft niet aannemelijk gemaakt
dat er sprake is van een exclusieve afspraak dat de
sleutelsystemen  uitsluitend voor haar  werden
geproduceerd. Polvo maakt geen inbreuk op Ivana-
merk: geen sprake van verwijdering van het lvana-merk
met vervanging door de naam Noxxa, betreft uitgeputte
producten, geen indruk gewekt dat Polvo een
commerciéle relatie met Ilvana onderhoudt. Geen
auteursrechtinbreuk  door Polvo: foto’s missen
oorspronkelijk karakter. Geen belang meer bij
rectificatie persbericht/Facebookposts: oorspronkelijk
bericht is gewijzigd en niet gebleken dat oude bericht
nog wordt gebruikt.
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Handelsnaamrecht Publicatie. Vordering tot verbieden uitzending
Undercover over misstanden bij kattenfokkerij

Hesi maakt geen gebruik van handelsnaam [eiser]
IEPT20200610, Rb Limburg, Hesi
Handelsnaamrecht. Hesi handelt niet onrechtmatig nu
geen sprake is van strijd met artikel 5 Handelsnaamwet
en artikel 6:194 lid 1 (i) BW: Hesi maakt geen gebruik
van handelsnaam [eiser], woorden die voorkomen in
handelsnaam [eiser] en die Hesi gebruikt in omstreden
advertentie hebben geen onderscheidend vermogen en
geen verwarringsgevaar, omstreden advertentie is niet
misleidend.

Auteursrecht

Geen auteursrecht op modellen/ontwerpen van door
eiseres gebouwde woningen

IEPT20200513, Rb Midden-Nederland,
woningontwerpen

Auteursrecht. Geen auteursrecht op modellen/ontwerpen
van door eiseres gebouwde woningen: niet toegelicht
welke originele en creatieve keuzes bij de vormgeving
zijn gemaakt en geen blijk gegeven van persoonlijk
stempel van de maker. Inbreuk op auteursrecht foto’s,
tekening en teksten betreffende door haar gebouwde
woningen aangenomen: foto’s tekening en teksten
vrijwel één op één overgenomen en niet voldoende
onderbouwd dat bewijsstukken vervalst zijn. Nader
onderzoek nodig naar totstandkoming  website
[gedaagde sub 4] en de daarmee samenhangende
verantwoordelijkheid van bestuurders: gedaagden
stellen dat design en plaatsen van website volledig is
uitbesteed.

Fotos

Octrooirecht

Vernietiging van het Nederlandse deel van EP 761 voor
cinacalcet en het daarop gebaseerde ABC alsnog
afgewezen

IEPT20200818, Hof Den Haag, NPS v Accord
Octrooirecht. Vernietiging van het Nederlandse deel van
EP 761 voor cinacalcet (voor het behandelen van
aandoeningen die gepaard gaan met een verstoorde
regulatie van het calciumgehalte) en nietigverklaring
van het daarop gebaseerde ABC alsnog afgewezen: de
selectie van cinacalcet uit de op de aanvraagdatum voor
de gemiddelde vakman bekende reeks lag niet voor de
hand, deze verbinding vertoont in onverwachte mate
verbeterde calcimimetische activiteit ten opzichte van de
activiteit die voor de reeks bekend was uit de stand van
de techniek.

(Met dank aan Dirk-Jan Ridderinkhof, Hogan Lovells)

Overig

Vordering tot verbieden uitzending Undercover over
misstanden bij kattenfokkerij afgewezen
IEPT20200723, Rb Amsterdam, Noordkaap

afgewezen:  Noordkaap mag  misstanden in
kattenfokkerij aan de kaak stellen en het fokken van een
bambino kat door eiseres in strijd met het fokverbod van
de NVWA is een dergelijke misstand. Privacybelang van
eiseres leidt ertoe dat zij alleen volledig onherkenbaar in
beeld mag worden gebracht: eiseres werd overvallen
door [betrokkene 1] en kon zich niet goed verweren
tegen beschuldigingen, misstand is bovendien mager
onderbouwd nu een duidelijk verbod alleen nog geldt
voor Bambino Sphynx, niet duidelijk geworden dat
eiseres zich stelselmatig schuldig maakte aan het fokken
van kittens met kwalijke combinatie van eigenschappen,
van hobbyfokster kan niet worden verwacht dat zij weet
wat er allemaal verboden is naast Bambino Sphynx,
[eiseres] wordt makkelijk herkend nu zij in een klein
dorp woont.

(Met dank aan Josine van den Berg, Mount Law)
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