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VACATURES & ADVERTENTIES

In deze IE-update worden
Boek 9 Academy de ontwikkelingen binnen
Webinar het intellectuele
eigendomsrecht van het
he kwartaal eerste kwartaal van 2020
besproken door Dick van
e Engelen (hoogleraar
s, Maastricht University en
’ = - / b 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 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.
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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
/tlﬂ'lm Maastricht University en
hoofdredacteur
Boeko. 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 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.

Boek 9 Academy
Webinar

Merkenrecht 2020
Deel 1

|
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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
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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
Boek9+

gepubliceerde IEPT-
versies van uitspraken en
de per kwartaal
geactualiseerde  digitale
webboeken van bij Boek9
uitgegeven publicaties,
voorzien van hyperlinks
naar  wetsartikelen en
IEPT-rechtspraak. Tevens
krijgt u toegang 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.

Uitspraken
overzichten
webinars

BOEKS9 PUBLICATIES

|E-GOEDERENRECHT

|E-BEGINSELEN

MERKEN- EN
MODELLENRECHT

INTELLECTUELE
EIGENDOM

W ol

OCTROOIRECHT
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WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht

Ziggo, XS4ALL en KPN moeten ook toegang tot
mirror-en proxysites van The Pirate Bay blokkeren
IEPT20201008, Rb Midden-Nederland, Brein v Ziggo-
XS4ALL-KPN

Auteursrecht. Handhaving-Procesrecht. KPN moet
toegang voor haar klanten tot domeinnamen en ip-
adressen The Pirate Bay (dynamisch) blokkeren:
vordering is zeer recentelijk (IEPT20200602) door het
Hof toegewezen aan Ziggo en Xs4ALL en geen
aanleiding om de gevorderde blokkade aan KPN niet
toewijshaar te achten. Ziggo, XS4ALL en KPN moeten
de toegang van hun klanten tot en mirror-en proxysites
via welke TPB bereikbaar is (dynamisch) blokkeren:
dergelijke mirror-en proxysites doen een mededeling
aan het publiek in de zin van artikel 3 lid 1
Auteursrechtrichtlijn ~ (IEPT20170614, HVJEU,
Brein v _Ziggo-XS4ALL en 1EPT20160908, HVJEU,
GeensStijl v Sanoma), personen achter deze sites weten
dat zij informatie ontsluiten van een website die toegang
biedt tot beschermde werken. Verweer Ziggo dat
vordering niet voldoet aan de maatstaf van de
subsidiariteit omdat Brein geen procedure tegen de
Internet Service Provider van de mirror- en proxisites
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(Cloudfare) is begonnen, treft geen doel: Brein
voldoende gesteld dat zij zich altijd eerst richten tot de
houder van de sites waarvan zij blokkade wenste en de
hostingprovider aanschreef en pas daarna zich tot Ziggo
wendde. Rechtmatige toegang tot informatie wordt niet
ontzegd (Telekabel Wien): Brein heeft vordering tot
blokkade  van  IP-adressen  —waarachter ook
domeinnamen met legale content kunnen zitten-
ingetrokken en niet gebleken dat gedurende periode dat
de eerder opgelegde blokkering van mirrors en proxy’s
van kracht waren, de toegang tot bepaalde legale
informatie wezenlijk is onthouden. Maatregel is
doeltreffend: Brein heeft ter zitting voldoende
gemotiveerd gesteld dat door Hof toegekende
blokkeringsmaatregels  daadwerkelijk  effectief s
geweest en nog steeds is. De blokkering vormt geen
onaanvaardbare aantasting van de vrijheid van
ondernemerschap: Ziggo voert al meerdere jaren
blokkades door en niet gebleken is dat dit door grote
problemen in de uitvoering geeft geleid.

(Met dank aan Robin van Kleeff, Hoyng Rokh Monegier)

|E-Goederenrecht

Joris No Smell: toch geen auteursrechtinbreuk en
depots te kwader trouw

IEPT20200930, Rb Amsterdam, Joris no smell v Pet
bedding

IE-Goederenrecht - Auteursrecht - Merkenrecht -
Vaststellingsovereenkomsten tussen A en C zijn
rechtsgeldig van toepassing: C  onvoldoende
aantoonbare feiten en omstandigheden gesteld dat de
vaststellingsovereenkomsten onder bedreiging tot stand
zijn gekomen. Non-concurrentiebeding in
vaststellingsovereenkomst is nietig (6 lid 2 Mw): geen
feiten of omstandigheden gesteld voor het
rechtvaardigen van een duur van 20 jaar en de
geografische reikwijdte van geheel Europa. Bij de
overgang van Sunshine zijn de IE-rechten niet
meegegaan:  Octrooirecht bestond niet (meer),
Auteursrechten niet overgedragen aan C en merken pas
na overdracht gedeponeerd. C heeft onrechtmatig
gehandeld jegens A: in directe concurrentie getreden,
zich daarbij bedienend van de met Sunshine
opgebouwde en aan Sunshine overgedragen goodwill
door gebruik van de naam Joris No Smell en de in het
geding zijnde afbeeldingen. Depots merken niet te
kwader trouw: ten tijde van het depot was A zelf niet te
goeder trouw en had ook geen oudere rechten op de
merken. A mag geen gebruik maken van de woorden en
het merk Joris/Joris No Smell/Joris Bedding al dan niet
voorzien van een logo: C heeft het Benelux woord- en
beeldmerk Joris No Smell geregistreerd. Proceskosten
gecompenseerd: procedure gekwalificeerd als een
geschil over een nog niet deugdelijk verdeelde
gemeenschap.

(Met dank aan Elise Menkhorst, Clarifort en Corine d’
Hulst, Ten Holter Noordam)

Octrooirecht

Drijvende zonnepaneleninstallatie van ProFloating
maakt geen inbreuk op octrooi EP 447 van C&T
IEPT20201006, Rb Den Haag, CT v Profloating
Octrooirecht. ProFloating maakt geen inbreuk op basis
van equivalentie op octrooi EP 447: gemiddeld
vakkundig persoon zal na lezing van beschrijving en
conclusies niet menen dat in het kader van het aannemen
van equivalentie het kenmerk “drijven” van “elk”
verbindingselement voor sommige
verbindingselementen kan worden weggeinterpreteerd.
De bewoordingen van deelkenmerk laten daarvoor geen
ruimte, gelezen in samenhang met de gedachte achter het
voorschrift dat alle elementen moet drijven. Niet-
drijvende elementen zitten niet op onbelangrijke
plaatsen in het systeem. Aanname dat niet zelfstandige
drijvende  verbindingselementen  bij wege van
equivalentie nog onder kenmerk f vallen past niet binnen
scope van de werkelijke uitvinding: uitvinding gaat uit
van slechts twee elementen in het kader van eenvoudige
productie, vervoer en assemblage. De voorgestelde
equivalentie slaagt niet voor Function-way-result-toets:
het resulteert voorts in een complexer systeem met niet
twee maar drie modulaire elementen, dat (op plekken)
minder goed zal drijven.

Procesrecht

Procedure LEDAR/LEDARE geschorst
IEPT20201021, Rb Den Haag, Ledar v IKEA
Procesrecht - Merkenrecht - Procedure in hoofdzaak
wordt geschorst totdat het Bureau definitief uitspraak
heeft gedaan met betrekking tot de geldigheid van het
LEDARC- en het LEDAR-Uniemerk: bij Bureau al een
vordering tot vervallen- of nietigverklaring van het
Uniemerk ingesteld voordat de reconventionele
vordering tot vervallen-of nietigverklaring door IKEA
werd ingesteld.

(Met dank aan: Josine van den Berg, Mount Law en
Gregor Vos en Rutger Stoop, Brinkhof)

Handhaving

Vordering tot opheffing beslag op containers met
zonnepanelen afgewezen

IEPT20200609, Rb Rotterdam, TPL v EXE
Handhaving. Vordering tot opheffing beslag op
containers met zonnepanelen afgewezen nu deze niet
summierlijk ondeugdelijk kan worden geacht: TPL heeft
geen expliciete toestemming gevraagd aan EXE voor
verkoop van zonnepanelen met EXE-merk aan derden,
enkel toestemming voor productie ten behoeve van
EXE, inroepen merkenrecht niet oneigenlijk.
Ontbinding overeenkomst door EXE rechtsgeldig
geschied: onvoldoende weersproken dat specificaties
van EXE deel uitmaken van de overeenkomst en dat de
zonnepanelen van TPL daar niet aan voldoen,
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tekortkomingen zijn wezenlijk. Geen grond voor
veroordeling in de kosten van de opslag van de
zonnepanelen: vorderingen zijn afgewezen.

Verzoek DTS tot tussentijds openstellen hoger
beroep toegewezen

IEPT20200708, Rb Den Haag, DTS v Samsung
Handhaving - Procesrecht. Verzoek tot verbetering en
aanvulling afgewezen: geen sprake van kennelijke fout
die zich voor eenvoudig herstel leent nu de zaak is
aangehouden. Verzoek tot tussentijds openstellen hoger
beroep toegewezen: zwaarwegende redenen om af te
wijken van artikel 337 lid 2 Rv nu niet duidelijk is hoe
lang schorsing zal duren.

Artikel 23 Verordening handhaving van IE-rechten
door douane ziet op een civiele procedure en geen
blokkadeprocedure

IEPT20180509, Rb Midden-Nederland, Global
Handhaving - Procesrecht. Met de zinssnede: ‘een
krachtens deze verordening naar behoren ingeleide
procedure’ wordt bedoeld een civiele procedure waarin
wordt vastgesteld of er sprake is van een inbreuk op
intellectuele eigendomsrechten: uit de tekst van
betrokken artikelen blijkt dat het gaat om een civiele
procedure en niet een blokkadeprocedure, ook de ratio
van de verordening sluit aan bij deze uitleg.
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