Boek?.nl

www.boek9.nl

Nieuwsbrief

Week 50, 7 t/m 13 dec 2020

INHOUD

Vacatures & AdVertenties .........cccocevceveveneneniereneenn 1

B0ek9 publicaties. ... 2

Weekoverzicht Jurisprudentie...........cccoevvvveivevveiernennn, 3
AULBUISTECNT ... 3
KWEKEISIEChL .....oveieiciiiieieee e 3
Handelsnaamrecht ... 3
Toekomstige KIassiekers?..........ccvvvevveviveveniesnennn, 3

SPONSOIS ittt iee et aee s 6

VACATURES & ADVERTENTIES

Wij zijn op zoek

Vacature naar een advocaat-
medewerker die

Advocoo‘t ruime ervaring heeft
intellectueel opgedaan met het
eigendomsrecht ~ adviseren en
procederen over

intellectueel

AMS eigendomsrecht. Je
advocaten hebt drie tot zes jaar

als advocaat bij een
advocatenkantoor
gewerkt en je hebt ervaring opgedaan binnen het IE-
recht en het verbintenissenrecht in brede zin.
AMS Advocaten is een advocatenkantoor dat zich
bezighoudt met  verschillende civielrechtelijke
rechtsgebieden, met een nadruk op de zakelijke
dienstverlening. Wij werken met een modern team in
een prettige, open werksfeer. De advocaten van AMS
hebben een brede achtergrond, maar worden
gestimuleerd tot specialisatie. Ons kantoor staat ook
bekend om de informatieve website. Onze blogs worden
veel gelezen door onze cliénten, maar ook de meeste
juristen en advocaten komen ze regelmatig tegen. Dit
biedt voor de aan ons kantoor verbonden advocaten een
goede mogelijkheid om zichzelf te profileren.
De volledige vacature is hier te vinden.

Je wvervult een
zelfstandige rol
binnen een
hoogwaardige
praktijk met veelal
complexe,
internationale
zaken. De sectie IE

gt-medewerker
oirecht bij

arentsKrans & Technologie
kenmerkt zich door
peoplen! | een informele en

collegiale sfeer en
wordt geleid door twee partners. Jouw werkveld is de

octrooipraktijk, met het accent op procederen. Daarnaast

heb je de ambitie om persoonlijk te groeien en mee te

bouwen aan het uitbreiden van de huidige praktijk. Je

werkt in teamverband, binnen de sectie maar ook met

advocaten van andere secties.

Propositie

e een plek binnen een vooraanstaand en ambitieus
team dat bekend staat om zijn kwalitei

e ruimte om zelf richting te geven aan een eigen
uitdagende en internationale praktijk

e doorgroeiperspectief en  goede individuele
opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden

o werken op een prachtige locatie in Den Haag bij een
kantoor waar zowel kwaliteit als work-life balance
hoog op de agenda staan

Lees de volledige vacature hier.

Ventoux wil graag haar
team uitbreiden met een

‘ / ItO gevorderd  advocaat-

e[ LLX stagiaire of beginnend

medewerk(st)er.

zoekt lemand die zich thuis

voelt in de wereld van

gevorder'd_ IE en ICT. Een goede

advocaat-stagiaire of advocaat en

medewerk{stier IE/ICT

ondernemer.

Ben jij die persoon?
Ventoux is gespecialiseerd in IE, ICT, reclame, media,
privacy en e-commerce.

Kenmerken: kennis, kwaliteit, hands-on, slagvaardig en
informeel. Onze cliénten variéren van technologie start-
ups tot gevestigde multinationals en overheden.

Klik hier voor de volledige vacature.

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
/ t]ﬂ'll'ﬂ hoofdredacteur
Boek9.nl). Productie:
Jacob Kooistra (elndredacteur 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.

Boek 9 Academy
Webinar

1e kwartaal

[
;vo-
\
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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,

RECHTSPRAAK

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
onderscheidend vermogen, verwarringsgevaar, depot te
kwader trouw of inburgering. Meer informatie vindt u
hier.

1966 - 2020

In dit eerste deel van de
Merkenrecht 2020
webinars worden de
ontwikkelingen binnen
het merkenrecht in het
Deel 1 eerste kwartaal van 2020
besproken door Dick van
N Engelen (hoogleraar
/ bmm¢ Maastricht University en
! ey 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

..
PO D

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
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 |E-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 1EPT-
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 |1 E-
Beginselen en 1E-Goederenrecht.

Uitspraken
overzichten
webinars

BOEK9 PUBLICATIES

|E-BEGINSELEN

|[E-GOEDERENRECHT
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MERKEN- EN
MODELLENRECHT

INTELLECTUELE
EIGENDOM

OCTROOIRECHT

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht

Schadevergoeding van € 369,00 voor foto op website
IEPT20201028, Rb Midden-Nederland, Foto op
website

Auteursrecht. Schadevergoeding van € 369,00 voor
inbreuk op auteursrechten fotograaf door het gebruiken
van de foto van eiser zonder toestemming en zonder
naamsvermelding: eiser is auteursrechthebbende en dat
gedaagde geen houder of eigenaar meer was van de
domeinnaam verandert niets aan de inbreuk. De hoogte
van de schade is gebaseerd op het mislopen van
licentievergoeding, mislopen exposure en onderzoek
naar de inbreuk: eiser hanteert gebruikelijk een
licentievergoeding van €250 per jaar en voor het
onderzoek krijgt eiser €56,60 vergoed.

Kwekersrecht

Vordering Berryworld tot uitspreken inbreukverbod
ten aanzien van haar kwekersrechten afgewezen
IEPT20201202, Rb Den Haag, Berryworld v Arofa
Procesrecht. Kwekersrecht. Rechtbank onbevoegd
kennis te nemen van vorderingen jegens Berrynaiz en
onbevoegd ten aanzien van vorderingen jegens Arofa
waar het gaat om gedragingen buiten Nederland:

forumkeuze in beide overeenkomsten lijken met elkaar
in strijd maar beding in Samenwerkingsovereenkomst
prevaleert ten aanzien van de vorderingen tegen
BerryNaiz, ten aanzien van Afora niet gebleken dat die
rechtspersoon partij was bij
Samenwerkingsovereenkomst. Vordering Berryworld
tot uitspreken inbreukverbod ten aanzien van haar
kwekersrechten afgewezen: niet aannemelijk dat er
voldoende serieuze dreiging van inbreukmakend
handelen door Afora is, zelfs als Afora in Nederlands
bosbessen zou verhandelen geen inbreuk op
kwekersrechten nu het gaat om voortbrengselen van
oogstmateriaal waarbij niet is voldaan aan vereisten van
artikel 13 lid 3 GKVo.

(Met dank aan Paul Trapman en Willem Leppink,
Ploum)

Handelsnaamrecht

Gedaagde 1 mag handelsnaam ‘Stichting Broodnodig’
gebruiken
IEPT20201126, Rb
Broodnodig
Handelsnaamrecht. Gedaagden mogen geslachtsnaam
[achternaam] niet meer gebruiken: geen verweer
gevoerd tegen vorderingen. Gedaagde 1 mag
handelsnaam “Stichting Broodnodig’ gebruiken: naam is
weinig onderscheidend en eiseres 1 heeft zelf in concept
vaststellingsovereenkomst geschreven dat handelsnaam
gebruikt  mocht worden. Gedaagden  moeten
inloggegevens van [naam website] afstaan aan eiseres 1:
domeinnaam geregistreerd op naam eiseres 1 en niet
aangetoond dat exclusieve recht berust bij gedaagde 2.
Inloggegevens Facebookpagina’s ‘De Broodpater’ en
[naam a] hoeven niet te worden afgegeven aan eiseres 1:
eiseres 1 heeft niet voldoende aannemelijk gemaakt dat
zij beheerder is van de pagina’s.

Zeeland-West-Brabant,

Toekomstige klassiekers?

Natuurlijk. Van 2020 zullen we vooral de puntjes van
RUMAG onthouden, of het overlijden van Aart
Staartjes. Maar wie weet, ooit, kunnen we zeggen dat
deze uitspraken tot de 2020-klassiekers behoren. (deel
1)

Martin Garrix en platenmaatschappij Spinnin over en
weer in het (on)gelijk gesteld

IEPT20191224, Hof Arnhem-Leeuwarden, Spinnin
Auteursrecht. IE-verbintenissenrecht. Geen dwaling bij
Martin Garrix bij tekenen productieovereenkomst met
Spinnin en managementcontract met MAS: genoegzaam
aangetoond dat Garrix en zijn vader bekend waren met
verwevenheid MAS en Spinnin, geen verruiming
mededelingsplicht aan minderjarige Garrix nu deze zich
liet bijstaan door vader en juridisch adviseurs. Garrix
komt beroep op artikel 25f Aw toe: uitgangspunt dat op
1 juli 2015 in werking getreden
auteursrechtcontractenrecht niet geldt voor daarvoor
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gesloten overeenkomsten, geldt niet voor dit artikel,
Garrix naast maker ook als uitvoerend kunstenaar
aangemerkt. Merendeel bedingen uit overeenkomst met
Spinnin niet onredelijk bezwarend ex artikel 25f Aw:
overdracht masterrechten - ook gecombineerd met
omstandigheid dat productiekosten voor rekening Garrix
komen - niet onredelijk bezwarend, royaltyvergoeding
van 30% en mogelijkheid Spinnin om daarop kosten in
mindering te brengen niet onredelijk nu niet is gebleken
dat Spinnin hiervan onbeperkt gebruik maakte.

Eenzijdige  verlengmogelijkheid ~ wel  onredelijk
bezwarend en terecht vernietigd zodat
productieovereenkomst en co-

managementovereenkomst op juli 2013 zijn geéindigd:
grote commerciéle succes van Garrix zorgde voor
onevenredigheid tussen de vergoeding Garrix en
opbrengsten Spinnin. Overeenkomsten niet rechtsgeldig
ontbonden door Garrix waardoor opgeschorte betalingen
alsnog moeten worden betaald:  procedure voor
ontbinding uit overeenkomst niet gevolgd. Garrix is
fonogrammenproducent in de zin van de wet naburige
rechten: nam initiatief en was verantwoordelijk voor
eerste opname.

H&M maakt toch geen inbreuk op drie-strepenmerk
Adidas

IEPT20200128, Hof Den Haag, H&M v Adidas
Merkenrecht. De rechtbank heeft in de bodemprocedure
(IEPT20171108) H&M bevolen om iedere inbreuk op de
merken van Adidas te staken, waaronder het gebruik van
het ‘twee-strepenteken’ waarvan de Work-Out-kleding
van H&M is voorzien en meer in zijn algemeenheid het
gebruik van een motief dat is voorzien van een motief
van (i) twee (ii) verticaal en (iii) parallel lopende strepen
van (iv) gelijke breedte, waarbij (v) de tussenruimte
tussen de strepen visueel min of meer gelijk is aan de
breedte van de strepen, en (vi) de strepen zijn uitgevoerd
in dezelfde (vii) met de basiskleur van het kledingstuk
contrasterende kleur, welke strepen zijn aangebracht
(viii) over de gehele lengte van de zijkant van de
schouders, mouwen, zijnaden en/of broekspijpen van
een kledingstuk. Dit verbod wordt vandaag echter door
het hof Den Haag vernietigd. Ervan uitgaande dat slechts
door het gebruik van een twee-strepen teken op
sportkleding als hierboven omschreven inbreuk wordt
gemaakt op de merken van Adidas, is het hof van
oordeel dat H&M door het gebruik van de Work Out-
kleding geen inbreuk heeft gemaakt. Naar het oordeel
van het hof kan niet gezegd worden dat de tussenruimte
tussen de twee strepen op de Work Out-kleding visueel
min of meer gelijk is aan de breedte van de strepen.
Volgens het hof is de tussenruimte relevant kleiner is
dan de breedte van de strepen.

Fack Ju Gohte ten onrechte geweigerd als merk
wegens strijd met goede zeden

IEPT20200227, HvJEU, Fack Ju Gothe

Merkenrecht. Gerecht mocht oordeel dat het teken “Fack
Ju Gohte” in strijd is met de goede zeden ex artikel 7 lid

1 onder f Uniemerkenverordening niet enkel op het
intrinsiek  vulgaire karakter van deze Engelse
uitdrukking baseren: strijd met goede zeden vereist dat
het teken in strijd is met de fundamentele morele
waarden en normen waaraan een bepaalde samenleving
op een gegeven moment belang hecht, hierbij moet
worden uitgegaan van de perceptie van een redelijke
persoon met een gemiddelde gevoeligheids- en
tolerantiedrempel, rekening houdend met de context
waarin met het merk in aanraking kan worden gekomen
en de bijzondere omstandigheden zoals wetteksten en
administratieve praktijken, de publieke opinie en de
wijze waarop het relevante publiek in het verleden op dat
teken of op overeenstemmende tekens heeft gereageerd.
De omstandigheid dat het merk zelf moet worden
onderzocht betekent niet dat bij dit onderzoek
contextuele elementen die helderheid kunnen
verschaffen over de wijze waarop het relevante publiek
dit merk opvat - zoals de omstandigheid dat het teken
“Fack Ju Gohte” overeenkomt met de titel van een door
rekwirante geproduceerde succesvolle film, de
omstandigheid dat de titel ervan geen aanleiding lijkt te
hebben gegeven tot controverse, het feit dat de film
goedgekeurd was voor een jong publiek en het feit dat
het Goethe-Institut de film wvoor pedagogische
doeleinden gebruikt - buiten beschouwing kunnen
worden gelaten. EUIPO heeft niet rechtens genoegzaam
aangetoond dat het merk in strijd is met de goede zeden:
het geheel van de contextuele elementen wijst er
eensluidend op dat de titel van de film niet als moreel
onaanvaardbaar werd beschouwd door het algemene
Duitstalige publiek, geen enkel concreet element naar
gebracht om op plausibele wijze te verklaren dat het
publiek gebruik van het teken als merk wel zou opvatten
als strijdig met de fundamentele morele waarden en
normen van de samenleving.

Amazon maakt geen inbreuk op merken Coty door voor
een derde parfums in opslag te hebben die
inbreukmakend blijken te zijn

IEPT20200402, HvJEU, Coty v Amazon
Merkenrecht. Amazon maakt geen inbreuk op merken
Coty door voor een derde parfums in opslag te hebben
die inbreukmakend blijken te zijn: alvorens de opslag
van waren die zijn voorzien van aan merken gelijke of
daarmee overeenstemmende tekens kan worden
gekwalificeerd als ‘gebruik’ van die tekens, is het
noodzakelijk dat de marktdeelnemer die de opslag
verricht zelf het voornemen heeft om de waren aan te
bieden of in de handel te brengen.

Verhuur van auto’s die zijn uitgerust met een radio
vormt geen mededeling aan het publiek

IEPT20200402, HVJEU, Stim en SAMI

Auteursrecht. Verhuur van auto’s die zijn uitgerust met
een radio vormt geen mededeling aan het publiek: bij
beschikbaarstelling van een radio die is geintegreerd in
een huurauto en die het mogelijk maakt om zonder
verdere tussenkomst van de verhuurmaatschappij de
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omroep te ontvangen die toegankelijk is in het gebied
waarin de auto zich bevindt, is geen sprake van een
interventie om klanten toegang te verlenen tot een
beschermd werk, deze handeling onderscheidt zich van
(rechtspraak over) handelingen bestaande in een
mededeling waarbij dienstverrichters beschermde
werken bewust doorgeven aan hun klanten door via
ontvangers die zij in hun inrichting hebben geplaatst.

Hoge Raad over
verpanding auteursrecht
IEPT20200403, HR, ING v Curator
IE-Goederenrecht. Voor vraag of aan
bepaaldheidsvereiste artikel 3:84 (2) BW in verbinding
met artikel 3:98 BW is voldaan bij verpanding
auteursrecht Complions moet worden onderzocht of de
pandakte zodanige gegevens bevat dat, eventueel
achteraf, kan worden vastgesteld dat auteursrecht tot de
verpande goederen behoort: niet vereist dat bestaan en
omvang van dit auteursrecht uit de administratie kan
worden afgeleid of op de balans van Complions is
vermeld, of auteursrecht tot “alle huidige en toekomstige
Bedrijfsactiva” behoort kan ook worden vastgesteld aan
de hand van andere objectieve gegevens dan de
administratie en de balans van Complions.

bepaalbaarheidsvereiste  bij

Auteursrecht op Charly-stoel van Montis niet herleefd
IEPT20200417, HR, Montis

Auteursrecht. Charly-stoel van Montis komt geen
auteursrechtelijke bescherming meer toe: uit de
beantwoording van de in het tussenarrest gestelde
prejudiciéle vragen volgt dat het auteursrecht - dat voor
1 december 2003 is vervallen wegens het niet tijdig
afleggen van een instandhoudingsverklaring als bedoeld
in art. 21 lid 3 (oud) BTMW - niet is herleefd als gevolg
van het vervallen van dat vereiste per 1 december 2003.

HVJEU over de weigeringsgronden voor vormmerken
IEPT20200423, HVJEU, Gomboc

Merkenrecht. Onderzoek of een teken uitsluitend bestaat
uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een
technische uitkomst te verkrijgen hoeft niet te worden
beperkt tot de grafische voorstelling van dit teken: ook
andere gegevens zoals informatie over de perceptie van
het betrokken teken door het doelpubliek kunnen
worden gebruikt om de wezenlijke kenmerken ervan
vast te stellen, bij het onderzoek of deze kenmerken
beantwoorden aan een technische functie kunnen
gegevens die niet uit de grafische voorstelling van het
teken blijken slechts in aanmerking worden genomen
voor zover die gegevens voortkomen uit objectieve en
betrouwbare bronnen en niet uit de perceptie van het
teken door het doelpubliek. De weigeringsgrond voor
tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die een
wezenlijke waarde aan de waar geeft, is niet beperkt tot
de vorm van waren die uitsluitend een artistieke of
sierwaarde hebben: de perceptie of de kennis die het
doelpubliek heeft van de waar - in casu is de vorm het
symbool geworden van een wiskundige ontdekking -

kan in aanmerking worden genomen om een wezenlijk
kenmerk van die vorm vast te stellen. De
weigeringsgrond voor tekens die uitsluitend bestaan uit
de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft,
moet niet systematisch worden toegepast op tekens die
worden beschermd door het modelrecht: dat de
verschijningsvorm van een waar wordt beschermd als
model sluit inschrijving als merk niet uit. Hetzelfde geldt
voor tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van een
siervoorwerp: geenszins uitgesloten dat de wezenlijke
waarde van dergelijke artikelen voortvloeit uit andere
factoren dan de vorm zoals met name de
ontstaansgeschiedenis, de wijze van vervaardiging, de
gebruikte materialen en de identiteit van de ontwerper.

Hoge Raad verwerpt klachten BBIE tegen gedeeltelijk
inschrijving van AMSTERDAM UNIVERSITY als
merk

IEPT20200424, HR, het Bureau v UvA

Merkenrecht. Cassatie BBIE tegen oordeel hof
Amsterdam dat het woordmerk AMSTERDAM
UNIVERSITY ten onrechte is geweigerd voor niet aan
onderwijs gerelateerde waren en diensten verworpen: nu
de Klachten niet nopen tot beantwoording van
rechtsvragen behoeft dit oordeel ex artikel 81 RO geen
nadere motivering.
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