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VACATURES & ADVERTENTIES

Ventoux wil graag haar
team uitbreiden met een

\/ ItO : gevorderd  advocaat-

e[ uX 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 IENICT

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

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 levert 1
juridisch opleidingspunt op. De webinar is één maand

Boek 9 Academy
Webinar
1e kwartaal

on demand en op elk tijdstip te volgen wanneer het
0 uitkomt.
Prijs: € 87,50- ex btw. Bestel de IE-update 1e kwartaal
2020 hier.

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

RECHTSPRAAK
MERKENRECHT
Hor van Justitie EU

1966 - 2020
2020  opgenomen. De
m uitspraken zijn
e gerubriceerd per

deelonderwerp, zoals
bijvoorbeeld 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
Maastricht University en
mmeamx | 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

‘ EDESLANDIE ONDE VAW 4DVOCATEN

1
’ PO
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De volledig geactualiseerde
8e herziene druk van het
handboek |E-
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

|E-GOEDERENRECHT

maart 2019  gewijzigde
BVIE.
De volledig geactualiseerde vijfde druk van
het handboek IE-
Beginselen is vandaag
verschenen bij Boek 9. In 697 |E-BEGINSELEN
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.

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 Eonie

OCTROOIRECHT

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE

Merkenrecht

K maakt geen inbreuk op merkenrecht 24Man door
gebruik Adword ‘Amfa4000’

IEPT20201209, Rb Amsterdam, 24Man
Merkenrecht. Reclamerecht. K maakt geen inbreuk op
merkenrecht 24Man door gebruik Adword <Amfa4000’
in vergelijkende reclame: aanstonds duidelijk voor
maatman dat het gaat om twee verschillende producten
die met elkaar worden vergeleken, K heeft advertentie
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waarbij alleen het merk Amfa4000 in de kop voorkomt
gewijzigd, geldige reden voor het gebruik van het merk
nu een test is uitgevoerd waarbij de producten met elkaar
worden vergeleken en vormt toelaatbare concurrentie.
Geen sprake van ongeoorloofde, misleidende
vergelijkende reclame: vergelijking levert geen oneerlijk
voordeel op voor K.

(Met dank aan Michiel Coops, ABC Legal)

X B.V. gehouden tot overdracht domeinnaam aan
Kamer van Koophandel

IEPT20201023, Rb Noord-Holland, Kamer_ van
koophandel

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Onrechtmatige daad.
Vordering KvK om X B.V. te verbieden
HANDELSREGISTER.NL, KVK en KAMER VAN
KOOPHANDEL als merk, handelsnaam of
domeinnaam te gebruiken, afgewezen: onvoldoende
aannemelijk dat X B.V. drijvende kracht achter de
websites is. X B.V. wordt veroordeeld om al hetgeen te
doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de
domeinnaam zakelijkuittreksel.nl overgedragen wordt
aan KvK: [X] BV heeft niet weersproken dat de
domeinnaam op diens naam is geregistreerd.

(Met dank aan Nanda Ruyters en Anniek Schalekamp,
BRight Advocaten)

Octrooirecht

EP 948 van Tinnus in reconventie nietig verklaard
IEPT20201209, Rb Den Haag, Tinnus v Koopman
Octrooirecht. EP 948 nietig wegens gebrek aan
inventiviteit ten opzichte van US 309: US 309 geschikt
document om te dienen als meest nabije stand van de
techniek, dat behuizing US 309 geen manifold-functie
heeft niet relevant nu EP 948 beschrijft dat behuizing
allerlei vormen kan hebben zo lang aan basiseis van een
‘hollow space or chamber enclosed by a rigid or semi-
rigid casing’ is voldaan, US 309 openbaart kenmerk EP
948 dat ballonnen over uiteinden van buizen geplaatst
moeten worden om ze te vullen, ook kenmerk dat
ballonnen ‘adjacent’ zijn geopenbaard in US 309,
kenmerk 1.5. niet geheel geopenbaard in US 309,
gelijktijdig  vullen duidelijk en ondubbelzinnig
geopenbaard door US 309, gemakkelijker vullen en van
de ballonvuller afhalen van ballonen zijn geen
verschilkenrmerken en ook geen onderdeel van het
technisch probleem, US 309 openbaart geen alternatieve
oplossing voor technisch probleem door ballonnen met
membraam-sluiting toe te passen, vraag hoe en wanneer
elastische ring om ballon op de buis wordt geplaatst geen
onderdeel van leer van het octrooi, EP 948 stelt aantal
specifieke kenmerken van product van Tinnus niet onder
beschermig, vorm van buizen vormt geen
verschilkenmerk, conclusie 2 geanticipeerd door US
309, conclusies 3, 4, 5, 6 en 9 niet inventief nu Tinnus
slechts verwijst naar verweren ten aanzien van conclusie
1, conclusie 7 en 8 niet inventief nu ten aanzien van
toepassing elastische ringen geen sprake is van technisch

verschilkenmerk ten opzichte van US 309, vakman zou
routinematig stuiten op de in conclusie 7 en 8 geclaimde
ringen ook wanneer het gaat om een draagbare
uitvoeringsvorm, conclusie 10 ook niet inventief gelet
op van de hand wijzen verweer ten aanzien van
conclusie 1, conclusie 11 verschaft octrooi ook geen
inventiviteit. Gevraagde beperking van het octrooi tot
waterballonnen kan het octrooi geen inventiviteit
verlenen: US 309 openbaart waterballonvuller die
bestemd is voor vullen van waterballonnen zodat dit
geen aanvullend verschilkenmerk vormt. Andere
hulpverzoeken ook van de hand gewezen: niet betoogd
dat hulpverzoek tot hulp kan zijn indien EP 948 niet
inventief zou zijn.

(Met dank aan: Auke van Hoek en Gert Jan van den
Bergh, Bergh Stoop & Sanders, Bas Berghuis van
Woortman, Daisy Vermeulen (Simmons & Simmons) en
Berber Brouwer (Walden Law)

Publicatie

Documentaire over strafzaak Nicky Verstappen mag
uitgezonden worden

IEPT20201129, Rb Amsterdam, Jos B. v RTL
Publicatie. Vordering Jos B. tot verbieden uitzending
documentaire over zaak Nicky Verstappen afgewezen:
verschillende omstandigheden redengevend, waaronder
dat beelden Jos B. eerder zijn uitgezonden, politie geen
privégegevens heeft gedeeld met programmamaker en
maker duidelijk aangeeft dat het gaat om een verdachte,
strafvonnis in zaak Nicky Verstappen heeft aandacht in
actualiteit en nieuwswaarde.

(Met dank aan Bertil van Kaam & Jurian van
Groenendaal, Van Kaam IP, Media & Privacy)

BERICHTEN

B9 16126 Beleidsnota Modernisering Rijksoctrooiwet
1995 voor het mkb

Uit de begeleidende brief van Minister Wiebes aan de
regering: “In mijn brief van 9 november 2018 waarin ik
u informeerde over de uitkomsten van de periodieke
Beleidsevaluatie intellectuele eigendom , heb ik
aangegeven dat ik met name kleinere ondernemingen
(mkb en startups) en individuele uitvinders beter in staat
wil stellen om van het nationale octrooisysteem te
profiteren. In bijgaande beleidsnota ‘Modernisering
Rijksoctrooiwet 1995 deel ik de beleidswijzigingen die
ik voor ogen heb om dat te bereiken.

Zoals aangekondigd in het kader van het rapport Brede
Maatschappelijke ~ Heroverwegingen —  Innovatie
Samenleving wil ik het nationale octrooisysteem langs
twee lijnen moderniseren: de waarde en rechtszekerheid
van verleende octrooien  vergroten en de
toegankelijkheid verbeteren. Om het eerste doel te
bereiken heb ik het voornemen om een optionele
toetsingsprocedure in te voeren. Dit houdt in dat op
verzoek van een aanvrager Octrooicentrum Nederland
de octrooiaanvraag toetst op de vereisten van nieuwheid,
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inventiviteit en industriéle toepasbaarheid. Toetsing
biedt zowel octrooihouders als derden meer zekerheid
over de waarde van het octrooi, wat onder meer
behulpzaam kan zijn bij het vermarkten van de
uitvinding. Door het optionele karakter blijft de
toegankelijkheid van het octrooisysteem intact. Naast de
(uitgebreide) toetsingsprocedure wil ik bovendien een
laagdrempelig alternatief bieden in de vorm van een
nieuwe schriftelijke opinie. Verder beoog ik de waarde
en rechtszekerheid van rijksoctrooien te vergroten door
de positie van licentienemers bij handhaving te
versterken en door de introductie van een
oppositieprocedure voor nationale octrooien. Via een
oppositieprocedure kan op laagdrempelige wijze Dbij
Octrooicentrum Nederland worden voorkomen dat
ongeldige octrooien van kracht blijven.”

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)

Merkgebruik door particulier die 710kg aan
kogellagers in ontvangst neemt en in het vrije verkeer
brengt tegen vergoeding van een slof sigaretten en een
fles cognac

IEPT20200430, HVJEU, A

Merkenrecht. Een particulier die 710kg aan kogellagers
die zonder toestemming van de merkhouder van een
merk zijn voorzien en die vanuit een derde land naar zijn
adres zijn verzonden, in ontvangst neemt, in een lidstaat
in het vrije verkeer brengt en bewaart tegen vergoeding
van een slof sigaretten en een fles cognac moet worden
geacht het merk in het economische verkeer te
gebruiken: gelet op hun aard en hun volume zijn de
waren kennelijk niet bestemd voor particulier gebruik
zodat de handelingen die betrekking hebben op die
waren moeten worden geacht verband te houden met een
handelsactiviteit, dat een persoon dergelijke waren heeft
ingevoerd en in het vrije verkeer heeft gebracht, volstaat
voor de vaststelling dat hij aan het economische verkeer
heeft deelgenomen, er komt geen relevantie toe aan de
omvang van de vergoeding die de importeur heeft
ontvangen als tegenprestatie voor zijn activiteiten.

Vergoeding voor auteursrechtinbreuk door opnemen
oude foto’s in beeldbank Erfgoed Leiden begroot op €
60 in plaats van € 1.875

IEPT20200519, Hof Den Haag, Erfgoed Leiden
Auteursrecht. Artikel 8 Aw (inzake werk als van een
rechtspersoon afkomstig openbaar gemaakt) niet van
toepassing op foto’s die als prentbriefkaarten zijn
openbaar gemaakt met vermelding van de uitgever en
zonder vermelding van de naam van de fotograaf:
voldoende aanleiding om artikel 8 Aw aldus uit te leggen

dat dit beperkt is tot (impliciete en uitdrukkelijke)
opdrachtrelaties en niet van toepassing is op
licentierelaties, niet gesteld of gebleken dat sprake was
van een opdrachtrelatie, voor toepasselijkheid van
artikel 8 Aw is bovendien nodig dat de openbaarmaker
daarop een beroep doet. Auteursrecht op 10 foto’ s uit
1942 en 1943 vervallen op grond van artikel 38 Aw: 70
jaren verstreken nadat de foto’ s anoniem openbaar zijn
gemaakt. Verschuldigde vergoeding voor
auteursrechtinbreuk op 14 foto’s begroot op € 60 in
plaats van het eerder toegewezen bedrag van € 1.875:
aansluiting gezocht bij hetgeen X zelf als vergoeding is
overeengekomen met archieven voor online gebruik en
de vergoedingen die Erfgoed Leiden met andere
fotografen is overeengekomen voor online gebruik,
onvoldoende reden om deze vergoeding te verhogen.

Picnic heeft toch geen inbeuk gemaakt op het
portretrecht van Max Verstappen door het gebruik van
zijn lookalike

IEPT20200602, Hof Amsterdam, Picnic v Mavic
Portretrecht. Onrechtmatige Daad. Gebruik lookalike in
filmpje Picnic vormt geen inbreuk op portretrecht Max
Verstappen: bescherming portretrecht gaat niet zo ver
dat deze zich uitstrekt tot gebruik van een lookalike in
een situatie waarin - bijvoorbeeld door het persiflerende
of verwijzende karakter - geen redelijke twijfel bestaat
dat het niet de persoon zelf betreft. Ook geen sprake van
een onrechtmatige daad: geen feiten aangevoerd die
kunnen leiden tot het oordeel dat Verstappen in zijn eer
en goede naam is aangetast, niet aannemelijk dat het
publiek zal menen dat Verstappen de diensten van Picnic
ondersteunt, het enkele feit dat een bekend persoon
verzilverbare populariteit geniet brengt niet automatisch
mee dat het in een (reclame)filmpje nadoen van die
persoon - zonder dat verwarring optreedt ten aanzien van
de identiteit van de beide betrokken personen - als
onrechtmatig jegens deze bekende persoon (en/of diens
zakelijke belangenbehartiger) moet worden
gekwalificeerd.

Ga fietsen: auteursrecht en de verschijningsvorm
noodzakelijk om een technisch resultaat te bereiken
IEPT20200611, HvJEU, Brompton Bicycle
Auteursrecht De auteursrechtelijke bescherming van
artikelen 2-5 van de Auteursrechtrichtlijn (2001/29 EG)
is van toepassing op een product waarvan de
verschijningsvorm noodzakelijk is om een technisch
resultaat te bereiken: het werk moet oorspronkelijk en
het resultaat van een intellectuele schepping zijn. Dat er
andere verschijningsvormen bestaan waarmee hetzelfde
technische resultaat kan worden bereikt is niet
doorslaggevend. De nationale rechter moet dit verifiéren
en moet daarbij rekening houden met alle pertinente
gegevens van het hoofdgeding.

Begrip “adres” uit Handhavingsrichtlijn ziet niet op e-
mail- en IP-adres
IEPT20200709, HvJEU, Constantin Film v YouTube
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Handhaving. Artikel 8 lid 2 onder a van de
Handhavingsrichtlijn verplicht platforms als Youtube
niet om het e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres
van een gebruiker die bestanden heeft geilipload die
inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht te
verstrekken: het begrip “adressen” uit dat artikel ziet
slechts op het postadres, lidstaten mogen wel in een
dergelijke verplichting voorzien.

Vordering tot afgifte bescheiden ex artikel 843a Rv
toegewezen

IEPT20200617, Rb Rotterdam, Shakti Amla
Handhaving. Vordering tot afgifte bescheiden ex artikel
843a Rv toegewezen: vordering tot exhibitie mag
worden ingesteld in afzonderlijke procedure, belang van
eiser is gelegen in het bepalen van zijn vermeende
aanspraak op een achterstallige vergoeding, sprake van
rechtsbetrekking ten aanzien van [gedaagde 2] en
[gedaagde 3], lag op de weg van [gedaagden] om apart
te registreren dat een andere bewerkingsmethode is
gebruikt dan die van [eiser], verweer dat bescheiden niet
voldoende bepaald zijn althans dat [gedaagden] daarover
geen beschikking hebben verworpen, [eiser] beschikt
niet reeds over gevraagde informatie, aan eiser wordt
geheimhoudingsverplichting opgelegd.

Buma tekortgeschoten in wijze van repartitie van
ontvangen gelden voor muziekgebruik Efteling en
Toverland

IEPT20200714, Hof Amsterdam, Componist
Pretparkmuziek v Buma
Auteursrecht. Collectief Beheer. Buma is niet

tekortgeschoten in de uitvoering van het incassobeleid in
Nederland: Buma was niet gehouden om andere tarieven
toe te passen nu haar een mate van beleidsvrijheid
toekomt en zij niet eenzijdig andere tarieven kan
opleggen. Buma is wel tekortgeschoten in de wijze van
repartitie van de ontvangen gelden voor muziekgebruik
in de Efteling en Toverpark: Buma had programma-
opgaven moeten vergaren bij de parken, [appellant]
hoefde geen bijzonder verzoek ex artikel 9 R R in te
dienen. Buma heeft afdoende gereageerd op klacht van
[appellant] over incasso en repartitie vergoedingen
muziekgebruik in Duitsland: Buma laat incasso over aan
nationale auteursrechtorganisaties en heeft naar
aanleiding van klacht [appellante] adequaat gereageerd.

Kinderondergoed van Hema maakt toch inbreuk op
beeldmerk Lacoste

IEPT20200811, Hof Den Haag, L acoste v Hema
Merkenrecht. Blauw hemdje van Hema met daarop één
krokodil maakt inbreuk ‘sub b’ op beeldmerk Lacoste:
daar het gaat om goedkoop kinderondergoed is sprake
van een iets lager dan gemiddeld althans gemiddeld
aandachtsniveau, sprake van gebruik als merk nu uit
marktonderzoeken blijkt dat het publiek de krokodil niet
louter als decoratie ziet, hoge mate van visuele en
begripsmatige overeenstemming nu het in beide
gevallen gaat om een (gestileerde) actieve krokodil, die

vanuit hetzelfde zijaanzicht is afgebeeld met de open bek
aan de rechterzijde, vaststaat dat de waren waarvoor de
merken zijn gedeponeerd en het teken wordt gebruikt
identiek zijn en dat de merken bekend zijn en een grote
beschermingsomvang hebben, gemotiveerd betwist dat
het relevante publiek geen merk verwacht op een
kinderhemdje, dat op kinderkleding vaak afbeeldingen
van dieren voorkomen kan niet afdoen aan de inbreuk,
juistheid van de stelling dat iedere Nederlander weet dat
Hema uitsluitend kleding onder haar eigen Hema-merk
aanbiedt is niet aannemelijk, mogelijkheid van 'post sale
confusion' voorshands aannemelijk. Grijs setje met
daarop meerdere krokodillen verdeeld over het hele
hemdje en broekje maakt eveneens inbreuk: aannemelijk
dat een aanmerkelijk deel van het publiek dit gebruik
niet louter als decoratie percipieert, deel van de
krokodillen stemt in hoge mate overeen met het Lacoste
merk, ook hier staat vast dat de waren identiek zijn en
dat de merken bekend zijn en een grote
beschermingsomvang hebben.
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