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HvJ 13 oktober 2023
KP/

TV + Gemeinde Bodman-
Ludwigshafen

APFELZUGLE

e Marco Roth

*  Woordmerk voor “running a farm shop”,

“information events relating to rural farming”
* Inbreukvordering - - nietigheidsvordering

 BIijft Uniemerkenrechter bevoegd als
inbreukvordering wordt ingetrokken? (124
UMVo)

« Begrip “Reconventionele vordering”

» (Gedeelde bevoegdheid met EUIPO

Kennedy Van der Laan



PERFUMESCO HvJ 13 oktober 2022

BOSS

HUGO BOSS

« Perfumesco biedt ‘testers’ met Hugo Boss parfum
THESLEE
» Origineel, maar niet bestemd voor de EER

 Poolse wet: rechter kan bevelen dat namaak

wordt vernietigd
* Vragen van de Sad Najwyzszy
« Art. 10 lid 1 Handhavingsrichtlijn

« Maatregel van vernietiging mag niet a priori

worden beperkt tot bepaalde vormen van inbreuk

Kennedy Van der Laan



HvJ 17 november 2022 H ARM AN / AB

harman/kardon
BEAUTIFUL SOUND « Harman treedt in Polen op tegen illegale
SUBLIME LIVING. parallelimport

« Eén officiéle distributeur in Polen
« Gemengde partij (?)

« Geen bewijs van leverantieketen
« Beoogde markt blijkt niet uit etiket

« Alleen Harman kan dat vaststellen (IT systeem)

Kennedy Van der Laan



HARMAN / AB

Proces in Polen: generiek dictum (verbod); beoordeling

van exemplaren in executiefase
Maar: afhankelijk van informatie merkhouder

En: vrijwel geen mogelijkheden tot betwisting in

executiefase

Vragen van Poolse rechter: mag dit? ‘Daadwerkelijke

rechtsbescherming’ (art. 19 VEU)?

sound without style is just noise

satiful /ac
harman/kardon

Kennedy Van der Laan






AG PITRUZZELILA
in HARMAN/AB

Gaat expliciet in op de toepassing van Van Doren (aanpassing bewijslast)
Pitruzzella noemt dit (ten onrechte): ‘omkering’

Aanwezigheid exclusief distributiesysteem = gevaar voor afscheiding van markten (!)
Dus bewijs van bestaan exclusief distributiesysteem is voldoende (!)

En als dat niet lukt: als het voor de verweerder praktisch onmogelijk is bewijs te

leveren van toestemming — eveneens toepassing Van Doren

Een nieuw systeem in twee opzichten!

Kennedy Van der Laan



HvJ 17 november 2022 H ARM AN / AB |

» (Geen plicht tot invoering etiketteersysteem

» Daadwerkelijke rechtsbescherming /
doeltreffende voorziening in rechte (niet: in
praktijk uiterst moeilijk of onmogelijk om

Unierechten uit te oefenen)
« |.c: vrij verkeer van goederen

* Generiek dictum geen probleem, mits

bescherming in executiefase

4( J « Dus ook in dat stadium eventueel toepassing

Van Doren

harman/kardon

Kennedy Van der Laan
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HvJ in HARMAN/AB over Van Doren

Punt 51:

“Een dergelijke aanpassing van de bewijslast is met name nodig in geval van een

exclusief distributiesysteem”
Punt 72:

Objectief niet mogelijk de toestemming aan te tonen? Dan, zou het noodzakelijk
kunnen blijken -zelfs ingeval het bestaan van een exclusief distributiesysteem niet
wordt aangetoond - dat de autoriteit/rechter de bewijslast aanpast wanneer zij op basis
van de specifieke omstandigheden in verband met de handel in de betrokken
producten zouden vaststellen dat de de bewijslast de merkhouder in staat stelt de

nationale markten af te schermen.

Kennedy Van der Laan



CONVERSE / HERMSEN Q.Q.

Bestaan exclusief distributiestelsel voldoende-voor
aanpassing bewijslast?

HR:

SHOES ARE BORING
Hof Den Bosch (Converse/Schoenenreus, 2013): WEAR SNEAKERS

nee

Hof Leeuwarden (Converse/Scapino, 2014): nee
Hof Den Haag (Silk Cosmetics, 2021): ja

AG van Peursem in Converse/Hermsen (2022): nee

Gaat om reéel gevaar van afscherming markten
Dat gevaar kan zich met name voordoen bij
exclusief distributiestelsel

Maar niet noodzakelijkerwijs

Zie buitenlandse hoogste rechtscolleges en > ,
meerderheid nationale rechtspraak -
Geen prejudiciéle vragen .

CONVERSE A
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Hoge Raad 23 december 2022

Kennedy Van der Laan



HvJ 27 oktober 2022 SOD ASTRE AM 12

SodaStream / MySoda

* Navullen + her-etiketteren
» Oorspronkelijke merk blijft zichtbaar
» (Gegronde reden tot verzet? (art. 15 lid 2 UMVo)

« Geen toepassing ompakrechtspraak
(‘noodzaak’); wel Viking Gas (2011)

« Wordt de indruk gewekt van een economische

band?

« Met name van belang: de informatie op de

nieuwe etiketten; de praktijken in de sector

Kennedy Van der Laan
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Ompakking van geneesmiddelen

Voor de niche-speler

Vier arresten HvJ op 17 november 2022:
« Bayer / kohlpharma (Duitse rechter)

* Novartis / Abacus (Duitse rechter)

« Merck / Abacus et. al. (Deense rechter)

* Impexo / Novartis (Belgische rechter)

IPA

Nieuwe buitenverpakking / veiligheidskenmerken.

O.a.: Merkhouder kan zich verzetten tegen ompakking in nieuwe buitenverpakking als her-
etikettering objectief mogelijk is en het aldus ge-etiketteerde middel daadwerkelijk toegang

heeft tot de markt van invoer

Kennedy Van der Laan



HvJ 22 december 2022

Grote kamer

14

LOUBOUTIN /
AMAZON

* Prejudiciéle vragen Luxemburg & Belgié

« Coty/Amazon (2020): beheerder marktplaats die

ook opslag verzorgt. Merkgebruik? Nee.

* Nu: Amazon als hybride model. Distributeur op

internet én beheerder online marktplaats

* Merkgebruik door aanbieding derde te mixen

met eigen aanbod?
» Perspectief van de consument?

 Vervoer- relevant?

Kennedy Van der Laan
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— Alle Klantenservice

KEUKEN, HUISHOUDEN EN WONEN

Afdeling

<Wonen & keuken
Kunstwerk

Foto's
Posters & prints
Schilderijen
Sculpturen
Tapijten
Tekeningen
Verlichte muurkunst

Wandstickers &
muurschilderingen

Komt in aanmerking voor
gratis bezorging

(] Gratis bezorging vanaf
EUR 20

Fulfilled by Amazon

(] Fulfilled by Amazon

Merk

[ cepirn

Bestemming: Jeroen
© 4818 Breda

Cadeaubonnen
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Kunstwerk ¥

Meest gewild
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€1399
Was: €22,36
Close Up The Last of Us

Part | & Il posterset (61...

R R R 131

Zoeken Amazon.nl

Browsegeschiedenis ~

o \ PARTII

Aanbiedingen

KLEINE APPARATEN

DESPAIR NTHE

DEPARTURELOUNGE DO | WANNA KNOW?

magbe i just wanna
WHY'D YOU ONLY be g
CALL ME WHEN .
. Butl
ok ISNT WHERE | WANNA
COMPLETELY o
oy

€2030

Canvas Poster Arctic
Monkeys Alternatieve...

Sport en buitenactiviteiten

160 CRAZY CAUSE NERE

€816

Asien Retro Fase Van De
Maan Kraft Poster...

Bestsellers

Computer

€1 399

FENGCHUANG 50 stuks

muur collage esthetisch...

Keuken, huishouden en wonen

NRVANA

€500

Pyramid International

Live Nation Nirvana Ma...

KR KK 456

Elektronica e
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ama;onnl sestemming: eroen Alle ¥ | Zoeken Amazon.nl
N—

© 4818 Breda

— Alle Klantenservice = Cadeaubonnen  Browsegeschiedenis ~  Aanbiedingen  Sport en buitenactiviteiten  Bestsellers Computer  Keuken, huishouden en wonen  Elektronica en foto = Amazon.nlvan M. Opnieuw kopen  Prime ~  Cadeau-ideeén  Kindle-boeken  Verkopen

KEUKEN, HUISHOUDEN EN WONEN KLEINE APPARATEN KOKEN EN ETEN WOONTEXT!

Wonen & keuken > Kunstwerk

Close Up The Last of Us Part | & Il posterset

€1 399
(61 cm x 91,5 cm) set van 2 videospelposters
Merk: Close Up € 6,49 bezorging 28 - 30 maart.

[E-3

il

o ~ 131 beoordelingen Gegevens
‘ @ Bestemming: Jeroen - Breda 4818
-37% €13
II; Was: €22.36 © Op voorraad
I Prijzen zijn inclusief btw. Aantal: 1 %
_l‘ .- Materiaal posterlijst b e
— - Kleur Meerkleurig
R pAHI II Stijl Modern Nu kopen
3 g Tekenflimfiguur “The Last of US Betaling Veilige transactie
‘ Type frame Niet ingelijst Verzonden vanuit Close Up GmbH
- Aantal items 2 Verkocht door Close Up GmbH
»
8 Merk Close Up
v Meer bekijken Op lijst zetten v
Over dit item
3 3 ; Nieuw (3) van
e Ontvang 2 posters in portretformaat van de videogame-serie The Last of
Us €139 + € 6,49 aan verzendkosten

Verras je vrienden met dit cadeau of hang de muurschilderingen in de
kinderkamer, woonkamer of slaapkamer

e Afmetingen poster: 61 cm x 91,5 cm. Tip: Met de bijpassende posterlijsten Andere verkopers op Amazon
zien de posters er nog hoogwaardiger uit €2268 e —

® Levering in stevige verzendverpakking '

o Topkwaliteit: van Posterprofi Close Up met meer dan 30 jaar ervaring & gratis bezorging. Meer informatie

Beweeg over de afbeelding om in te zoomen

Verkocht door: Amazon

E Onjuiste productinformatie melden.
€ 25,86 In winkelwagen

& gratis bezorging. Meer informatie
‘ l 4 Moderne Schilderijen - VOLLEDIG KLAAR OM OP TE Verkocht door: Close Up GmbH

Kennedy Van der Laan
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s LOUBOUTIN /
AMAZON

“website voor eigen verkoopaanbiedingen waarin online marktplaats is geintegreerd”

Specifieke omstandigheden:

uniforme presentatie

- aanbod eigen waren / waren van derden tegelijkertijd gepresenteerd

- eigen logo telkens zichtbaar j
- beheerder website is gerenommeerd distributeur van uiteenlopende waren |

- ondersteuning bij presentatie, opslag, verzending

Als derde verkoopaanbieding plaatst op de geintegreerde marktplaats, gebruikt

Amazon dan het teken zelf voor die aangeboden waren?

Kennedy Van der Laan



Merkgebruik door tussenpersonen

“Gebruik”?

Tenminste in de eigen commerciéle

communicatie
(t.0.v. alleen technisch mogelijk
maken)

Dus niet:

- gebruik van adwords mogelijk
maken (Google/Vuitton, 2010)

- marktplaats ter beschikking stellen
(L'Oréal / eBay, 2011)

- blikjes afvullen (Winters/Red Bull,
2011)

“voor de waren van de derde”?

In beginsel gaat art. 9 lid 2 UMVo over

gebruik voor de eigen waren

Uitzondering: de tussenpersoon gebruikt
het teken dusdanig (voor de waren van de
derde) dat een verband ontstaat met zijn
eigen waren of diensten (L'Oréal/eBay ivm

adverteren door eBay)

In beginsel slechts bij diensten ter
bevordering van de verkoop van waren van
derden (Winters/Red Bull)

18

Kennedy Van der Laan



19

HvJ 22 december 2022 LOUBOUTIN /

Grote kamer

AMAZON

AG Szpunar:

- Meer inhoud geven aan “gebruik in de eigen

commerciéle communicatie”

- ‘toe-eigening’ — het teken lijkt deel uit te maken van

de eigen activiteit

- vanuit het perspectief van de normaal

geinformeerde, etc. internetgebruiker

- Feitelijke beoordeling: dat is hier niet aan de orde;
Amazon is ook heel bekend als marktplaats; de

eigenlijke aanbieder is telkens aangegeven (etC.)....vu i
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HvJ 22 december 2022 LOUBOUTIN / AMAZON

Grote kamer

Verschil met Coty/Amazon: deze casus is nooit voorgelegd

Gebruik door tussenpersoon ‘indien het teken uit het oogpunt van derden wordt getoond als integraal

onderdeel van de eigen commerciéle communicatie’
Perspectief van de normaal geinformeerde (etc) internetgebruiker
Legt die gebruiker een verband tussen teken en diensten?

Omdat hij zou kunnen denken dat het de tussenpersoon zelf is die de waren in de handel

brengt?

Algemene beoordeling: (i) hoe is presentatie? Is het makkelijk onderscheid te maken? (ii) welke

aanvullende diensten biedt de tussenpersoon aan de verkoper?

Relevant: uniforme presentatie/ eigen logo/ gerenommeerd distributeur/ aanvullende diensten als

opslag en verzending

Kennedy Van der Laan
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1 5y deenterzo: - LOUBOUTIN /
AMAZON

Conclusie:
* Slecht nieuws voor Amazon
« Dogmatische lappendeken:

gebruik in eigen commerciéle communicatie

verband

(soort) verwarringsgevaar?

* Onduidelijke norm: verband omdat de internetgebruiker indruk kan
krijgen dat tussenpersoon zelf aanbiedt (punt48)? Of “met name
als” (dictum)?

Kennedy Van der Laan



55 resultaten voor "louboutin schoenen zwart”

Komt in aanmerking voor gratis
verzending
|| Gratis bezorging vanaf EUR 20

Alle klanten ontvangen GRATIS verzending,
bij bestellingen >20.- euro, die door
Amazon verzonden worden

Bezorgdag
|| Morgen bezorgd

Afdeling

Damesschoenen

Pumps dames

Dameslaarzen

Trainings- & outdoorschoenen dames
Herenmode

Herenschoenen
Schoenverzorgingsproducten & -accessoires

Schoenverzorging & -verf

Klantbeoordeling
‘7 enmeer
7 en meer
57 en meer
WY ‘7 en meer
Merk
|| MissHeel
Prijs
0-20 EUR
20 - 50 EUR
50 - 100 EUR

‘EURMin. ’ EURMax ‘ Start

Deals & besparingen

Alle besparingen

Damesschoenmaat

| 35 ||36,5/| 37 || 38 || 39 |[ 40 |
(45 |

Type hak

-
Bz Batz handgemaakte lederen klompen en sandalen

" Winkel in Batz-Wetenschap achter comfort >

@* @ @

Batz PETER Lederen Klompen Muiltjes Pantoffels Batz ERIK Lederen Sandalen Klompen Muiltjes
Schoenen Pantoffels Schoenen

W& K vy 572 prime

Batz MIKE Hoge Kwaliteit Handgemaakt Lederen
Klompen Heren

) & & & o ‘&1

prime

RESULTATEN

Lees meer over deze resultaten. Prijs en andere details kunnen variéren op basis van de maat en kleur van het product.

RENOVATOR

) q

Gesponsord @
ProsXinty
2 paar Schoen Rimpels
Voorkomen, Anti-Rimpel Schoenen...

Gesponsord ©@
Kaps
Kaps Renovator - Nubuck, Suéde &
Veloursleer Spray - Kleurvernieuwin...
4.2 Wk e i vy v (1.723)

€10,99 (e54,95n)

Ontvang het donderdag 23 mrt

+18 kleuren/motieven
Gesponsord @
AICARE
Hardloopschoenen Sport Competitie
Trail Training Heren Dames Basket...
rve v (1.553)

€29 99

€
8,99
Gratis bezorging van door Amazon
verzonden bestellingen vanaf € 20,00

C

YKLL'
Hakker
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HvJ 2 maart 2023
Papierfabriek

Doetinchem / Sprick PAPIERDISPENSER

Art. 8 lid 1 GModVo: geen modelrecht op kenmerken
“uitsluitend door technische functie bepaald”

Doceram (HvJ 2018):

- was de noodzaak om aan technische functie te voldoen
de enige factor om voor het kenmerk te kiezen?

- Bestaan van alternatieven niet doorslaggevend

- Immers: dan zou onderneming reeks alternatieven
kunnen inschrijven en quasi octrooibescherming krijgen

- Alternatieven wel relevant in geheel van omstandigheden

Kennedy Van der Laan



HvJ 2 maart 2023
Papierfabriek

Doetinchem / Sprick PAPIERDISPENSER




HvJ 2 maart 2023
Papierfabriek
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Doetinchem / Sprick PAPIERDISPENSER

* Oberlandesgericht Dusseldorf: nietig model
* Bundesgerichtshof (anders):
- Sprick heeft zelf alternatieve modellen
geregisteerd,;
- Ontwerp maakt toepassing twee kleuren mogelijk
* Oberlandesgericht: ???

e HvJ:
- Dat houder zelf groot aantal alternatieve modellen
heeft geregistreerd is relevante omstandigheid
- Dat ontwerp meerkleurigheid mogelijk maakt is
irrelevant als meerkleurigheid niet uit de
registratie blijkt.

Kennedy Van der Laan
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HR 23 december 2022 DIGITAL REVOLUTION /
SAMSUNG

Hof: modellen Samsung zijn nietig ex art. 8 lid 1 GModVo.

- L.h.a. ligt het niet voor de hand dat bij ontwerp van toner
cartridges andere factoren dan tect
rol spelen S
- Technisch effect van ribbels/rasters 71
materiaal met behoud van construc

HR:

- Correcte toepassing Doceram

- Stelling: “we wilden cartridge origineel/esthetisch
karakter geven” kennelijk onvoldoende/
ongeloofwaardig geacht

- Dat is feitelijke beoordeling Hof

Kennedy Van der Laan
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MONZ / BUCHEL HvJ 16 februari 2023

Onderdeel van samengesteld voortbrengsel

Alleen beschermd als het ‘bij normaal gebruik van het
samengestelde voortbrengsel zichtbaar blijft’ (art. 4 lid 2
GModVo)

Dwz gebruik door de eindgebruiker, exclusief onderhoud/

service/reparatie (art. 4 lid 3 GModVo)

Duitse taalversie: bestimmungsgemalie Verwendung

Bundesgerichtshof: zichtbaarheid objectief/in context? Normaal

gebruik?

Kennedy Van der Laan
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HvJ 16 februari 2023 MONZ / BﬁCHEL

HvJ:

* ‘zichtbaarheid’ niet abstract maar in concrete

situatie

« vanuit perspectief eindgebruiker én externe

Wwaarnemer

« ‘normaal gebruik’ (niet alleen beoogd door

producent)

« Hoofdgebruik + alle handelingen die gewoonlijk in
dat kader moeten worden verricht (maar niet:

service etc.)



Contactgegevens

Maarten Schut
Advocaat-partner
Kennedy Van der Laan
Molenwerf 16

1014BG Amsterdam

E maarten.schut@kvdl.com
T 020-5506644
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