CHIEVER

QUARTERLY REYV

Chiever Quarterly Review bevat een overzicht van opvallende, interessante
en leuke cases over merken, auteursrechten, design en handelsnamen
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RELEASE
THE BEAST

Unilever krijgt geen Benelux re-
gistratie voor het merk Release
the Beast. Volgens het Hof Den
Haag lijkt dit merk teveel op Un-
leash the Beast, een ouder merk
van drankenfabrikant Monster
Energy. Unilever gebruikt de
slogan momenteel voor zijn in-
ternationale reclamecampagne
voor Maghume-ijsjes.

Eerst winst voor Unilever

In eerste instantie had het Benelux Bureau
voor de Intellectuele Eigendom BBIE nog
bepaald dat Unilever geen merkinbreuk
pleegde, omdat het om verschillende pro-
ducten zou gaan: ijsjes vs. drankjes. Echter,
eind juli 2017 oordeelde het Hof anders.

Soortgelijk
Volgens het Hof moeten ijsjes en drank-
jes in juridische zin wél gezien worden als

dezelfde soort producten. Ze zijn uitwis-
selbaar en concurrerend: wie verkoeling
zoekt koopt een ijsje of een drankje, aldus
het Hof. Bovendien worden ze via dezelfde
distributiekanalen verkocht en is er een
trend dat drankproducenten via line-ex-
tensions ook ijs verkopen. Om die reden
bestaat het gevaar dat de merken Unleash
the Beast en Release the Beast worden
verward.

Europa

De kwestie speelt niet alleen in de Benelux,
ook het Europese merk van Unilever ligt
onder vuur. In eerste instantie trok Uni-
lever ook daar aan het langste eind, maar
inmiddels loopt er een beroepsprocedure.
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Vol trots presenteren wij ... “

Vanal avgustus ontvangen alle leden van KBO en PCOB het nisuwe,
gazamenlijke magazine van KBO-PCOB: WijSr (spreek ult als “wijzer').
Achter de schermen wordt voor én door senioren hand gewerkt

aan dit maandelijkse magazine, dat als een echt lijfblad informatiae,
herkenning, inspiratie an gezelligheid biedt aan al onze leden.

Lees meer op pagina 32 van deze laatste editie van Nestor.

Na de trotse presentatie blazen de senioren nu weer de aftocht

Seniorenverenigingen KBO en PCOB mogen geen gezamenlijk tijd-
schrift uitgeven met de titel WijSr. Hiermee maken ze inbreuk op de
rechten van het merk WIJ van uitgeverij Wij Special Media (WSM),
dat een groot aantal titels onder de naam WIJ uitgeeft.

Dat heeft de rechter in Utrecht bepaald op 30 augustus 2017.

Onderscheidend

Het argument van de senioren dat de
merkregistratie WIJ geen onderscheidend
vermogen bezit, wordt door de rechter op-
zij geschoven. W1J is immers getoetst en
geaccepteerd door het merkenbureau en
is voor tijdschriften niet volledig beschrij-
vend, aldus de rechter. Bovendien geniet
het merk dankzij alle WIJ-uitgaven van
WSM een grote bekendheid.

Volgens de rechter zal het publiek WIJ
en WijSr niet meteen met elkaar verwar-
ren, maar bestaat wel het gevaar dat men
zal denken dat WijSr ook uit de stal van
WSM komt, met al zijn WIJ-tijdschrif-
ten. Er is dus sprake in indirect verwar-
ringsgevaar.
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er foto Bowie

Foto Shutterstock

De erven willen $ 150.000 per foto. Dat is voor de entree meteen kassa: $ 300.000

$ 150.000 per inbreuk

. L AT NE Dufty, die in 2010 overleed, maakte de

AT .\*h_‘,;.anl"\ -
s foto van Bowie begin jaren 70. Volgens
De-erfgenamen van de Britse fotograaf Brian Duffy gaan in de VS de de erven heeft Hard Rock Café geen

strijd aan met Hard Rock Café. Volgens de erven heeft Hard Rock Café  toestemming gevraagd voor het gebruik
inbreuk gemaakt op de rechten van Duffy, door foto’s van David Bowie  yan de foto en dient het bedrijf voor elke
- ooit gebruikt voor de LP Aladdin Sane - op verschillende plekken in inbreuk $ 150.000,- te betalen. De zaak
een Hard Rock hotel in Palm Springs op te hangen. dient bij de rechtbank in New York.

Geen ormmerk VOOr

Prullenmand
.. Ook Timberland loopt hier aan tegen

/ de extreem hoge eisen die in Europa Foutje

i orden gesteld aan merkregistratie

_&SD VOI’meI:l. Alleen als.de vorm VrijheidSbeeId

Geen exacte kopie?

ikelijk is’, krijg je een merkre- In september begint in de VS een
t1e Slgnlﬁcant afwijken doet de rechtszaak over het gebruik van een
Vvolgens EUIPO niet en daar- afbeelding van het Vrijheidsbeeld op

fijnt het merk, zoals tegen- een postzegel. De Postal Service heeft
Lty () nt oordig bijna elke bekende vorm, in de in 2011 per abuis niet een foto van
_» iy ) il Europese prullenbak. het echte beeld gebruikt, maar eentje

g S K —e van een replica dat in Las Vegas staat.

Schoenenfabrikant Timberland Geen inburgé;i}f&if:/

~er niet in geslaagd d e Timberland heeft EUIPO er ook niet van Inbreuk
kunnen overtuigen dat de schoen inmid- De maker van de replica, Robert
mq_rk in | dels zo bekend i s vormmerk in Davidson, stelt dat het niet om een
gens de Kamer L, exacte kopie gaat, maar dat hij er een

eigen werk van heeft gemaakt, waar
bezit de schoen geen on . E — hij auteursrechten voor bezit. De
dend vermogen. e i = kwestie loopt al sinds 2013.
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Merci stopt Thank You

Thank
you
Choco

lats

Europese aanvraag nr. 14 056 551 van Imagine

August Storck, de eigenaar van
de chocolaatjes van Merci, heeft
met succes oppositie gevoerd te-
gen het nieuwe merk Thank You
Chocolats van het Spaanse bedrijf
Imagine S.L.. Op 28 augustus 2017
bepaalde de oppositie afdeling
van het Europese merkenbureau
EUIPO dat Imagine geen merkregi-
stratie krijgt.

Begripsmatige gelijkenis

Volgens EUIPO vertonen de merken
Merci en Thank You Chocolats een grote
begripsmatige gelijkenis. Bovendien ge-
niet Merci door langdurig gebruik en veel
reclame, een grote bekendheid en reputa-
tie in Europa. Imagine probeert volgens
EUIPO op een onrechtvaardige wijze te
profiteren van deze reputatie en dus is er
sprake van merkinbreuk.

Google-gevoel

Zelf kregen wij ook een beetje het Goo-
gle-gevoel bij deze aanvraag, maar dat
terzijde.

E

Smurfenstrijd

Studio Peyo SA, het bedrijf achter
de Smurfen, heeft een belangrijke
overwinning geboekt in China. On-
langs bepaalde de rechter in Beijing
dat het Chinese woord Smurfen, dat
door een Chinese ondernemer was
aangevraagd, inbreuk maakt op de
merkrechten van Peyo op de afbeel-
ding van een smurf.

Reputatie

Volgens de rechter bezitten de Smur-
fen een grote reputatie in China en
zou het publiek kunnen menen dat
beide merken, het woord Smurfen en
de afbeelding van een Smurf afkom-
stig zijn van dezelfde onderneming.

Pierre de COUBERTIN 1863 1937
Rénovateur des Jeux Olympigues

C Al EY

De Europese merkregistratie Pierre de Coubertin van het Inter-
nationale Olympisch Comité I0C is ongeldig. Dat heeft de Cancel-
lation division van het Europese merkenbureau EUIPO in juli van dit
jaar bepaald. De procedure was aangespannen door het Nederland-

se bedrijf Tempted Brands.

Gebruik

Het woordmerk Pierre de Coubertin, de
naam van de grondlegger van de olympi-
sche beweging, is in 2007 door het IOC als
Europees merk geregistreerd voor een veel-
heid aan producten. Echter, in het merken-
recht geldt de regel dat je een merk moet
gebruiken. Maak je langer dan 5 jaar geen
gebruik van het merk, dan kan het verval
ingeroepen worden.

Zelf ook aangevallen

Tempted Brands, dat ook eigenaar is van
het merk Route 66, heeft nu zijn oog laten
vallen op het merk Pierre de Coubertin.
Toen het ontdekte dat IOC het merk niet
gebruikte, liet het de registratie doorhalen.
Maar de strijd is nog niet gestreden. Temp-
ted Brands heeft zelf een nieuw Europees
merk Pierre de Coubertin aangevraagd.
Dit merk wordt nu weer aangevallen door
Fondation de Coubertin.
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Het merk Uber ligt onder vuur in
de VS. Op 29 augustus diende het
bedrijf Uber Operations een aan-
klacht in bij de rechtbank in Flo-
rida. Uber Operations meent dat
het taxibedrijf inbreuk maakt op
de oudere merkrechten van Uber
Operations.

Bedreigingen

Hoewel Uber Operations, dat opgericht
werd in 2004, strikt genomen op een ander
terrein actief is — het doet in cloud compu-
ting met specialisatie in de gezondheids-
branche - ondervindt het bedrijf naar eigen
zeggen toch veel last van Uber.

Er komen verkeerde telefoontjes en e-mails
binnen en juridische stukken voor Uber

D PROTECTION ---

Foto Shutterstock

@j UberOps

worden bij Uber operations afgeleverd,
waardoor termijnen verlopen. Ook ont-
vangt het bedrijf regelmatig bedreigingen
die bedoeld zijn voor Uber en zijn chauf-
feurs.

Stop Uber

Al met al kost het volgens Uber Operati-
ons erg veel tijd en productiviteit en is de
verwarring schadelijk voor het merk Uber
Operations. Daarom wil het bedrijf nu een
verbod op gebruik van de naam Uber in
de VS, doorhaling van de merkregistratie
Uber en afdracht van een deel van de winst.

Geen City

City Resort Oss, een hotel van de
Fitland Groep, moet zijn naam wij-
zigen. Volgens de rechter in Den
Bosch maakt City Resort Oss in-
breuk op de handelsnaamrechten
van het City Hotel, dat sinds 1980
ook in Oss gevestigd is.

Verwarring

Hoewel de rechter opvallend genoeg eerst
stelt dat City Hotel geen exclusieve claim
op het woord City kan leggen, oordeelt hij
vervolgens toch dat City Resort Oss moet
verdwijnen omdat het gevaar bestaat dat de
naam verward wordt met City Hotel. Daar-

Resort Oss

L\’
CITYHOTEL

bij speelt volgens de rechter een belangrij-
ke rol dat de verwarring zich in de praktijk
ook aantoonbaar heeft voorgedaan.

Onzekerheid
Nachtwacht™

Het Hof in Den Haag heeft op
29 augustus bepaald dat de
Nachtwacht niet als merk gere-
gistreerd kan worden in de Be-
nelux. Chiever had een proef-
procedure aangespannen om
te achterhalen of bedrijven, die
steeds vaker oude kunst op hun
producten gebruiken, hiervoor
bescherming kunnen krijgen.

Niet onderscheidend

Volgens het Hof heeft Chiever on-
voldoende belang. Bovendien is de
Nachtwacht niet onderscheidend, al-
dus het Hof. Meer informatie vindt u

op onze blog op www.chiever.nl.

Wel EU-bescherming

Helaas liggen er nu nog een paar be-
langrijke vragen open. De vreemde
situatie doet zich voor dat de Ne-
derlandse rechter registratie van de
Nachtwacht weigert, terwijl het Eu-
ropese merkenbureau het merk wel
heeft ingeschreven. Is er nu wel of
geen bescherming?

Europese registratie Nachtwacht nr.
16613903 dd. 2 augustus 2017

Openbare orde

Verder meent het Benelux Bureau,
anders dan het Europese bureau, dat
de registratie in strijd is met de open-
bare orde. Wat is nu waarheid? Hoe
dan ook: nog veel onduidelijkheid en
onzekerheid en dat is niet wenselijk.
Chiever beraadt zich op een eventueel
vervolg.
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Weet u welke Blokker-filialen hun
deuren gaan sluiten? Dat is mak-
kelijk te zien: dat zijn de winkels
waar het oude logo niet vervangen
wordt. Begrijpelijk, want waarom
een nieuwe lichtbak aan de muur

als die na een maand toch weer
gesloopt moet worden?

BRAND

Hema
Opvallend ge-
noeg zijn er ook
bedrijven die
prima draaien
maar toch hun
nieuwe huisstijl
niet aanpassen,
vermoedelijk uit
kostenoverwegingen. Zo gebruikt Hema
bij een flink aantal vestigingen nog steeds
zijn logo van 10 jaar geleden.

Rode brievenbus

En nadat het rood van TPG in 2006 over-
ging naar het oranje van TNT bleven, ge-
heel tegen de brandmanual in, een groot
aantal brieven- |

bussen nog
jaren rood.

Een brievenbus?
Wat is dat ook
al weer?

Wat werd er nu weer geweigerd?

Als een merk onvoldoende onderscheidend vermogen bezit, wordt re-
gistratie door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom BBIE
geweigerd. Soms terecht, maar naar onze mening soms ook niet terecht.

Hoe het ook zij, de regels zijn streng.
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elke Blokker int?

Nieuwe logo zonder
blauwe streep

Geweigerd merk:

Commentaar Chiever:

R EVIPO

Woordmerk EUIPO (de naam van het Europese

merkenbureau) voor o.a. cosmetica en kleding, niet

onderscheidend? Vreemd. Wat is er mis met een
. EUIPO-parfummetje?

- Beeldmerk Mybrand voor software. Helemaal niet
[ﬂ \I‘,r"b rO n d jouw brand. Terecht geweigerd? Wij twijfelen.

I, 4

LIMBURG

Beeldmerk voor kleding. Al dit soort Tlove ...-merken
met een hartje zijn (terecht) kansloos.

Afbeelding Nachtwacht geweigerd in de Benelux,
maar geaccepteerd in Europa. Het blijft wonderlijk.
(zie ook pagina 4)

CHIEVER

Merkenbureau Chiever adviseert
bedrijven bij de nationale en in-
ternationale bescherming van
merken, handelsnamen, auteurs-

rechten en design.

Kennis en ervaring
Advies met lef
Dicht op de klant

Concurrerende prijs

Big enough to cope,
small enough to care

Chiever B.V.

Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam

Tel: +31-(0)20-820 40 00
Fax: +31-(0)20-820 11 12
Mail: info@chiever.com
Web: www.chiever.nl
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