CHIEVER

Chiever Magazine bevat een overzicht van opvallende, interessante
en leuke cases over merken, auteursrechten, design en handelsnamen
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Red Bull

Red Bull heeft een gevoelige ne-
derlaag geleden. Op 23 mei oor-
deelde het Europese merkenbu-
reau EUIPO dat het beeldmerk Big
Horn geen inbreuk maakt op het
logo van Red Bull en gewoon als
Europees merk geregistreerd kan
worden.
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Geen overeenstemming
Kort gezegd stelt het EUIPO dat het
merk Big Horn eigenlijk gewoon niet
lijkt op het beeldmerk met de stieren
van Red Bull. Gevaar voor verwarring
is er daarom niet, aldus EUIPO.

Opvallend

De zaak is opvallend, zeker als je
weet dat Red Bull erg succesvol is in
de vele rechtszaken en opposities
die het concern voert over de
merknaam Red Bull en zijn
herkenbare logo.

Aanschurken

Dat de maker van Big Horn wel
degelijk heel bewust aanschurkt
tegen Red Bull, blijkt uit de
website van Big Horn, waar te
zien is in wat voor verpakking
de drankjes verkocht worden.

Pas op met

viaggen

VanDutch

De merkenwet bepaalt dat het ver-
boden is om vlaggen en andere
staatsemblemen als merk te regi-
streren, ook als die vlag slechts een
onderdeel uitmaakt van het totale
merk.

Weigering

Zo liep de aanvrager van het VanDutch-
logo onlangs tegen een weigering aan.
Het Europese merkenbureau wilde het

merk niet inschrijven omdat het de
Nederlandse vlag bevat. Hetzelfde over-
kwam de merken Matterhorn en Miieller
vanwege de Zwitserse, respectievelijk de
Oostenrijkse vlag.
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H&M wint

Het Chinese bedrijff Hechan
Trading krijgt geen Europese
merkbescherming voor zijn
logo H&C. In een door H&M aan-
gespannen procedure bepaal-
de de oppositieafdeling van
het Europese merkenbureau
EUIPO eind mei dat H&M als
kledingmerk een grote be-
kendheid geniet in Europa. Het
merk H&C, dat ook voor kle-
ding werd aangevraagd, komt
daarbij veel te dicht in de buurt.
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Dow loopt blauwtje

Benelux merkregistratie 577439 van Dow Chemical

Tegenwoordig is het heel lastig
om een merkenrechtelijke claim

op een enkele kleur te leggen. .
Dat is eigenlijk alleen weggelegd
voor kleuren als magenta van T-
mobile of paars van Milka. Wat
dat betreft heeft Dow Chemical
het goed gedaan: het bedrijf heeft
een geldige merkregistratie van
de kleur lichtblauw voor isolatie-
platen. Een mooi bezit!

Niet overschatten

Echter, dan moet je de beschermingsom-
vang van je unieke kleurmerk niet over-
schatten. Dow maakte op basis van zijn
kleurmerk lichtblauw bezwaar tegen een
nieuwe registratie van het woordmerk
PolyBlue, ook voor isolatiemateriaal.
Zowel het merkenbureau als het Hof Den
Haag in beroep wees de claim van Dow
af: de kleur lichtblauw stemt niet zoda-
nig overeen met het woord PolyBlue dat
er gevaar voor verwarring is. En zo loopt
Dow een blauwtje.

Het blauwe isolatiemateriaal van Dow

PROTECTION

Toys$Jus
Te koop

Om toch nog iets te kunnen be-
talen aan zijn schuldeisers gaat
de failliete Amerikaanse speel-
goedreus Toys ‘R’ Us de rech-
ten op het merk Toys ‘R’ Us via
een veiling verkopen.

Veel interesse

In de New York Post zegt het be-
drijf dat zich al meer dan 115 ko-
pers hebben gemeld, waaronder
een aantal ‘major retailers’. Met
85 van hen worden inmiddels seri-
euze gesprekken gevoerd. Voor de
merkrechten op Toy ‘R’ Us in Azié
beweert het bedrijf al een bod van
$ 1 miljard te hebben ontvangen. De
veiling vindt plaats op 6 augustus.

BABIES$JUS

Naast Toys ‘R’ Us gaan ook dit soort submerken
in de verkoop

Mooie oude merken kapen

De merkregistratie van Treets, een oud en ooit heel bekend merk van snoep-

fabrikant Mars, is begin juni uit het Europese merkenregister geschrapt

omdat het merk al geruime tijd niet meer gebruikt wordt. De actie tegen dit
merk was aangespannen door het Duitse Piasten, een concurrent van Mars.
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Gebruik

Onder de regels van het merkenrecht geldt
dat je je merk moet gebruiken. Maak je
langer dan 5 jaar geen gebruik van het
merk, dan wordt je merkregistratie kwets-

baar en kan een ander de registratie ongel-
dig laten verklaren.

Nieuwe registratie

Piasten heeft zijn oog blijkbaar laten val-
len op het oude merk Treets en heeft zelf
een nieuwe registratie voor Treets laten
verrichten. Het bedrijf gaat er nu dus ge-
woon vandoor met een mooi oud merk.
Het voelt onrechtvaardig, maar dat zijn de
de regels in het merkenrecht.

Treets

o THE PEANUT
COMPANY

Boven: Zou Piasten
plannen hebben om zijn Big Ben merk om te dopen
in Treets? Het is niet uitgesloten.

Links: Zelfs het logo dat Piasten heeft geclaimd lijkt
gepikt van Mars.
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Twist over tijger

tattoo

Rapper en social media personality
Cardi B heeft het in de Verenigde
Staten aan de stok met een man die
een tatoeage van een enorme tijger
op zijn rug heeft staan.

Opmerkelijke poze

In 2016 plaatste Cardi B een getatoeéerde
rug van een man in een nogal opmerke-
lijke poze op de cover van haar debuut-
album Gangsta Bitch. De eigenaar van
de rug, Kevin Brophy Jr. - een man die
zichzelf omschrijft als een ‘familieman
met kleine kinderen’ - was ‘not amu-
sed’ en spande een rechtszaak aan bij de
rechtbank in Californié. Volgens Brophy
is zijn privacy en zijn ‘right of publicity’
geschonden.

Afro

Cardi vindt het allemaal maar onzin en
stelt dat de foto een andere man laat zien,
namelijk eentje met een Afro kapsel. Ook

De rug van familieman Brophy

stelt Cardi dat het geen commercieel werk
is, maar meer een soort kunst.

Adidas wint me

Sportmerk adidas is in de Verenigde Staten
met succes opgetreden tegen concurrent
Sketchers, dat een look-alike van de

bekende Stan Smith schoen op
de markt bracht.

Trade dress

Nadat de District Court
in Oregon adidas al
eerder in het gelijk
had gesteld, werd

dit onlangs in

i

Postbank
geweigerd

Opvallend: enige tijd geleden
vroeg ING een nieuwe Bene-
lux merkregistratie aan voor
het woordmerk Postbank. Dat
werd geweigerd wegens het
ontbreken van onderscheidend
vermogen.

Ingeburgerd?

Vreemd: je zou toch zeggen dat het
woord Postbank, ook al wordt het
niet meer gebruikt, nog steeds een
ingeburgerd merk is.

tan Smith

\_

Stan Smith
look-alike

hoger beroep nog eens bevestigd. Volgens
de rechter maakt Sketchers met zijn Onix
model inbreuk op de zogenaamde ‘trade
dress’ — het design en de vorm - van de
Stan Smith schoen van adidas.

—J
Metatag

Wat in deze zaak ook meespeelde was
dat Sketchers op zijn website voor de
Onix schoen ook de metatag Stan Smith
gebruikte.
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Nivea verliest merk

Beierserdorf, de eigenaar van het
merk Nivea, doet er alles aan om
de bekende Nivea-verpakking zo
ruim mogelijk te beschermen. Bei-
erserdorf bezit zelfs een registratie
waarin de naam Nivea creme is ver-
vangen door strepen. Zo probeert
het bedrijf de bescherming van de
verpakking wat op te rekken.

Ongeldig

Echter, onlangs heeft het Zwitserse be-
drijf Diffulice de registratie met strepen
ongeldig laten verklaren. Diffulice had
aangevoerd dat Nivea dit merk nooit

gebruiktheeften dat derechten daarom
vervallen zijn. Omdat Beiersdorf be-
grijpelijkerwijs geen voorbeelden
van gebruik kon overleggen, is de
registratie ongeldig verklaard.

Reactie op aanval Beierdorf

Als je wat verder kijkt zie je waarom Diffu-
lice deze moeite heeft genomen: het bedrijf
is eerder zelf aangevallen door Beiersdorf,
dat bezwaar heeft aangetekend tegen de
blauw-witte logo’s die Diffulice probeert te
registreren. Het blauwe merk met de witte
strepen was één van de registraties waarop
Beiersdorf zijn actie baseerde. Deze valt
nu weg zodat Beiersdorf nu vooral moet
vertrouwen op zijn registratie mét tekst.

RELAX)

Europese merken van Diffulice die door Beiersdorf
worden aangevallen

Rolls Royce versus
Rebel &Rich .

De consumenten zullen het logo van
juwelenmerk Rebel & Rich niet ver-
warren met het Rolls Royce-logo.
Er is geen sprake van merkinbreuk.
Dat heeft de Rechtbank in Den Haag
bepaald op 13 juni in een door Rolls
Royce aangespannen procedure.

Voldoende afstand

Rolls Royce, dat ook een merkregistratie
voor juwelen bezit, had aan de rechter
niet alleen gevraagd het gebruik van het
logo Rebel & Rich te verbieden, maar eiste
ook afdracht van de winst. Echter, vol-
gens de rechter neemt het logo van Rebel

REBEL&RICH

JEWELS INSPIRED BY CELEBRITIES
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& Rich voldoende afstand van het Rolls
Royce-merk. De consument zal de merken
als geheel met elkaar vergelijken en dan
zorgt met name de tekst Rebel & Rich
voor het verschil.

Nooit los

Het losse RR-element in het logo van Rebel
& Rich zou mogelijk wel inbreuk kunnen
maken. Echter, volgens de rechter wordt
dat logo nooit los gebruikt, maar altijd in
verband met de woorden Rebel & Rich.

Old Amsterdam

Strijd om
skyline

Kaasfabrikant Westland moet
het logo van de Cheese Butter-
flies van de Euro Patisserie uit
Twello naast zich dulden. Het
Benelux Bureau voor de Intel-
lectuele eigendom BBIE heeft
een door Westland ingediende
oppositie afgewezen.

L fitisoni
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CHEESE BUTTERFLIES

FHOM WOLLAMD

Stad en platteland

Volgens het BBIE vertonen de mer-
ken door de kleuren en skyline
natuurlijk een zekere gelijkenis.
Echter, er zijn ook duidelijke ver-
schillen. Niet alleen gaat het om een
stadsbeeld tegenover een platte-
landsbeeld, maar zorgen vooral de
dominante woordelementen voor
het verschil.

V

SHING SENSE

Swoosh

Hoewel de Nike-swoosh natuurlijk
wereldbekend is, kent ook de be-
schermingsomvang van dit merk
zijn grenzen. Op 13 juni bepaalde
de Oppositieafdeling van het Euro-
pese Merkenbureau EUIPO in een
door Nike gestarte procedure dat
het merk Swing Sense geen inbreuk
maakt op het Nike-logo. Hoewel de
‘body’ van het merk eigenlijk iden-
tiek is aan het Nike-logo, is de to-
taalindruk van beide merken toch
verschillend, aldus EUIPO.
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Schwarzkopf wint van

zwarte kop

De Third Man Group krijgt geen Eu-
ropese registratie voor zijn logo,
een zwart silhouet van een man. Het
logo maakt inbreuk op de merk-
rechten van Henkel, eigenaar van
het bekende Schwarzkopf-merk.

Verwarring
Henkel diende oppositie in bij het Europe-

Links het merk van

Henkel, rechts het

verboden merk van

Third Man

Problemen

De Third Man Group gebruikt zijn logo voor

een grote reeks aan parfums die het bedrijf
in Europa op de markt brengt. De uitspraak
van EUIPO brengt het bedrijf natuurlijk
flink in de problemen.

se merkenbureau EUIPO. Begin juni stelde
EUIPO Henkel in het gelijk. Ondanks het
feit dat in het logo van Schwarzkopf meer

|

EAU HOMADE

details te zien zijn, vertonen de twee zwar-
te mannenhoofden, die beide naar links
kijken, volgens EUIPO toch een grote vi-
suele overeenstemming. Wie de flessen op
een afstandje in het schap ziet staan, kan
de merken verwarren.

Verwarrend op afstand in het schap?

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.

Geweigerd merk: Commentaar Chiever:

ﬁ Opvallend: ING heeft een nieuwe depot gedaan van

Hith woordmerk POSTBANK. Dat is geweigerd. Waarom

o PD St ba n k‘ kunnen ze zich niet op de enorme bekendheid (inburge-
ring) van dit merk beroepen? (Zie ook blz. 3)

Aangevraagd voor o.a. boeken door uitgever CMB pu-
blishers. Hier geweigerd omdat het beschrijvend is voor
MOCRO MAFIA S )

een boek, in de EU zouden ze het waarschijnlijk weige-
ren vanwege strijd met de openbare orde (woord Mafia).

Prachtige domeinnaam, maar merkbescherming voor

OVERHEMDENET o1 naam - ook met dit logo - kun je natuurlijk verge-

Crovrharmden speciafist yan Nederband on Belgle

ten. Terecht geweigerd.

Een i voor een beschrijvende naam voegt tegenwoordig

.
Ma ke Iaa r weinig meer toe. En ook zo'n dakje helpt dan niet. Deze

makelaar is terecht geweigerd.

Ook met een oranje band komt dit beeldmerk van deze
bandenexpert er niet in. Daar zijn wij het niet mee eens.

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
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