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Kort Nieuws

Vuitton en Britney
Het Franse modehuis Louis
Vuitton heeft een regeling
getroffen met Sony BMG in
verband met het gebruik van
namaak Louis Vuitton-pro-
ducten met het Vuitton-logo
in popvideo’s, waaronder een
clip van Britney Spears. Sony
zal Vuitton ruim $ 150.000,-
betalen.

Colafles in Japan
Vijf jaar na indiening van de
aanvraag tot merkregistratie
van de vorm van de Coca Cola
fles, heeft de
Japanse High Court
eindelijk erkend dat
deze vorm als merk
beschermd kan '
worden. Volgens de
rechter is de vorm
van de fles zo be-
kend dat hij een
merkfunctie vervult.
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Geen seks voor
Kuifje

De Spaanse rechter heeft een
parodie op de bekende strip-
figuur Kuifje verboden. In ELl
Loto Rosa, een variant op het
album De Blauwe Lotus, ont-
vlucht de reporter Kuifje zijn
midlifecrises en begint een
actief seksleven.

en buitenlands merkennieuws

Vijf Europese merkregistraties van de internationale

voetbalorganisatie FIFA zijn ongeldig. De woordmerken,
waaronder World Cup 2006 en WM 2006, zijn beschrij-

vend en kunnen om die reden niet als Europees merk

beschermd worden. Dat heeft de Board of Appeal van het

Europese merkenbureau OHIM bepaald op 20 juni 2008.

Beschrijvende woorden

De zaak was in 2005 aange-
kaart door het bedrijf Ferrero,
dat bezwaar maakte tegen het
feit dat FIFA merkbescher-
ming had gekregen voor de
beschrijvende woorden World
Cup 2006, Germany 2006, WM
2006, World Cup Germany en
World Cup 2006 Germany.

Met de beslissing van juni 2008
gaat de Kamer van Beroep in
tegen het oordeel van de
Cancellation Divisionvan OHIM,
die eerder de merken weél be-
scherming had gegeven.

Problemen voor
merchandise?

Hoewel de zaak voor het voet-
balkampioenschap van 2006
niet meer van belang is, werpt
hij wel zijn schaduw vooruit
voor toekomstige toernooien.
Om optimaal te kunnen ver-
dienen aan sponsoring en
merchandise, is het voor toer-
nooiorganisaties immers van
groot belang dat zij merkrech-
ten bezitten op de toernooi-
aanduidingen.

Indien deze lijn wordt door-
getrokken, zal het voor organi-

saties als FIFA, maar ook voor
het Internationaal Olympisch
Comité, lastig worden om
merkenclaims te leggen op
algemene aanduidingen als
South Africa 2010, World Cup
2012 of London 2012.

KPN verliest recht op groen

De Benelux merkregistratie nr. 472806

van de kleur groen van het

telecom-concern KPN is nietig.

Dat heeft het Hof van Beroep

van Brussel bepaald op 23 mei
2008. Het Hof volgt daarmee het eerdere
vonnis van de rechtbank van Koophandel [£5

van 24 november 2006.

Groen voor telecom

Het conflict over de merkbe-
scherming van de kleur groen
ontstond toen KPN in actie
kwam tegen het gebruik van
groen door het Belgische Mo-
bistar.

Boemerang

Gesterkt door eerdere ‘groe-
ne’ overwinningen in Neder-
land, spande KPN een juridi-
sche procedure aan. Echter,
dat kwam als een boemerang
terug. Mobistar zette de te-

= WWW.

Amobistar
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genaanval in door te stellen
dat de merkrechten van KPN
ongeldig waren.

Inburgering

Volgens de rechter is het mo-
gelijk om een merkenclaim op
een kleur te leggen, maar dan
moet deze kleur wel als merk
zijn ‘ingeburgerd’. ‘Inburge-
ring” wil in dit verband zeggen
dat de kleur door intensief
gebruik door de consumenten
als merk wordt herkend.

shieldmarkzacco.nl

KPN ging met groen in de aanval,
maar verloor van Mobistar.

Geen gebruik in Belgié
Deze inburgering moet plaats
hebben gevonden in de gehele
Benelux. En daar zit het pro-
bleem: KPN is niet actief in
Belgié en Luxemburg. Daar
heeft dus geen inburgering
van de kleur groen kunnen
plaatsvinden. Om die reden is
de merkregistratie volgens de
rechter inderdaad ongeldig.
Exit KPN-groen.

— veel gestelde vragen - +31(0)205111888

FIFA WORLD CUp
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FIFA verliest merkrechten op
woorden als Germany 2006.

NB: uiteraard heeft de uitspraak
geen betrekking op het logo.
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Mozart geen merk

Olympische pudding

Universiteit Gent vs. 10C

Bavaria vs Hollander




Algemeen nieuws

Crocs succesvol tegen namaak

Mastercreditcard.com
Domeinnaamkapers verzin-
nen altijd weer iets nieuws.
Maar als puntje bij paaltje
komt trekken ze meestal

toch aan het kortste eind. Zo
moest het bedrijf Bankrate
op last een WIPO-arbiter de
naam mastercreditcard.com
overdragen aan MasterCard.
De naam lijkt teveel op het
bekende merk MasterCard.

Master

lanflemming.com
De erfgenamen van lan Flem-
ming hebben met succes de
domeinnaam ianflemming.
com weten op te eisen.

lan Flemming is de schrijver
van de wereldbekende avon-
turen van geheim agent
007 James Bond. De er-
ven van Flemming bezitten
merkrechten op de naam
Flemming en konden zo de
kaper dwingen tot overdracht
van de naam.

Dhl.info naar DHL
De domeinnaam dhl.info moet
overgedragen worden aan
vervoerder DHL. De naam was
geregistreerd door het bedrijf
Renown SC uit Sri Lanka. Vol-
gens een WIPO-arbiter is de
naam te kwader trouw geregi-
streerd en moet Renown hem
meteen afgeven. Renown zelf
voerde in de procedure geen
verweer.
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Crocs Inc., de fabrikant
van de populaire Crocs-

schoenen, is succesvol bij

de bestrijding van namaak.

Auteursrechten

Op 29 mei 2008 bepaalde de
voorzieningenrechter in Den
Haag dat Coert de Vos en
Anita Musch met de verkoop
van hun kunststof schoenen
inbreuk maken op de au-
teursrechten van Crocs Inc.
De Vos en Musch moeten de

]

Boven: De enige echte. Rechts: De imitatie.

verhandeling van de schoe-
nen meteen staken.

Modelrechten

Naast zijn auteursrechten be-
riep Crocs zich ook op zijn Eu-
ropese modelrechten. Echter,

deze rechten liet de rechter
buiten beschouwing omdat
Crocs nog met het Europese
modellenbureau OHIM in de
slag is over de geldigheid van
de modelrechten.

Bavaria verliest oppositie

Bierbrouwer Bavaria
is er niet in geslaagd
de registratie van het
biermerk Hollander tegen

te houden.

Geen inbreuk

In een door Bavaria aan-
gespannen oppositie-proce-
dure bepaalde het Benelux
Bureau voor de Intellectuele
Eigendom op 30 juni 2008
dat het merk Hollander geen
inbreuk maakt op de merk-
rechten van het beeldmerk
Hollandia, een ouder merk
van Bavaria.

Holland niet
onderscheidend

Hoewel de woorden Hollandia
en Hollander natuurlijk op

1

HOLLANDER
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elkaar lijken, moet het woord
Holland, als geografische
aanduiding, gezien worden
als  zuiver beschrijvende
aanduiding, waarvoor geen
bescherming kan worden
ingeroepen. Volgens  het
Benelux Bureau is daardoor
de visuele en begripsmatige
gelijkenis  tussen  beide
merken gering.

Fatboy, niet ‘The Original’

De producent van de
bekende Fatboy-zitzak
kan niet voorkomen
dat het bedrijf Sitting
Bull een enigszins
gelijkende zitzak op de
markt brengt. Dat heeft
de rechtbank Den Bosch
bepaald op 17 juni 2008.

Volgens de rechter heeft Fat-
boy, dat adverteert met de
aanduiding ‘The Original, niet
hard kunnen maken dat het
de auteursrechten op het ont-
werp van de zitzak bezit.

— actueel binnen-

Tijdens de rechtszaak bleek
dat de eerste schetsen van
het ontwerp van de Fatboy uit
1998 overgetrokken zijn van
een reeds bestaande zitzak

en buitenlands merkennieuws - +31(0)20 5111888 — veel gestelde
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De eerste schets van de fatboy
(inzet) blijkt overgetrokken

te zijn van een reeds bestaande
zitzak (foto).

(uit 1997). Fatboy gaat in hoger
beroep tegen de uitspraak.

Geen merk
voor Mozart

Het Duitse bedrijf Paul Reber
GmbH krijgt geen Europese
merkbescherming voor het
merk Mozart voor choco-
lade. In een door de Zwitser-
se chocoladefabrikant Lindt
aangespannen procedure be-
paalde het Gerecht van Eer-
ste Aanleg van het Europese
merkenbureau OHIM op 9
juli 2008 dat de aanduiding
‘Mozartkugeln” in Duitsland
en QOostenrijk een zuiver
beschrijvende aanduiding is
voor chocoladeballen. Daar-
mee is ook de losse naam
Mozart niet onderscheidend
voor chocolade. Dus geen
Europese merkbescherming
voor Mozart.

Nederlaag
adidas
In Taiwan
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Sportartikelenfabrikant adi-
das heeft een gevoelige ne-
derlaag geleden in Taiwan.
Op 28 april 2008 bepaalde een
rechtbank in Taipei dat de re-
gistratie van het adidas merk
met de drie strepen doorge-
haald moet worden. Volgens
de rechter bestaat het gevaar
dat het publiek het merk ver-
wart met de oudere, gelijken-
de merkregistratie Jump van
het bedrijf Lutong Enterprise.
Ook dit merk is voor kleding
geregistreerd.




Olympische evaluatie

De Olympische Spelen in Beijing zijn alweer achter de rug. Het evenement werd een groot succes en verliep tamelijk vliekkeloos.

Maar hoe verging het de Olympische symbolen? Daar was in de aanloop naar de Spelen nog wel wat over te doen.

De rechten van het I10C Ol

In de Benelux bezitten het I0OC en NOC niet alleen
merkrechten op het beeldmerk van de vijf ringen,
maar ook op de woorden Olympisch en Olympic.
Daarnaast bezit de organisatie ook de auteursrechten
op het beeldmerk van de vijf ringen.

Samen met zijn zoon Jan publiceert schrijver Kees ‘t Hart

een aantal maanden voor de Spelen Olympisch Chinees,

een woordenboekje Nederlands - Chinees, bestemd

voor ‘de Olympische sporters, supporters en bobo’s’.

Als aardigheidje stuurt ‘t Hart het boekje ook nog even

aan het Nederlands Olympisch Comité NOC.

Merkrechten woord
‘Olympisch’

Helaas kan het NOC het niet
waarderen dat 't Hart het
woord ‘Olympisch’ in zijn
titel heeft opgenomen en

bovendien op het omslag
de vijf Olympische ringen
gebruikt. 't Hart schendt de
merkrechten van de Olympi-
sche organisatie, zo meent
het NOC.

ympisch Chinees

Links: inbreuk op de rechten van
10C? Rechts: de nieuwe versie.

Knarsetandend laat 't Hart
een nieuwe versie maken,
nu zonder de vijf ringen
en met als titel Onmisbaar
Chinees.

Darfur 2020

Het NOC en het IOC beperken hun acties niet alleen

tot commercieel gebruik van de Olympische symbolen.

Ook de universiteit van Gent komt flink in aanvaring

met het Olympisch Comité.

In het voorjaar van 2008 voert
de UGent een politieke cam-
pagne voor Darfur. Daarbij
maakt de UGent gebruik van
een poster van de Olympische
vlag met de tekst ‘Darfur
2020° en daaronder de Olym-
pische ringen.

10C baas Jacques Rogge

Jacques Rogge, Belg en de
hoogste Olympische baas,
persoonlijk contact

neemt

op met de universiteit. On-
der druk van Rogge, die zich
beroept op de merk- en au-
teursrechten van het 10C,
gaat de universiteit overstag
en stopt zij met verspreiding
van de posters.

Vrijheid van
meningsuiting

Het is natuurlijk de vraag
of het I0C hier in zijn recht
staat. Het gaat hier immers
om een niet-commerciéle ui-
ting, en dan is het zeer goed
verdedigbaar dat de ‘vrijheid
van meningsuiting’ een actie
op basis van het merkenrecht
of het auteursrecht van het
I0C in de weg staat.
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Opvallend

Opvallend is dat het I0C de
World Association of News-
papers gewoon zijn gang laat
gaan met zijn anti-Olympics-
campagne, waarin de vijf
ringen in de vorm van hand-
boeien en prikkeldraad zijn
afgebeeld. Misschien twijfelt
het I0C in dit geval zelf ook
aan de juridische haalbaar-
heid van een rechtszaak.

Olympische pudding

Toetjesfabrikant Mona speelt in augustus 2008 handig

in op het ‘Olympische’ gevoel: het brengt de zogenaam-

de ‘Olympische pudding’ op de markt.

Reputatie

Dat gaat zomaar niet, meent
het Nederlands Olympisch
Comité. Mona wordt ver-
zocht de commercial voor

de pudding onmiddellijk
van de buis te halen. Mona
geeft meteen gevolg aan de
Olympische bezwaren, want
het zou inderdaad wel eens

een inbreuk kunnen zijn
op het ruim geregistreerde
woord ‘Olympisch’.

ARE YOU PLANNING
TO WATCH THE NEXT | s y
OLYMPIC GAMES? ‘,;-'
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Shieldmark.Zacco nieuws

Grote merkenmissrs In het buitenland

Bedrijven die met hun merken de internationale markt op

gaan, doen er verstandig aan het merk niet alleen juridisch

te laten onderzoeken, maar het ook aan een linguistische

check te onderwerpen. Tijdens een linguistisch onderzoek

komt naar voren of een naam in een ander land niet een

ongewenste of negatieve betekenis heeft.

NSB

Een bekend voorbeeld is de
Engelse sigarettenfabrikant
die in Nederland het sigaret-
tenmerk NSB wilde introdu-
ceren. Uit linguistisch onder-
zoek kwam naar voren dat dat
misschien toch niet zo’n goed
idee was.

Croma

Een ander bekend geval is dat
van de Fiat Croma. In Neder-
land had de Fiat Croma toch
een gekke ‘bijsmaak’ omdat
de naam Croma in Neder-

land vooral bekendheid geniet
als merk van een populaire
braadjus. Niet echt een pro-
duct waarmee je zo'n luxe-
auto wilt associéren.

Soa

‘Avec Soa, ca va changer’ is de
slagzin waarmee deze zomer
in Frankrijk een nieuwe melk-
drank groots werd geintro-
duceerd. Het verhaal gaat dat
ditmerknietalleeninFrankrijk
verkocht zalworden, maar ook
in andere Europese landen op
de markt moet komen.

Laten we hopen dat ze Neder-
land overslaan, want dat gaat
niet werken, zo'n merk met
een naam die in Nederland

staat voor ‘Seksueel Over-
draagbare Aandoening'.

Shag

In 2005 onstond er enige com-
motie toen een Nederlandse
brouwer in Australié bier op
de markt ging brengen onder

Boven: De eerste Fiat Croma.
Links: Heel Nederland denkt bij
Croma aan een sappig stuk vlees.

.-""""i

de merknaam Shag. Vooral
de reclameslogan ‘Fancy a
Shag?" schoot de Australiérs
in het verkeerde keelgat. Dat
schijnt zoiets te betekenen als
‘Zin in een vluggertje?’.

Lachen?

Ja, dat is natuurlijk lachen
om al die merkenmissers.
En dan noem je jezelf nota-
bene Shieldmark.ZACCO? Hm.
Daar hebt u gelijk in. Maar het
is wel onderscheidend!

Leuke voorbeelden

Mocht u mooie missers te-
genkomen: wij zijn altijd ge-
interesseerd in een leuke foto.
Dan voegen wij deze toe aan
onze, inmiddels omvangrijke
verzameling merkenmissers.

SHIELDMcRK.ZaCCO

Nieuw bij Shieldmark.Zacco

Marleen Splinter

Op 1 september is Marleen
Splinter als Europees mer-
kengemachtigde in dienst
getreden  bij  Shieldmark.
Zacco.  Hiervoor  werkte
Marleen ruim 6 jaar in een-
zelfde functie bij een ander
merkenbureau.

Samen met Marleen maken
ook twee juridisch admini-
stratief medewerksters van
hetzelfde merkenbureau de
overstap naar Shieldmark.
Zacco: Marleen Lodder en
Janine de Jong.

® Merkonderzoek Benelux

® Merkonderzoek wereldwijd

* Wereldwijde merkregistraties
® Beheer merkportfolio’s

e Juridische bijstand

bij conflicten.

Over Shieldmark.Zacco

Shieldmark.Zacco is het toonaangevende bureau voor
internationaal intellectueel eigendomsrecht.

Ons werkterrein begint bij juridisch advies tijdens

de ontwikkeling van merken, concepten, verpakkingen,
huisstijlen, logo’s enz. Vervolgens assisteren wij bij
merkonderzoek en juridische bescherming, verzorgen
wij portfoliobeheer en verlenen wij juridische bijstand

Producten & diensten Shieldmark.Zacco

® Begeleiding octrooibescherming
e Conflictbemiddeling

e Juridisch en strategisch advies
® Begeleiding van naamcreatie

® Begeleiding van merkcreatie

Partners

Mr. Bas Kist

Mr. Alice Slabbaert

Mr. Volkert Teding van Berkhout
Mr. Freek van Wensen

Merkenadviseurs

Mw. Anne-Kristine Alandt
Mr. Herma van den Belt-Wiersma
Mr. Anouk Boer-Telkamp
Mr. Barbara Braat

Mr. Jaap van den Broek
Mr. Masja van der Galién
Mw. Milca Graver

Mr. Pietia Gros

Mr. Sophie van Harmelen
Mr. Willem Heemskerk
Mr. Maria-Gemma Huijnen
Mr. Merel Kamp

Mr. Arlette Molenaar

Mr. Marielle Schaar

Mw. Marleen Splinter

Mr. Lianne Stoffels

Mr. Victor Wetjens

Octrooigemachtigde
David Hendriksen

Marleen Splinter.

I1SO 9001?

In onze volgende nieuwsbrief
zullen we u informeren over de
aanstaande ISO 9001 certifi-
cering van Shieldmark.Zacco.

Shieldmark.Zacco
Overschiestraat 61

1062 XD Amsterdam

Postbus 75683

1070 AR Amsterdam

Tel +31(0)20 5111 888

Fax +31 (0)20 5111 800

E-mail infoldshieldmarkzacco.nl
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www.merkenbureau.nl
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