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Starbucks verliest 
van Mr. Charbucks

Mr. Charbucks maakt geen 
inbreuk op het bekende merk 
Starbucks. Van gevaar voor 
‘verwatering’ is volgens een 
rechter in New York geen 
sprake. De International 
Trademark Association INTA 
is het oneens met deze uit-
spraak en dringt er op aan dat 
de zaak in hoger beroep wordt 
rechtgezet.

Absolute Radio
Het bekende wodka-merk 
Absolut spant een juridische 
procedure aan tegen Absolute 
Radio, de nieuwe naam van 
Virgin Radio. Volgens Absolut 
maakt de radiozender inbreuk 
op zijn merkrechten. In The 
Guardian vertelt de radiozen-
der de rechtszaak met ver-
trouwen tegemoet te zien.

adidas
In onze vorige nieuwsbrief 
berichtten wij over de record-
schadevergoeding van $ 300 
miljoen die het bedrijf Payless 
ShoeSource aan adidas moest 
betalen wegens merkinbreuk. 
Inmiddels heeft een jury dit 
bedrag gematigd: het is nu 
nog ‘maar’ $ 65 miljoen.

Louis Vuitton vs Fake for Real

Kleurgebruik
Hoewel de tekens die op het 
doosje van Fake for Real staan 
duidelijk afwijken van de door 
Louis Vuitton gebruikte sym-
bolen, heeft de verpakking 
als geheel door zijn opmaak 
en vooral kleurgebruik toch 
wel veel weg van het Vuitton-
design.

Vrijheid van meningsuiting
Op de website www.nextna-
ture.net laten de makers van  

 
 
 
Fake for Real weten dat zij het 
als hun ‘vrijheid van menings-
uiting beschouwen om op deze 
wijze het debat aan te zwen-
gelen over de visuele cultuur  
die ons allen omringt’. 
Desondanks hebben de be-
trokkenen besloten het juridi- 
sche gevecht niet aan te gaan. 
Binnenkort verschijnt hetzelf-
de spel in een ander jasje.

Slepend conflict
De door Simba aangespannen procedure 
maakt onderdeel uit van een slepend con-
flict tussen het Duitse speelgoedconcern en 
het bedrijf Seven Towns Ltd., dat samen op-
trekt met de bedenker van de kubus, Erno 
Rubik. Seven Towns heeft in Duitsland ver-
schillende juridische procedures aange-
spannen tegen Simba, dat look-alikes van 
de Rubik’s Cube in Europa aanbiedt.

Tegenaanval
Bij wijze van tegenaanval deed Simba een 
poging het Europese vormmerk van de ku-
bus nietig te laten verklaren. Volgens Simba 

heeft de kubus geen onderscheidend ver-
mogen en wordt de vorm bovendien door de 
techniek bepaald. De wet sluit dergelijke 
vormgeving van merkbescherming uit.
De Cancellation Division heeft nu echter 
bepaald dat het om een volwaardig, geldig 
vormmerk gaat. 

Overwinning Rubik
De uitspraak kan beschouwd worden als 
een grote overwinning voor de Rubik’s Cube. 
De lopende Duitse inbreukprocedures, 
die waren aangehouden in afwachting 
van deze uitspraak, zullen nu worden 
voortgezet. 

Onder grote druk van modehuis 

Louis Vuitton hebben de bedrijven 

All Media en BIS Publishers

in september 2008 hun

Fake for Real Memory Game van 

de markt gehaald. Volgens Louis 

Vuitton maakt de verpakking van 

Fake for Real inbreuk op het

bekende Louis Vuitton-design. 

Het Duitse speelgoedconcern Simba is er niet in geslaagd de Europese 

merkrechten op de vorm van de bekende Rubik’s Cube onderuit te halen.

Op 14 oktober 2008 heeft de Cancellation Division van het Europese

merkenbureau bepaald dat de kubus onverminderd merkbescherming 

geniet in alle 27 landen van de Europese Unie.

Links: Simba’s
look-alike cube.

Boven:
Originele

Rubik’s
Cube.

Boven: Fake for Real in Louis
Vuitton-design. Midden: Bekend

Louis Vuitton-ontwerp. Onder: Het 
inmiddels aangepaste design.

Aanval op Rubik’s Cube mislukt
Kubus blijft als Europees merk beschermd
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A l g e m e e n  n i e u w s

Chicago 2016
De organisatie die campagne 
voert om de Olympische Spe-
len in 2016 naar Chicago te 
halen, heeft de strijd aange-
bonden met de 29-jarige stu-
dent Stephen Frayne, die al in 
2004 de domeinnaam www.
chicago2016.com liet regi-
streren. Frayne, die plannen 
heeft voor een internetforum, 
beroept zich op zijn vrijheid 
van meningsuiting.

Yakultdanone.com
In een WIPO-arbitrage heeft 
Danone de domeinnaamregi-
stratie yakultdanone.com la-
ten doorhalen. De zaak is op-
vallend omdat de kaper er in 
dit geval voor had gekozen de 
namen van twee concurren-
ten, Yakult en Danone, in één 
domeinnaam op te nemen.

Lamborghini.tv
Ondanks het feit dat de regi-
strant van de domeinnaam 
lamborghini.tv aanvoerde dat 
Lamborghini een zeer veel 
voorkomende familienaam is, 
heeft een WIPO-arbiter op 17 
september 2008 toch bepaald 
dat de naam te kwader trouw 
geregistreerd is en overge-
dragen moet worden aan de 
bekende autofabrikant van 
Lamborghini.

Domeinnamen

De organisatie van de 
Olympische winterspelen van 
2010 in Vancouver heeft een 
merkregistratie aangevraagd 
voor bepaalde zinnen uit het 
Canadese volkslied. De zin-
nen, waarop geen auteurs-
rechten meer rusten, zullen 
gebruikt worden als slogan 
voor de Spelen. Een beetje 
alsof iemand in Nederland de 
zin ‘den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood’ zou 
claimen.  

Liquid
Smoking

Volkslied 
als merk

In oktober 2008 presen-

teerden de bedrijven 

H2OLive en United Drink 

and Beauty Corporation 

op een beurs in Parijs 

het drankje Liquid

Smoking, dat hét alter-

natief zou zijn voor het 

roken van een sigaret.

De aandacht van de interna-
tionale pers voor dit nieuwe 
drankje is enorm. Wij zijn be-
nieuwd wat Marlboro er van 
vindt. Voorlopig blijft het van 
die kant bij een kort: ‘Geen 
commentaar’.

G-Star valt Pepsi aan

ANWB claimt naam Buitenleven

Trendhopper maakt inbreuk

Spijkerbroekenfabrikant 

G-Star sleept in december 

2008 frisdrankfabrikant 

Pepsi voor de rechter. 

Volgens G-Star maakt

Pepsi met zijn nieuwe

merk Raw inbreuk op de

rechten van het kleding-

merk Raw van G-Star.

Uitgeverij Media Mij 

moet de verspreiding 

van zijn tijdschrift Welke 
Buitenleven onmiddellijk 

staken. De titel maakt 

inbreuk op de rechten van 

het beeldmerk Buitenleven 

van de ANWB. Dat heeft de 

voorzieningenrechter van 

de Rechtbank Amsterdam

op 2 oktober 2008 bepaald.

De tafel ‘Madura’ van 

meubelwinkel Trendhopper 

maakt inbreuk op de 

modelrechten van de 

bekende ‘Long Legs’ van 

ontwerpster Sarah 

Trenité. Trendhopper

moet de verkoop 

onmiddellijk staken, aldus 

de voorzieningenrechter 

van de Rechtbank Den 

Haag op 14 oktober 2008.

Onderscheidend
In de media stelt een woord-
voerdster van G-Star dat het 
bedrijf al bijna 20 jaar bezig 

is Raw op te bouwen als suc-
cesvol en onderscheidend 
merk. Volgens G-Star is het 
gebruik door Pepsi van Raw 

verwarrend en profiteert het 
frisdrankconcern daarmee 
van de reputatie van Raw 
van G-Star.

Inburgering
Volgens de rechter geniet het 
tijdschrift Buitenleven van de 
ANWB, dat sinds 2002 wordt 
verspreid, enige mate van  

 
bekendheid en heeft het door 
inburgering onderscheidend 
vermogen gekregen. Ondanks 
de toevoeging van het element  

 
Welke, stemmen de merken 
volgens de rechter zodanig 
overeen dat er gevaar voor 
verwarring bestaat.

EK Voetbal 2008
De ‘Long Legs-tafel van 
Trenité kreeg in Nederland 
vooral bekendheid toen het 
NOS sportprogramma Studio 
Sport de tafel tijdens het 

EK voetbal in 2008 ging 
gebruiken voor zijn presen-
tatoren en gasten. 

Volgens de rechter wekt de 
‘Madura’ dezelfde indruk als 
de ‘Long Legs’.

Links: Buitenleven van Uitgeverij Media Mij.
Rechts: Buitenleven van de ANWB.

Boven: Het origineel, de Long Legs tafel van Sarah Trenité.
Onder: Inbreuk op modelrechten door Trendhopper.
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Ve r d e r  n i e u w s

Creating freedom for business

SHIELDMaRK.zacco

Strip Zusje 
Ongeautoriseerd gebruik van 
het Rode Kruis-embleem is 
strafbaar volgens het Wet-
boek van Strafrecht. Onlangs 
werd weer eens duidelijk dat 
het Rode Kruis deze bepaling 
strikt uitlegt: zelfs stripteke-
naar Gerrit de Jager ontving 
een brief  waarin het Rode 
Kruis hem verzocht zijn strip 
Zusje in het tijdschrift Mar-
griet aan te passen. De vier-
jarige hoofdpersoon in de 

 

strip mag op haar zusterpakje 
geen rood kruis dragen. 

Kinderachtigheden
De Jager, die zegt geregeld 
geld te geven aan het Rode 
Kruis, kan het allemaal niet 
waarderen: ‘…als mijn geld 
wordt gebruikt voor een juri-
dische afdeling die zich met 
dit soort kinderachtigheden 
bezighoudt, dan is dat vanaf 
nu afgelopen.’, aldus de Jager 
in het Parool.

Jaarlijks honderd brieven
Volgens een woordvoerder 
van het Rode Kruis worden 
jaarlijks ongeveer honderd 
sommatie-brieven verstuurd. 
In 95 % volgt een excuus en is 
de zaak afgehandeld. Meer in-
formatie over het Rode Kruis-
embleem is te vinden op:
http://www.rodekruis.nl.
 

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

bij conflicten.

Producten & diensten Shieldmark.Zacco

• Merkonderzoek Benelux

• Merkonderzoek wereldwijd 

• Wereldwijde merkregistraties

• Beheer merkportfolio’s 

• Juridische bijstand
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• Begeleiding octrooibescherming

• Conflictbemiddeling

• Juridisch en strategisch advies

• Begeleiding van naamcreatie

• Begeleiding van merkcreatie

Shieldmark.Zacco is  het  eerste  merkenbureau in  Nederland dat  in  het  bezi t  is  van het  ISO-9001 cert i f icaat .
Het  ISO-9001 cert i f icaat  is  het  internat ionale  keurmerk voor  ons kwal i te i tsmanagementsysteem.

Boven: Voorbeelden van strafbaar 
gebruik van het Rode Kruis. Geen 
rood kruis in Ja Zuster Nee Zuster 
en in de strip van De Jager.

Links: Bettina Koopmans-Hofman. Rechts: Astrid Kret-Boermeester.

Bij Shieldmark.Zacco

adidas in beroep

Sinds 1 november 2008 zijn 
Astrid Kret-Boermeester en 
Bettina Koopmans-Hofman 
bij Shieldmark.Zacco werk- 
zaam als aspirant-merken-

gemachtigde.
Astrid en Bettina werken 
beiden al langere tijd bij ons 
kantoor in een administra-
tieve functie.

In onze vorige nieuwsbrief be-
richtten wij over de doorhaling 
van een merkregistratie van 
adidas in Taiwan, vanwege een 
te grote overeenstemming met 
een ouder beeldmerk Jump. 
In verband hiermee laat een 
woordvoerder van adidas we-
ten dat er in deze zaak, die 
alleen over schoenen ging, 
inmiddels beroep is aangete-
kend. Bovendien meldt adidas 
dat het in een eerdere zaak te-
gen dezelfde partij wel aan het 
langste eind heeft getrokken. 

Deze laatste kwestie ging al-
leen over kleding. 

Oppassen met Rode Kruis

Een jaar of vijf geleden werden de makers van de Neder-

landse film Ja Zuster Nee Zuster pijnlijk geconfronteerd 

met de gevaren van het gebruik van het Rode Kruis-

embleem. Onder druk van het Nederlandse Rode Kruis 

moesten alle rode emblemen in het promotiemateriaal

voor de film veranderd worden in blauwe kruisen.


