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Ikword beschuldigd van
merkinbreuk. Wat moet
ik doen en hoe voorkom
ik dit in de toekomst?

Robert Mulders
Amsterdam

. 4.._
Guido Kerkhof (41), directeur
van marketingadviesbureau
2ignite en medebedenker van
de website PrioBook

Je moet afwegen of je het juridi-
sche gevecht aangaat, of dat je een
verlies afboekt. We hebben die be-
slissing nog niet genomen. Aan de
ene kantwillen we nietzomaar op-
geven, maar we willen ook geen
kapitaal blijven uitgeven aan ein-
deloos juridisch gehakketak.’

‘Bij mij viel op 1 april een dikke
envelop op de mat van een groot
advocatenkantoor. Ze schreven
dat ze namens Facebook oppo-
sitic gingen voeren tegen de re-

gistratie van het merk PrioBook.
Facebook pakt zo'n beetje alles
aan waar de naam Book in voor-
komt. Ik vind niet dat er sprake is
van merkinbreuk. PrioBook richt
zich op het stellen van prioriteiten
in de persoonlijke ontwikkeling.
Geen smoelenboek om het maar
zotezeggen.’

‘Merkoppositie start met een af- -

koelingsperiode van twee maan-
den. Behalve meteen opgeven kun
Jein feite twee dingen doen: de ju-
ridische strijd aangaan of een con-
creet voorstel doen voor co-exis-
tentie. Het geschil uitvechten is
erg kostbaar. Het betreft in ons
geval de EU. Als we winnen, kan
Facebook buiten de EU opnieuw
oppositie voeren.’

‘Bij co-existentie doe je een aan-
bod om, liefst wereldwijd, vast te
leggen op welke terreinen je ac-
tiviteiten gaat ontwikkelen met
toestemming van de wederpartij.
De oppositietermijn wordt met
maximaal 22 maanden verlengd.
Je beperkt dan wel je ontwikke-
lingsmogelijkheden als bedrijf en
bovendien: blijf je zo'n lange peri-
ode aan merkontwikkeling doen
terwijl je nog niet weet of je er defi-
nitief uit gaat komen? Als start-up
sta je niet sterk tegenover grote,
gevestigde partijen.’

‘Helemaal voorkomen kun je

dit niet. Grote merken registreren
in zo veel productclassificaties,
Facebook heeft zelfs kleding on-
derzijn merknaam geregistreerd.’

Theo-Willem van Leeuwen
(48), jurist en directeur van
merkenbureau Abcor

‘Het is belangrijk eerst na te gaan
of de ander, die jou van merkin-
breuk beschuldigt, wel een zaak
heeft. Wat voor rechten heeft dic
ander? Zijn die net zo sterk als die
van jou? Betreft het een heel an-
der product? Stap twee is contro-
leren wat jouw eigen rechten zijn.
Misschien is jouw handelsrecht
wel ouder en ben je in een heel an-
dergebied actief. Merkrechten die
niet worden gebruikt, kunnen ko-
men tevervallen. Is dat het geval?’

‘Veel kun je zelf uitzoeken. Voor
toegang tot echt goede databases
in de VS en Europa is het meest-
al beter daar hulp voor in te scha-
kelen, bijvoorbeeld van een mer-
kenbureau. Onze ervaring is dat
95% van alle geschillen wordt ge-

Hoe voorkom ik E_B.mcwmm een merkrecht?

schikt. De ene partij biedt dan aan
om ¢én aspect aan het product of
de naam aan te passen. Als de an-
der daarmee akkoord gaat, kun je
schikken.’

‘Ikraad startende ondernemers
meestal aan hun merk in de thuis-
markt te registreren en dan te kij-
ken in welke landen ze binnen vijf
Jaar actief denken te zullen wor-
den. Het is verstandig om binnen
zes maanden de bescherming uit
te breiden naar deze landen. Een
wereldwijde registratie is vaak on-
nodig. De kosten lopen in de ton-
nen. Een Europese registratie voor
ticn jaar kost een kleine € 1500’

Brigitte Spiegeler (40), Brisdet
Spiegeler Advocaten

Ik leg cliénten het intellectueel
mmmm:mOB uit als een drietrapsra-
ket. Je moet de bescherming van
Je merk goed regelen, je moet be-
denken hoe je de naam wilt exploi-
teren — in licentic uitgeven of zelf
uitbouwen — en je moet je merk-
recht goed handhaven. Met dat

laatste bedoel ik dat je moet op-
treden tegen inbreuken op jouw
merk en dat je je moet verweren
als je beschuldigd wordt van in-
breuk.’

‘Een ondernemer is kenner van
zijn markt. Hij zal in de regel zelf

als eerste signaleren als er een ka- |

per op de kust is. Vergeet niet dat
er ook namen zijn die niet eens
zijn geregistreerd. Die komen niet
onder je aandachtvia alerts.”
‘Grote bedrijven kunnen de-
zelfde merknaam voor een veel-
heid aan producten registreren,
maar in geval van inbreuk wordt
gekeken naar feitelijk gebruik. Als
Jij aanvoert dat het oudere merk-
recht is vervallen, dan is het aan
de ander om aan te tonen dat dit
niet zo is. Er wordt gekeken of er
reclame is gemaakt, of er verpak-
kingen bestaan, of er facturen met
demerknaamzijnopgesteld. Deze
procedure looptvia de rechtbank.’
‘Het is nooit te laat om te schik-
ken. Veel producten kunnen pri-
ma naast elkaar bestaan. Een be-
kend voorbeeld is Ajax. Dat is een
voetbalclub, een schoonmaak-
middel en de naam van een merk
brandblusser. Een rechtszaak is
een ultimum remedium, maar
levert voor een ondernemer veel
stress op. Hij moet zich op zijn
business kunnen richten.’

= dlladLiiniac — Ol
metaal op maat te
staalstraalmachine
verfmachine. Alle ¢
ze bestaande mach
twee van de drie h
moment van vervai
ren gehaald, gelet o
handelingspositie ¢
ons productieproce
verbeterd.’

Misschien

timed, gelet

gende reces
‘Integendeel. Wij zij
Metaal een groeier
ming en nu kun je
koop investeren. Wi
goede onderhandeli

ADVERTENTIE

Een
Begi

Mede mogelijk gemaakt door

-‘ ABN-AMRO



