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Wat is het verschil tussen een merknaam en een handelsnaam?

Handelsnaam

Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gédteveacht op
een handelsnaam ontstaat door hgvelm van een onderneming onder een bepaalde
handelsnaamDoor het voeren van ddandelsaam op bijvoorbeeld briefpapier,
reclamemateriaal, gebouwen, autoOs of een websittaat al het recht op een
handelsnaamOndernemers zijn vrij om een naam te kiezen, als:

- De handelsnaam ondersgtiend genoeg is
Zo is de naam OwasseretteO voor een wasserij niet onderscheidend genoeg.
Ook een internetadres op ziclgsen handelsnaam. Er kunnen losse letters en
afkortingen in eerhandelsnaam staan, dper definitie niet iets hoeven te
betekenenEen naam die alleen bestaat uit losse letters of gijierseestal
niet onderscheidend genoegdrs onbruikbaar als handelsnaam.

- De handelsnaam niet verwarrend ofsteidend is?

Een ondernememag bijvoorbeeldjeen OBVO toevoegen als het bedrijf geen
BV is.

- De handelsnaam niet in strijd is met een oudere handelsnaam of bestaande
merker’
Dit wordt niet onderzocht door de Kamer van Koophandel bij de inschrijving.
Het BeneluxBureau voor de Intellectuele EigendddBBIEQ houdt zich
bezig met merkbescherming

Bescherming
De bescherming van een handelsnaam is beperkt tot het gebied waarin de handelsnaam
wordt gebruikt, respectievelijk, bekendheid geniet. Dealame (en ook internet) zal de

bescherming al snel landelijk zijmaarin sommige gevallen kan het ook zeer regionaal
zZijn.

Op basis van het handelsnaamrecht kan een ondernemer optreden tegen het gebruik van
een soortgelijke handelsnaam do@neanderals er gevaarvoor verwarring bij het
publiek te vrezen isOf dit gevaar voor verwarring bestaat hangt af van veel factoren.

! Artikel 1 Handelsnaamwet.
2 Artikel 3, 4 en 6 Handelsnaamwet.
% Artikel 5 en 5a Handelsnaamwet.



Zijn twee ondernemingen op hetzelfde terrein actief en hebben ze sterlengldijk
handelsnamen, dan is de kans groot dat er sprake is van verwarringgevaar en dus van een
inbreukop hethandelsnaamrecht.

Diensten/branche

Een naam mag niet tot verwarring of misleiding leiden bij het publiek. Daarnaast mag de
handelsnaam niet igebruik zijn door een andere onderneming in dezelfde branche. Een
branche is een benaming voor alle ondernemingen samen die actief zijn in een bepaalde
categorie producten of diensten.

Jurisprudentie

In de Handelsnaamwet komt het begrip OverwarringOeemiaéén voorDe Hoge Radd

heeft in een arresthet begrip OverwarringsgevaarO als volgt omschreD&ij:
verwarringsgevaar in de zin van art. 5 Handelsnaamwet gaat het om de vraag of door de
gelijkenis die de handelsnamen van twee ondernemingen verteer@varring bij het
publiek is te duchten omtrent de onderneming die met de handelsnaam wordt aangeduid.
Te letten valt derhalve enerzijds op (in de eerste plaats min of meer)
Qandvoorwaardeachtig@ omstandigheden als de mate van bekendheid van de
onderreming met het oudste recht, de activiteit waarmee beide ondernemingen zich bezig
houden, de plaats of het gebied waar zij dat doen, en dergelijke meer, en anderzijds op de
bestanddelen van beide handelsnamen die door het publiek in het bijzonder zullen
worden aangemerkt als aanduiding van de identiteit van de onderneming, met andere
woorden de bestanddelen van beide namen die in het bijzonder bij het publiek
beklijven.®

Beoordeling van verwarringsgevaar

Uit het bovenstaande arrest blijkiat er bij de beoordelingof er sprake isvan
verwarringsgevaar gekeken kan wordenrroesactiviteit waarmee beide ondernemingen
zich bezig houdenOok kan gekekenworden naar deplaats of het gebiedvaar de
ondernemingerhun activiteiten verrichen Daarnaastkan gekekenworden naarde
bestanddelen van beide namen die in het bijzonder bij het publiek beklijven.

Merk

Een merk is een tekewaarmeaemandwaren (producten) of diensten onderscheidt van

die vande concurrentenMerken moeten worden geregistreerd om maximaal beschermd
te worden. Als een merk niet of niet voldoende door de houder wordt beschermd, vervalt
de wettelijke beschermg: het merk kan door iedereen worden gebrimsichrijving van
eenmerk bij het BBIE geeftje het exclusiee recht op het gebruik van het merk voor
bepaalde waren (producten) en diensten binnen de Benelux, voor een (verlengbare)
periode varien jaar.

* De Hoge Raads de hoogste rechtsprekenihstantie in Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba op
civielrechtelijk, strafrechtelijk en belastingrechtelijk gebied. De Hoge Raad zetelt in Den Haag en is belast
methet toezicht op de rechtseenheid en rechtsontwikkeling van het Nederlandse recht

® Een arest is de beslissing (uitspraak) van een hogere rechter dan die van de eerste uitspraak in een zaak
® HR 6 decembet996, NJ 1997, 206.



Merkregistratie

Jeverkrijgt het exclusieve recht op een markle gehele Beneludoor het te registreren

bij het BBIE. Hiervoor vulje een depotformulier in. Dit kaje zelf doen, maar ook door
een merkengemachtle of door een in intellectueel eigendom gespecialiseerde
advocaat.

Een Europese merkregistratie geeft een merk bescherming in alle landen van de Europese
Unie en is een relatief goedkope manier om bescherming te verkrijgen voor de gehele
Europese UnieAls je een registratie wilvoor alle landen binnen de Europese Unie
tegelijk, kanje een merk registreren bij hBtireau voor Harmonisatie binnen de Interne
Markt (OHIM).®

Als je een registratie wiivoor een aantal landen binnen de Europese Unie, of voor landen
erbuiten, kan men een merk registreren biMdereld Organisatie voor de Intellectuele
Eigendonte Geneve (WIPO). Een inschrijving bij het WIPO et via het BBIE

Wat kan een merk zijn?

Volgens het Beneluxerdragover de intellectuele eigendom wordexts individuele
merken worden beschouw@e benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters,
cijfers, vormen van waren of van verpakken alle andere voor grafische voorstelling
vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te
onderscheide@”®

Door deze ruime definitiealle tekens, kunnerveel herkenningstekens als merk
beschermd worden. Hierbipk bijvoorleeld wordergedachaan:

1. Woordmerken: De naam waaronder een product of dienst op de markt is.

2. Beeldmerken: LogoOs en etiketten, maar ook bijvoorbeeld woorden in een speciaal
lettertype of in een speciale opmaak (een logo waarin een naam voorkomt).

3. Vormmerken: In bepaalde gevallen kan de vorm van een product of een
verpakking (denk bijvoorbeeld aan een bijzonder parfumflesje) een merk zijn.

4. Kleurmerken: In uitzonderlijke gevallen kan zelfs een enkele kleur of een
combinatie van kleuren een merk zijn. Bahet geval als het publiek een bepaald
product of een bepaalde dienst herkent aan de kleur. Een bekend voorbeeld zijn
blauwe gastankjes voor op de camping.

5. Klankmerken: Een reclamejingle is soms zo bekend dat het publiek bij het horen
ervan meteen weetaarom het gaat. In zoOn geval kan dit een merk zijn en ook
(in de vorm van een notenbalk) worden geregistreerd.

In de praktijk vallen 99% van de geregistreerde merken in de categorien 1
(woordmerken) of 2 (beeldmerken).

"Voor meer informatie over het registreren van merkerhtipz//www.boipint/ni/homepage.php
8 Zie voor meer informatiehttp://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do

° Zie voor meer informatiehttp://www.wipo.int/portal/index.html.en

19 Artikel 2.1 lid 1Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom



Wat kan geen merk zijn?

Niet dle tekens kunnen een merk zijn. Ejn een aantal wettelijke redenen op basis
waarvan het BBIE verplicht is de inschrijving van een depot (aanvraag) te weigeren
Bovendien kan de rechter om deze redenen oordelen dat een merk niet geldig is. Hij
verklaart de inschrijving in dat geval alsnog nietig. De voornaamste redenen voor
weigering of nietigverklaring, deogenaamdeuitsluitingsgronden, zijn:

1. Het teken mist onderscheidend vermogen. Dit is de meest voorkomende
uitsluitingsgrond. Een merk isen teken ter onderscheiding van de waren of
diensten van een ondernemimys een teken dat dit niet kd@n niet als merk
geregistreerd worder

2. Het teken is misleidendEen logo waarop bijvoorbeeld duidelijk koffie is
afgebeeld kanniet voor iets anders (zoals thee of slaapmiddelen) worden
geregistreerd en gebruikt, omdat het publiek daardoor misleid kan wdrden.

3. Voor vormmerken bestaan er enkele specifieke uitsluitingsgronden, die bedoeld
zijn om overlapping met andere intdtuele eigendomsrechten (zoals het
modellenrechen het octrooirecht) te vermijden. Zo zal de vorm van bijvoorbeeld
een stoel of een lamp eerder als model worden gezien dan als een vormmerk. Een
vorm kan geen merk zijn als deze (1) door de aard vavade is bepaald, (2) een
wezenlijke waarde aan de waar geeft of (3) noodzakelijk is om een technische
uitkomst te verkrijgert®

4. Het gedeponeerde teken bestaat uit vlaggen, wapens en andere offici‘le emblemen
van staten of internationale organisstidie geregistreerd staan volgens artikel
6ter van het Verdrag van Parijs. Dit soort merken kunnen alleen in het Benelux
register worden ingeschreven met toestemming van de betreffende staat of
organisatie. In de praktijk wordt deze grond het meestefmesy op merken
waarin (onderdelen van) de vlag van de Europese Unie zijn opgefidmen.

5. Het merk is strijdig met openbare orde en goede zeden. Dit komt in de praktijk
zeer weinig voor?>

Bescherming

De eigenaar van een geiggeerd merk (de merkhouder) kan optreden tegen anderen die
zonder zijn toestemming gebruik maken van zijn merk, of van een met zijn merk
(rvereenstemmend tek@n In artikel 2.20 van het @eluxverdrag inzake de
intellectuele eigendorstaan de versdiénde inbreukgronden (de beschermingsomvang).

De merkhouder kamijvoorbeeld optreden tegen iemand die zijn merk gebruikt voor
identieke producten of diensten, maar ook tegen iemand die voor soortgelijke producten
een teken gebruikt dat lijkt op het mexkereistis dan wel dat egevaar voor verwarring
bestaabij het publiek

1 Artikel 2.11 lid1 sub bBeneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom
12 Artikel 2.4 sub Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom

13 Artikel 2.1 lid 2Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom

4 Artikel 2.4 sub @eneluxverdrag inzake de intellectieecigendom

15 Artikel 3.6 sub éBeneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom



Je beschermje merk door tegen misbruik van de merknaam of het logo opderir Dat
kan door in actie te komen wanngerontdekt dat er inbreuk op de naam of het logo
plaatsvindt.

Bij de ontdekking van een conflicterend merk kamen oppositieprocedure bij het BBIE
starten. De oppositieprocedure is een eenvoudige en frgJagdkope manier orje te
verzetten tegen de inschrijving van een jonger merk. Zgeéaonder tussenkomst van
de rechte een merkenconflict oplossene Jnoet de oppositie indienen binnen de
oppositietermijn-®

Natuurlijk is het deponeren door een andem een overeenstemmend merk niet de enige
vorm van inbreuk. De meeste conflicten hebben te maken met het gebruik van een merk
door een ander in de markt. Daarvoor kabij de rechter een verbod op het gebruik van

het inbreukmakende merk vorderen. Eveetumet inbeslagname van goederen, een
schadevergoeding en zelfs afdracht van de winst (bij moedwillige inbreuk). Het
opzettelijk vervalsen of in de handel brengen van vervalste merken of merkartikelen is
strafbaar.

Samenvattend
Een handelsnaam is de naavaaronder een onderneming wordt gedreven. Op gramd
het handelsnaamrecht kangptreden tegen gebruik vegrbedrijfsnaam.

Een merk is een teken dat gebruikt wordt om producten of diensten van een bedrijf te
onderscheiden van die van andere beenjyDooreenmerk te registeren bij het BBIE

krijg je beschermingMet andere woorden, het geg# het exclusieve recht op het
gebruik van dit merk in de Benelux.

De verschillen tussen merk en handelsnaam zijn:

1. Een handelsnaam is in essentie lok&dl betekent dat wannege vertrouwt op
de bescherming vade inschrijving in het handelsnaamregistgr,slechts een
bescherming H# tegen inbreuk inzijn vestigingsgebied, waarbij deze
bescherming ook nog eens beperkt is.

2. Een logo is geen naam, en dus nigls handelsnaam beschermdele
ondernemingen hebben niet alleen een naam, maar odledamningsteken. Dit
tekenvalt niet onder de bescherming van de handelsnaarewet,dus,behalve
merkenbescherming, geheel onbeschermd.

Een merklevert extra bescherming op, bijvoorbeeld tegen gebruik op producten, of
gebruik buitende regio waarinje werkzaambent Een in Nederland geldig merk betreft
altijd de gehele Benelux. Belgi‘ en Luxemburg krijg er dus QyratiO bij, maar
omgekeerd zijn ds merken die op Belgi‘ zijn gericht ook allemaal hier geldig.

16 Zie voor meer informatiehttp://www.boip.int/nl/merken/oppositionPeriod.html



Het mag duidelijk zijn dat bescherming op grond van de merkenwetgeving veel verder
gaat dan die van ddéandelsnaamwet. Vandaar dat het voor alle producémaiangrijkis

om de namervan hun producten als merk te laten beschermiggindelijk zijn deze
anders geheel vrij. Daarnaast is hmbk belangrijk voor handelaren en andere
dienstverleners, die niet alleen lokaal actief.zijn

Omgekeerds het dan ook voor de naam van een nieuw bdaigngrijkdat deze naam
ook in merkenopzicht vrij is.

Indien je inbreuk maakt op een merk (chrmdelsnaam) van een ander, kan dit voor de
rechter komen. Deze zal, als er inderdaad sprake is van inbreuk, uitsprekerhetat

merk niet meer &n gebruiken op straffe van een dwangsom. Meestal wordt dan een (erg
korte) termijn gegeven om een nieuwe natmkiezen, van twee tot vier weken.

Dat betekent dan dat “lle activiteiten die in het verleden zijn ondernomen om
naamsbekendheid te verkrijgen in ZZn klap weg zijn. Daarnaast kan, als er sprake is van
opzet (of van verwijtbare nalatigheid) beslag wordelegd, zelfs oppparatuur.

Meer vragen?
Peter van Roosmalen
Jurist Kennispark Twente

053 489 3236



