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Vonnis in kort geding van 24 december 2069
in de zaak van

de vereniging
OMROEPVERENIGING VARA,
gevestigd te Hilversum,

eiseres bij dagvaarding van 8 december 2009,
advocaat mr. MLA. de Kemp te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

RTL NEDERLAND B.V,,

gevestigd te Hilversum,

gedaagde,

advocaat mr, J.A, Schaap te Amsterdam

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HENKEL NEDERLAND B.V,
gevestigd te Nieuwegein,
govoegde partij aan de zijde van gedaagde,

advocaten mrs, K Limperg en $.M. Kooij te Amsterdam,

Partijen zullen hierna VARA, RTL en Henkel worden getoemd.

1. De procedure

L1 Ter terechtzitting van 17 december 2008 is het verzoek tot voeging van
Henkel aan de zijde van RTL toegestaan. Een fotokopie van de conclusie tot
voeging is aan dit vonnis gehecht, Vervolgens heeft de VARA ter zitting pesteld en
gevorderd overeenkomstig de in fotokopie gan dit vonnis gehechte dagvaarding,
RTL en Henkel hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de
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gevraagde voorziening, Alle partijen hebben producties en pleitnota’s in het geding
gebracht, Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

12, Ter zZitting waren aanwezig:

Aan de zjjde van VARA: I Meuiman (sales manager) en B, den Ouden (legal
council) met mr. De Kemp;

Aan de zijde van RTIL: N, vau Herten (jurist) met mr. Schaap;

Aan de zijde van Henkel: H, Petre (jurist) en J. Turner (brandmanager Witte Reus)
met mrs. Limperg en Kooij.

2. De feiten

2.1 De VARA heeft in de periode van 1981-1993 de succesvolle televisieserie
"Zeg 'ns AAA” vitgezonden, De 212 afleveringen van de Oude Setie zijn geschreven
door Chiem van Houweninge sr. en wijlen Alexander Pola,

22.  De ayteursrechten op het format en de inhoud van de Oude Serie, de daarin
voorkomende ‘characters’ (met uitzondering van Mien, Dobbelsteen) en de
scenario’s berusten gezamenlijk bij de VARA. en Biue Horse Productions B.V,, een
vennootschap van Chiem van Houweninge sr., {verder Blue Horse), de producent

23.  De autsursrechten op het chatacter Mien Dobbelsteen berusten exclusief byj
de VARA.

24.  Daarnaastis de VARA n0g exclusief rechthebbende Op een tweetal Benelux
woordmerken ‘ZEG *NS AAA® (onder meer ingeschreven voor klasse 9, beeld- en
geluidsdragers) en op twee Benelug woordmerken ‘MIEN DOBBELSTEEN’ {onder
meer ingeschreven voor klasse 35, merchandising, publiciteit en promotie),

2.5, Chiem van Houweninge st. en een aantal actewrs uit de Oude Serie hebben
de wens gevit een nieuwe serie van Zeg "ns AAA te maken, De VARA wilde deze
nieuwe serie niet zelf uitbrengen. RTL had wel belangstelling, Door RTL, de VARA
en Blue Horse is hier vervolgens over onderhandeld, Bij brief van 31 maart 2008
heeft mr. Schaap, als advocaat van Blue Horse en Chiem vag Houweninge sr., aan
de VARA geschreven:
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Zeg ‘ns AAA, de nagm en het character van Mien Dobbelsteen en de door de 6mroep te .
betalen format fee, .y

Bij brief van 25 april 2008 heeft myr. Schaap als advocaat van Blue Horse aaﬁ de
VARA onder meer geschreven:

2,6. DeVARA antwoordt hierop bij brief van 2] mei 2008:

*(...) Graag vernemen wij welk percentage van de inkomsten vit verdere exploitatie
(z0als de door u gencemde bomevideo/dvd rights, metchandising rights ete.) aan de
VARA zou togkormen, Zolang geen percentage genoemd wordt, kunnen wif de
redelijkheid degrvan njet beoordelen; (...)”

2.7.  Bij etnail van 17 Jjuni 2008 heeft mr, Schaap namens Blue Horse aap de
VARA het voorste] medegedeeld dat de VARA en Blue Horse gezamenlijk 50% van
de netto opbrengsten zullen krijgen, met een interpe verdeling van 30% voor de
VARA en 20% voor Blue Horse,

Bij e-mail van 24 juni 2008 heeft de VARA geantwoord dat dit akkoord is,

Bij brief van 11 juli 2008 heeft RTL aan de VARA bevestigd dat RTL 50% “van alle
netto opbrengsten uit “verdere exploitatie van het format en de merkiicenties
gedurende de licentieperiode’ zal afstaan aan de VARA en Blue Horse gezatnenlijk,
Mr. Schaap heeft vervolgens een conceptovereenkomst opgesteld.

28 Na toestemuming van het Commissariaat voor de Media hebben VARA, RTL
eén Blue Horse in oktober 2008 de licentieovereenkomst (verder te noemen de

(verder ook te noemen de Nieuwe Serie), getekend. In de Overeenkomst staat onder
meer;

“IN AANMERKING NEMENDE DAT:

(.

C. ) Blue Horse heeft ¢en opzet gemazkt voor gen nieuwe serie van Zeg ‘ns AAA met

€¢n aangepast fornat, maar met handhaving van de naam van de serie, het

character en de naam Mien Dobbelsteen (hierna te noemen Nieuwe Serie);

D, De VARA te kennen heeft gegeven niet in de Nieuwe Serie Zeg ‘ns AAA te willen
participeren,
Blue Horse Productions heeft RTL bereid gevonden om de Nieuwe Serie (... ) te
laten produceren en uit te doen zenden (..) :

F.  Exploitatic van de Nieuwe Serie vitsiuitend kan plaatsvinden et goedkeuring van
zowel Blue Horse als de VARA; :
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G.  De VARA is bereid om Blue Horse en RTL toestenaining te geven de Nieuwe Serie
te (laten) produceren, uit te Zenden en te exploiteren onder do navolgende
voorwaarden: :

¢}

Artikel 2 Licentie

2.1 DeVARA verleent Blue Horse en RTL, een licentie voor het gebruike van het merk
ZEG “NS AAA alsmede een licentie voor het gebruik van het character Mien

22 DeVARA vereant Blye Horse exclusieve toastenimin,g om het forrnat van de
Oude Serie inclusief PeTsenages en namen te gebruiken teneinde de Nicuwe Serie
te schrijven en te produceren,

23 DeVARA en Blve Horse gezamenlijk verlenen RTL een exclusieve licentie voor

24 De licenties genoemd in art. 2,1 t/m 2.3 wordeq verleend voor de Benelux, voor

DVD’s, CD-j, geluidsbanden, films, band -dia, fotografietn, holografieén,
driedimensionale afbeeldingen, digitale- en compulervastieggingen en weergaven
daarvan en andere beeld- e geluidsdragers zoals Breedbeeld HDTV, CD-rom,

Artikel 8 Overige bepalingen
()

2.9.  De Nieuwe Setie is uitgezonden in de periode van maart tot en met begin
Juni 2009. Op 22 juni 2009 heeft RTL een muziek ¢d met 40 Amsterdamse liedjes
uitgebracht onder de titel “Zeg 'ns AA. De 40 Teukste liedjes vit Mokum?”

MR 716~meP  5/13_pa0__
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2,10 Bjj bzief van 14 oktober 2009 heeft de advocaat van de VARA RTL,
Simengevat, bericht dat deze (D geen gebruikelijke vorm vag merchandising betreft
0 niet valt ondey de ten?z ‘merchandisingmchten’ Zoals opgenomen in de

gaat het woord- en beeldmerk va Mien Dobbelsteen onder andere inzetten in de
media, op POS materialen, verpakkingen od Henkel gaat geep gebruik maken van

3. Het geschil
3.1.  VARA vordert - Samengevat - :

2. RTL te gelasten om per brief aan Henkel de reeds aan Henke] verleende
foestemuming tot het gebruik van de naam en het character Mien
Dobbelsteen in te trekken, en een afschrift van dege brief aan de taadsman
van de VARA te verstrekken; '

3. te bevelen dat RTL elke inbreuk op de auteursrechten van de VARA op het
character Mien Dobbelsteen en op VARA's Benelux woordmerken MIEN
DOBBELSTEEN dient te staken en gestaakt dient te houden en, meer in het
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bijzonder, RTL te bevelen de licentieoversenkomst de VARA, RTL en Blue
Horse na te komen in dier voege dat het RTL word verboden om in de

dergelijke ¢d’s geen enkele relatie met de Nieuwe Serie heeft;

4, te bepalen dat RTL bij overtreding van het onder 1 tot en met 3 gevorderde
een dwangsom verbeurt: '

3, de tetmijn ex artike] 1019; Rechtsvordering (Rv) te bepalen op zes maanden
na de datum vag dit vonnis; _

6. RTL te vercordelen in de proceskosten van VARA ex artikel 1019 Ry;

32, VARA stelt daartoe, kort gezegd, het volgende, De in attikel 2.4 van de

AAA merken op zich zelf staand 20u kunnen exploiteren, bijvoorbeeld door aan
derden lcenties te verstrekken. Als RTL op dit punt van meet af aan andere
bedoelingen had, dan had zij open kaart moeten spelen, De onderbandelingen zijn
alleen gegaan over de vervaardiging, vitzending en exploitatie van de Nieuwe Serie,
Dit blijkt ook uit de door RTL in het geding gebrachte brief van 25 april 2008, Met
de zin ‘de mogelijiheid om de Nederlandse vetsie te exploiteren’ worden alleen de
afleveringen van de Nieuwe Serie bedoeld. Door het opnemen van artikel 8,5 in de
Overeenkornst worden de voorafgaande onderhandelingen als factor voor de uitleg
van de Overeenkomst bovendien uitgeschekeld, althans wordt het belang daarvan
verminderd, Onder ‘mercheandisingrechten’ verstaat de VARA: “het recht van RTL,
om de populariteit van hey programma te stimuleren door de verkoop van eigen
Dproducten, goederen en diensten met gebruikmaling van fitel, karakters, scenes of
situaties van of it het programma”. Er dient een directe relatie met het programmma
te zijn. De VARA heeft nadrukkelijk geen toestemming aan RTL verleend voor een
overeenkomst zoals met Henkel gesloten. De aan RTL verstrekte licentie Zigt
uitsiuitend op het gebruik van het character ¢n de naam Mien Dobbelsteen in het
kader van de productie, uitzending en exploitatie van de Nieuwe Serie en niet op het
vetlenen van licenties door RTL, aan andere marktpartijen voor de aanprijzing van
producten of diensten. Het verlenen van de licentie aan Henkel door RTL. is een

Ook de in juni 2009 uitgebrachte muziek od, die geen enkele relatie met delNieuwe
Serie heeft, is geen gebruikelijke vorm van merchandising en valt niet onder de
‘merchandisingrechten’ zoals opgenomen in de Overeenkomst, RTL handelt
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gedurende de actieperiode van Witte Reus, Licentiegever draags z0rg voor het
gerechtvaardigde gebruil van her woord-, en beeldmerk e her Portret.” De VARA
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neemt dit blijkens de dagvaarding ook zelf tot uitgangspunt. Fen belangenafveging
is hier dus ook op zijn plaats, waar Henke] nog aan togvoegt dat de VARA geen
concreet Egelang heeft gesteld dat zoy verklaren waarom deze vorm van

4, D¢ beoordeling

4.1, Derechtbank Amsterdam is bevoegd van dit geschi] kennis te nemen, nu
partijen dit in de Overeenkomst zijn overeengekomen. '

42, Partijen verschillen van mening over de vitleg van artikel 2.4 van de
Overeenkomst, Ter beantwoording van de Vraag welke opvatting de juiste is, komt in
beginsel vesl betekenis toe aan de taallundige uitleg omdat het hier gaat om een
beding in een overeenkomst die is aangegaan tussen twee gelijkwaard; e
professionele partijen en die betrekking heeft op een zujver commerciéle transactie,
Bovendien staat vast dat die pattijen voor, bij en na het aangaan van, de

overeenkomst niet van een definjtie voorzien,
De VARA geeft aan het begrip ‘merchandising’ de definitie dat dit *het recht van
RTL betreft om de populariteit van het Programma te stimuleren door de verkoop

opgenomen. Het begrip merchandising is op zichzelf genommen een ruim begrip. Het
gaat volgens de literatiur om het ‘te gelde maken van de bekendheid van ¢en merk’.
In “‘Autewrsrecht (Spoor, Verkade, Visser, derde druk, pagina 429) staat hierover:

‘Merchandising is een gangbare aanduiding (maar daarmes no 2 SEEN precieze
omschrijving) voor (neven-Jexploitatie van een werk ter stitnulering van de verkoop van

MR TGP 9/13_p0__
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- verwerking in andersoortige produoten (De Rose Pantey op ballen, slabbetjes, Postpapier
(...) of als ‘character in reclame ¢.q. op etiketten e verpakkingen van andere producten,
Merchandising is commerciee! met name interessant met betrekking tot stripfiguren en
characters uit films en TV-series™

I\{u het begrip merchandising, althans de invulling daarvan, verschillend kan worden
uitgelegd, kan voor het thang gevraagde oordeel niet worden aangehaakt bij een
letterlijke (taalkundige) betekenis van dat woord.

1 tot en met 3, wordt verder telkens verwezen naar de ‘Nieuwe Serie’, In 1id 4
worden de in de leden 1 tot en met 3 genoemde licenties nader omschieven, In de
laatste zin van artike] 2.4, waar staat: “De licentie omvat tevens (...) de

de productie van de Nieuwe Serje mogelijk te maken, waaronder ook de
mogelijkheden van enige commercigle exploitatie vallen, die in verband met het
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e : dit niet heeft gedaan, is
aannemehjk dat in een eventnele bodemprocedure zal worden geoordeeld dat RTI,
wanprestatie heeft gepleeod in de uitvoering van de Overeenkomst,

van haax petitum heeft gevorderd, dient in te trekken, nu voorshands aannerelijk is
dat zij deze in eerste instantie niet bhad mogen verstrekken. In kort geding is

van RTL zal zich eventueel moeten vertalen in ¢en schadevergoeding van RTL aan
de VARA en eventueel ook een schadevergoeding van Henkel aap de VARA
Vregens auteurs- en merkinbreuk, Uiteraard heeft de VARA we] belang bij (het
zoveel als nog mogelijk) handhaven van haar intellectyele rechten, zodat aan RTL
wel na te melden beperking voor de toekomst zal worden opgelegd. De toewijzing
hiervan moet worden gezien als het ‘mindere’ van het onder 1 en 2 van het petitum

van de dagvaarding gevorderde,

4.6.  De VARA heeft onder 3 van het petitum van de dagvaarding gevorderd
RTL te bevelen de Overeenkomst in die zin na te komen dat het haar wordt
verboden om in de toekomst opnieuw muziek cd’s uit te brengen onder het merk
Zeg’ns AAA en/of Mien Dobbelsteen, indien en voor zover de muziek op dergelijke
¢d’s geen enkele relatie met de Nicuwe Serje heeft. Volgens de VARA kan zo'g
relatie in het geval van 2an de serie gerelateerde cd’s bijvoorbeeld worden
aangenomen, wanneer de muziek op de ¢d’s in de serie te horen is geweest, Uit een
overgelegde e-mail van 2 juni 2009 van RTL 2att de VARA, waarin staat “Zr is niet
direct een verband tussen Zeg ‘ns Aaa en een CD, maar doordat ey in de serie af en

NR"7?6_.._..P /13 g0~
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relatie moet bestaan met de Nicuwe Serie. Deze vordering van de VARA 2al
derhalve worden toegewezen,

48.  De gevorderde dwangsommen zullen worden beperkt 2ls na te melden,

4.10.  Gelet op de vitkomst van de procedure ten aanzien van Henkel wordt het
niet redelijk geacht HMenke] daarnaast (hoofdelijk) mede te veroordelen voor de
proceskosten tot het bedrag van de gebruikelijke proceskostenveroordeling en
evenmin dat de VARA wordt veroordeeld in de door Henke} gemaakte kosten, De
kosten zullen daarom tussen deze partijen aldus worden gecompenseerd dat Henkel

de eigen kosten draagt.

4.11.  RTL heeft verzocht de termijn ex artikel 10191 Ry op drie maanden te
stellen, omdat zij een termijn van zes maanden te lang acht. Nu dit door de VARA
niet meer is bestreden zal deze termijn aldus worden bepaald.

R 716——F 12/13_040
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5. De beslissing

De Voorzieningenrechter

Witte Reus producten;

3.2, verbiedt RTL opnieuw muziek cd’s uit te brengen onder het merk Zeg "ng
AAA en/of Mien Dobbelsteen indien en Voot zover de muziek op dergelijke cd’s
geen enkele relatie met de nicuwe serie heeft: :

53.  bepaalt dat RTL voor iedere keey dat zij in Strijd handelt et het onder 5.1
bepaalde, asn VARA een dwangsom verbewt vap € 50.000,~ en bepaalt dat RTL
indien 2ij in strijd handels met het onder 5.2 bepaalde voor tedere ¢d een dwangsom
verbeurt van € 50,-;

S54.  bepaaltde termijn ex artikel 1019 Ry op diie Ieaanden na heden:

3.5, veroordeelt RTL in de proceskosten vag de VARA ex artikel 1019h Rv, aan
de zijde van VARA (ot op heden begroot op €46.000,-;

5.6.  compenseert de kosten tussen de VARA, en Henkel aldus, dat Henkel de
eigen kosten draagt;

3.7, verklaart dit vonnis tot Zover uitvoerbaar bij voorraad;
5.8.  wijst het meer of anders gevorderde af,

Dit vonnis is gewezen door mr. I.AJ. Peeters, voorzieningenrechter, bijgestaan door
mr. C. Neve, griffier, en in het Openbaar uitgesproken op 24 december 2009,

type: CN
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