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Vzr. Rechtbank Amsterdam 6 oktober 2014, IEF 14256 (Total Blue Events

tegen IDTV)

In naam des Konings

www.|E-Forum.nl

vOonnis

RECHTEANK AMSTERDAM
Afdeling privaatrechr, voorzieningenrechier civie]

zaaknummer / rolmummer; CA13/570205 / KG ZA 14-998 SP/LG

Vnois in kort geding van 6 oktoher 2014
1n de zazk van

de besloten venmootschap met beperkte aansprakelijkheid
TOTAL BLUE EVENTS B.V.

gevestigd te Doetinchem,

eiseres bij dagvearding van 12 augustus 2014,

advocaat mr. D.IL.S. Donk te Amsterdam,

Tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelifkheid
IDTY FILM & VIDEQ PRODUCTIONS B.V,,
gevestiod t2 Amsterdam,

gedaagde,

advocaat or. R. van der Zaal te Amsierdan.

Partijen zullen hiema TB Events en IDTV worden sencemd,

1. D procedure

Ter terechizitting van 22 september 2014 heefi TB Events gesteld en gevorderd
overeenkomstlg de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding, met dien
verstande dat zij ter zitting heeli medepedeeld dat waar in ket petitum staat “vapaf 4
augustus 2014° moef stann *vanaf T augnstus 20147, IDTY heeft verweer gevoerd
met conclusie tot weigering van de geviaagde voorzieningen. Beide partijen hebben
producties en een pleitnota in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen
verzocht vounis e wijzen. Ter zitling waren aanwezig:

aan de zjde van TR Events: de heer T. Hermceling, eigenaar-diecieur en meveoyw
E.C. Bos met mr. Donk:

aan de zijde vap IDTV: mevrouw S. Timmer, bedrtjfsjurist, met mr. Van der Zaal en
diens kantoorgenoot mr. £, W, Jurjens.
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2.1, IDTYV is sinds 1999 producent van het televisiepropramma “Wie iz de
Mol?”. De kijkeijfers per aflevering lagen in de ecrsie jaren rond de miljoen en de
finale vau Lot laatste seizoen, seizoen veertien, wist meer dan drie miljoen kijkers le
treklren.

2.2, TB Events is ezt onderneming die zich sinds 2008 met name bezighoudt
et het bedenken en organiseren van groepsuifjes, voor bijvoorbeeld families,
vrijgezellenfeestjcs of bedrijven. TB Events organiseerds sinds 2008 ook esn
zogenaamd wie is de mol-nitie. Hierhij worden in groepsverband al lopend duur de
stad opdrachten uitgevoerd waarmee punten lunnen worden verdiend. Rinnen de
groep is een mol actief die de opdrachten tracht te saboteren. Daarmnaast organisearde
TB Events vities rusl de namen “Wiz is de Mol? asg tatel”, *Wie1s de Mal?
Tunch™ “Wie is de Mol? Quiz” an “Wic is de Mol? Buitenlund™ in diverse steden in
Nederland en ack in het buitenland.

2.5. IDTV is sinds september 2012 hondster van rwee Benclux-beeldmerken,
met daarin het woordelement WIL IS DE MOL?. Sinds 14 janoar 20103 is 1YLV
houdster var ket Benelux-weordmerk WTE IS DE MOL? gedeponeerd vaor onder
meer de klassen spellen, diensten van reishureaus en het DIganiseren van
evenementen (hierna gezamenlijk aangeduid als: de merkenrechren).

2.4, Tn een eerdere procedure tussen partijen is TB Events in verband mel een
aantal van de door haar georganisesrde groepsuitjes door de vnorzieningenrachter
var de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Amhem — kort gezegd —veroordesld tot
het staken en gestaakt houden van iedere inbreuk op de merkentechten van IDTV. [n
het vonnis van 21 juli 2014 staat onder meer het vulgende,

{...14.3 TE Events, dis uitjes arganiseert mat de namen Wie is e Mol? aan tafel, "Wie iz
e Mol? lunet’, "Wie is de Mol?' Quiz' en Wie is de Mol? Buiterland en die ean website
anderhoudt met da demcinnaam. <wizisdemalspel.nl= 1wkt 0p grand van ardkel 2.20 lid 1
oncer a BVIE inbreuk oo het woordmerk van IDTY. Er iz immere =prake ven gebruik van
een teken dat gelik is aan het e WIZ 1S DE MOL?. De ipevoegingen ‘aan tafel’, 'Lunzh',
auis’, “Buitentand’ en “spel” achter Wwie is de Mol' makan dat niet anders. Deze
teevoeqingen zijn lauter haschrijvend voor de disnstan dic wordcn sangeboden en daai g
ohdergeschikt 2an het hoofdbestanddesl Wie is de Mal'. T Events gebruikt het teken
woorts in hel economisch verkeer vaer soorigelijke disnsten waszrvoor het woordmerk van
IDTY i ‘ngaschroven, te weten spellen en SYRTIBMENEN, 80 Mesr specifiek voor de
organisatie van spertieve evenemerten, TE Events heeft aok niet bahais! dat zij het tukan
gebruikt voor soortgelijke diensten. IDTV kan zich in heginszl dan ook verzetizn tegen het
iibneukinakend gelrulk van haar merk. ¢}

E. De beslizsing
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g febiedt |B Events om binnen zeven dagen na beekenirgy van dit vonnis jeders
inbreuk ap de merkrechian van BTV, zoals smachneven In oy, 2.2 en 4.3, waaronder
begrepen maar niet baperki tof het Februik van de tekens Wia is da Mol?, "Wis ie de Mal?
zan ta'el”, “Wie is de Mal? Lunch®, “Wie is de Mol? Quiz" en “Wie is de Mal? Euitenland”,
dlemede ol scortgelijke teke s, voar de traanisatie van evensmentzn en spellan, me:
onmiddellijke ingang te staken en ges-aakt te houden,

5.2 veroordeell |5 Events om aan IDTV een dwangsom te betalen van € 5.000,00
voor jedere dag of gdeslt: caarvan dat =fj nief aan de in 5.1 uitgesproken
oofdverposdsling voldoet, tot een maximum van € 150.000,00 is berafkt, { 3

25, Bovengenoemd vonuis is op 24 Juli 2014 aan I'B Events betekend.

2.6, Op25juli 2014 heeft TB Events de naam van het hefreffende groepsuitje
veranderd in *Wie is de verrader?”. Op 9 juli 2014 had TB Fvenis reeds de
domcinnaam www, wicisdeverrader.nl geregistreerd,

27 Op28juli 2014 heeft TB Events de domeinnaam s wieontdektdomeln
geregistreerd. Ook heefl zij een filmpije op You Tube geplaatst met als titel “Wie
ontdekl < Mol Uitje™. Op haar website heefi TB Events de namen van de uitjes die
vonrheen “Wie is de Mol?" werden genoemd AdlZEpast naar “Wie ontdelst de Mol?™
(en “Wie omtdekt de Mol? aan tafel™ e cetara),

2.8.  Bij deurwaardersexploot van 4 angustus 2014 is TB Events namens IDTV
medegedecld cn aanpezepd dal TB Events zich tussen 1 en 4 augnstus 2014 niet
heeft gehoudar. aan het vonnis van 21 Juli 2004, wasrdoor cen bedray, van € 20,000, -
aam dwangsommen is verbeurd, In het deurwaardersexploot staat onder meer het
volgende,

{...} dat rekwdrants heeft geconstatesd dat gerekwireerde waul vrijcag 1 augusius 2014 het
teken "WIE ONTDEKT DE MOL? i5 blijven gebruiken, waardoor gerrkwirsorde zich miat
heeft gehouden zan het gebod snder 5.1 van voornoemd vonnis, en dientengevalye tan
bBehaeve van rekwiranten cen bedrag gan dwangsemmen haeft verheurd van 4 dagen x
€5.000,00 = totaal £ 20.000.00. {_}

2.9.  Incen brief van 5 augustus 2014 van mr. Denk en mr. H. Mzatjes is aan
INTV medegedeeld dat TR Events met het gebruik van “Wie ontdekr de Mol?” het
haar bij vonnis van 21 juli 2014 opgelegde verbod nief nverireedt en 1 IDTV
gesommeerd de executie van dat vonnis te staken, In de brief van 5 algustus staat
unider meer het volgende,

i} Varkeorde interpretatie wan hef vornais door IDTV

Jit de inhoud van voomaemde aanzegging (...) blijkt dat IDTV (.. ) wenst fe doen
voorkomen alsof het gehrurk van het teken “WIE OMTDEKT DE MOL?" fs aan te merken als
het gebruik van “snnrigeljte tekens, voar de erganiaatie voor evenerrenten en spellen” in
de zin van overweging 5.1 van het diclum van het wiannis {..)
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Allereerst gehdl Jal reeds ult de inhoud van het distum van het vennis {-..) wan 21 juli 2014
blifk] dat de Voorzieningenrerhtar ran Bpgomming gecft van diverse itingen wewrbij het
teken "Whe is de Mol?® ir. combinatie met een Leschiijvende aandudingen wordt gebruikt en
dearna verwijst naar "en alle soortgelijke tekenz", Dere lgatste toevoeging refareert demalve
aan takens wazrbi] cvencens gabnsik is genwekt van ge aanduiding “Wie is de Mol? in
combinatie met e2n beschiijvende sanduiding. (...}

Mocht IDTV van cordes| zin dat voomaemde interpreatie van het vonnis {.) onjuist is, dan
geldt subsidizin dal de in het geding zijnde veroordeding alsdan grot gefjkenissen verteont
met gen alcemesn geformuleer verhod, {...} Tagan die achicrgrond is de jurispuadentie wan
de Hoge Raad ormirent dz2 uitieg van de rellewiiie van een dergelik varbod van terpzssing.
Le hoge Raad hesft immers bepaald dat indien gelet op het aard het fe bescharmen betang
noodzzkalik iz om ewn veroondeling in alyener e temen te stellzn, dit wel met zich
meebrengt dat de drasgwijdts van dia versordefing. beprrkt most worden geacht tat
handelingan waarvan in ermst niet kan yorden betwijfeld dat zij, mede gefet op het batang
fegen 2antzsling waarvan het gebod gageven is, inbireuken sts door de rechier varboden,
opleveren. {..)

2.10.  Joeen e-mail van 26 aupustus 2014 heeft IDTV aan TR Events
onvoorwaardelifk toegezegd dat #5; het te excouieren bedrag van € 20.000 - in
verband met de vier aangezegde dwangsommen zal baperken tot £ 10.000,-

3. Mfet geschil

3.1. TB Events vordert - samengevat - schorsing van de temntvoerlegging van
het vonnis van 21 juli 2014, voor zover deze executic betrekking heeft op de
beweerdelijk reeds verbeurde dwangsommen in de petiode vanaf 1 augustus 2014,
totdat in e=n bodemprocedure in ecrste aanleg is beslist omlrent de verschuldigdheid
van dwangsomgen, met veroordeling van IDTV in de volledige proceskosten ex
attikel 1019h van het Wetboek van Rurgerlijke Rechtsvordering (te weten

£ 2.083,58 aan advocaatkosten), alsmede in de nakosten.

3.2 IDTY voert verweaer,

3.3.  Opde stellingen van partijen wordt hiema, voor zover van belang, nader
inzcgaarl.

4. D beoordeling

4.1 Kern van het geschil is de vraag of TB Fvents met Let gebruik van het teken
“Wie ontdekt de Mol?” het vomnis van 21 juli 2014 heeft avertreden en INDTV terecht
dwangsommen heeft aangezegd. Bij beantwoording van de vraag of dwangsoramen

zijn verbeurd, moeten de ter witvoering van het vonnis verrichte handelingen worden
getoetst aan de inhoud van de veroordeling, voals uitgelegd. Bij het uitleggen van de
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vercordeling mogen de maatstaven vun redelijkheid en billijkheid worden
gehantesrd,

42. 1B Events heeft in de eerste plaats gesteld dat zij geen mbreuk maakt op de
merkenrechten van IDTV omdat het gebruik van “Wie ontdekt de mol” beschrijvend
is woor het door haar georganiseerde apel, waarby et de bedecling is dat de
dezinemers van het spel erachier komen wie er als een soort mal opersert. Meat
andere woorden, T'B Events gebruikt de omschrijving “Wie ontdekt de mol?” om de
eigenschappen van het soort spel aan te duiden. en deze omschnjving dient niet als
zanduiding voor de herkomat van waren of dizusicn van &€n markipartij, zodat er
geen sprake kan zijn van metkeebruik in de »in van het BVIE, Verder heeft TR
Events gesteld dat er geen sprake is van het “blijven gebruiken” van het teken “Wie
on-dekt de moly”, zoals in het deurwaardersexploot van 4 augustus 2014 is venmeld,
1 zij voor het vonnis van 21 juli 2014 dit teken niet gebiruikte.

4.3, De voorzieningenrechter gaat aan deze stellingen voorbij. TR Fyents iz bij
vomis van 21 juli 2014 verboden onder meer het teken “Wie is de Mo]?” {en alle
soor(gelijhe wkens) Te gebruiken, waarmee '8 Events verwijst naar het spel dat in
ket televisieprogramma wordt gespeeld. Het wijzigen van sleclis ¢én woord, het
woord ‘ontdekt” in plaats van het woord “is’, maaki het gebriile naar het cordee] van
de voorzieningenrechter niet beschrijvend. TB Events gebruikt het teken op
identieke wijze als z1j voorheen het teken “Wie is d= Mol?’ gebruikte en blij i
daarmee duidelijk zo dicht mogelijk 1egen hel merk/ieken “Wie i de Mol
aanzitten. Het enkele feit dat in het deurwaardersexploot ten onvechte wordt
gesproicen van “blijven gebruiken' maakt verder niet dat van een inbreuk op de
merkenrechten van IDTV peen sprake kan zifn. Het gebruik van het betreffende
tcken en soortgelijhe (wkens is daartoe immers al voldoende.

4.4, In de tweede plaats heeft TR Events gesteld dat de aanzegging van da
dwangsommen door IDTV berust op een onjuiste interpretatie van het voanis. Uit
rechisoverweging 4.3 van het vonnis blijkt volgens TB Events dat de
vocrzieningenrechter met de zinsnede *alsmede alle sourigelijke tekens” heeft
bedoeld het teken Wie is de Mol? in combinatie met een beschrijvande aanduiding,
zoals “lunch’ of ‘quiz’. Het tcken “Wie ontdekt de Mol?* valt daarom niet onder de
verbodsomschrijving als bedoefd in 5.1 van het vonnis van 21 juli 2014, aldus TB
Events. Subsidiair heefl TB Events gesteld dat het gegeven verbod 15 azn ‘e merken
als een algemeen verhod. Dt betekent op grond van het Lexington-arrcst van de
Hoge Raad (NY 1904, 445) dat wat betreft de vraae of bij overtreding van enig
verbod dwangsommen zijn verbeurd, buiten twijfel dient te staan dat er sprake is van
eei handeling als bedoeld in het verbod. Meer subsidiair heett TB Events gesteld dat
het vonnis van 21 juli 2014 berust op een juridische misslag ¢n dat de door IDTV
ingeroepen vorderingen ondenzdelijk zijn. De juridische misslag heeft — naar de
voorzieningenrechter begrijpt - betrekking op de omstandigheid dat het verbod
blifkens overweging 4.3 is gegrond op artikel 2.20 Iid 1 sub g BVIE, dat betrekking
heeit op tekens die gelijk zijn aan het merk. In 5.1 wordt echter ook aet gebruik van
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alle soortgelijke tekens verboden, terwijl dat alleen zou kaunen op grond van sub b
van bovengenoemd artikal.

TB Events en andere evenementenorganisaties hebben de aanduiding “Wia is de
Mol?” reeds jarenlang beschrijvend gebruikt om aan te geven daf er tijdens de
groepsuitjes ecn spel wordt gespeeld dat 1s geirspireerd op het spel in het
televisieprogramema, IDTV is pas 12 aar na de imtroductic var ket
televisieprogramma overgegaan tot registratic van her Renelux woord- en
beeldmerk. Het merk heeft daardoor geen onderscheidend vermogen en er is
Lovendien geen verwarringsgevaar, hetgeen door de vootzieningenrechter ten
onrechte niet is beoordeeld, zldus stecds TB Events,

4.3, Thans zal worden gecordeeld over de vTaag a. hoe de tosvoeging “alsmede
alle soortgelijke tekens® in 5.1 van het vonnis van 21 Juli 2014 moet worden
geintetpreteerd, en b of Let gebruik van het teken *Wie ontdekt de Mol?* valt onder
het begrip ‘soortgelijle tekeng®, in welk geval TB Events dus in siijd met het vonnis
heeft gehandeld.

4.6, Naar het oordee! van de voorzieningenrechier refercert de toevoeging
‘alsmede alle soortgelijke tekens’ in 5.1 van hal vonmis van 21 Juli 2014 niet alleen
azn het gebruik van *Wie is de Mol?" in combinatie met een becchrijvende
agnduiding, maar kan overweging 5.1 niet anders worden gelezen dan dat de
zinsnede “alsmede alle soortgelijke tekens® mede teru2 slaar op het teken “Wie ts de
Mol?’, zoals IDTV tcrecht hectt aureoerd,

Eveneens heeft IDTV terecht aangevoerd dat de tekens “Wic is de Mol™ e * Wie
ontdekt de Mol?" soortgelifk zijn, Vier van de viif tekens zijn identiek en merk en
teken zijn auditief, visueel en conceptues! in hoge mate overeenstemmend. Slechts
het werkwourd 1y vervangen, het minst dominante onderdeel van hat teken. Zoals
TR Events in deze procedurs en ook in de proccdure dic heell veleid 1ot het vonnis
van 2] juli 2014 heeft asnuevoerd, heeft zij bewust veor de titel “Wie is de Mol
zekozen, omdat zij daarmee wil verwijzen naar het spel dat in het
e.evisieprogramma wordt gespeeld. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter
heeft TB Eventa door na het vonmis van 21 juli 2014 te kiezen voor de fite] * Wie
ortdekt de Mol?® te weinig afstand genomen van het teken *Wie is de Mal??,
heteeen voor TB Events ook duidelijk bad moeten zijn. Ook al is hier sprake van een
verbod mat een enigszing algemene toevoeging, dan nog heeft TH Events er in
redelijkheid nict vanuit kuneen gaan dat het teken * Wie ontdekt de Mol?? niet onder
deveroordeling zou vallen. Aan het feit dat een van de belangrijkste convwrrenten
van TB Events ook het teken “Wie ontdekt de Mol? gebnrikt kan TB Events geen
rechten ontlenen, Dit geldt temeer waar DTV ter zitting heeft verklaard alle
inbrenken op haar merkenrechten te willen bestrijden, maar niet alle inbreuken
tegelifk aan te kunnen pakken. Gelet op het amn TB Evenls vpgelezde varbod had het
op haar weg gelegen bij de nieuwe naamgeving van haar vitie meer afstand te
nemen, en had zij bij twijfel en ter VoOrkommg van executieproblemen contact op
dienen te nemen met IDTV,
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1.7, Datde voursieningenrechter amn zijn beoordeling alleen artikel 2.20 1id |
sub a BVIE ten grondslag heeft getegd is begrijpelijk. Op dat moment werd alleen
nog het teken “Wie is de Mol?” gebruikt en was van het zebruik van con sourigelijk
teken nog geen sprake. Fen beoordeling op grond van de sub b-grond was dus nog
niel wan de orde. Dat wil echter niet zegzen dat niet een verbod ken worden
nitgesproken op het gobruik van ‘alle soortgelijke tekens’. Deze toevoeging wordt
doorgaans gebruikt om te voorkomen dat een partj door het maken van esn kieine
aanpassing onder de veroordeling wit zou kunnen komen. Een kennelijke misslag
levert dat niet op.

48.  Ook overigens heeft TR Events tc weinig gesteld voor het aarnemen van
een kennelijke misslag in het vonnis van 21 Juli 2014. Hetgeen TB Events heeft
gesteld over het feit dat IDTV pas 12 Jaar na de introductie van he: programma de
merkrechteu heeft gedeponeerd en over het onderscheidend VEnmogen en
verwarringsgevaar kan nict leiden ot lewljzing var de vordering. Deze stellingen
horen thuis in de procedure in hnger beroep 2n niet in con cxecutiegeschil,

4.5, Deconclusic is dat TB Events de verpordeling onder 5.1 van het vonnis van
21 fuli 2011 hecft overtredey, dur IDTV terecht dwangsommen heeft aangezegd en
dat de vorderingen van TR Events zullen worden afgewezen,

4.1U.  TB Events zal als de in het ougelijk gestelde partij in de proceslosten
worden verooudecld, IDTV heeft een veroordeling in de werkelijke proceskosten op
grond van artikal 1019h Bv gevorderd. Mede gecien het hiertegen door TB Events
gevoerds verweer zal de voorzienimgenrechter bij de begroting van de kosien
aanslutten bij het indicatietarief in JE-zaken dar geld! voor een eenvoudig kort
geding. De kosten azn de zijde van IDTV worden begroot op:

- griffierecht € 608,00
- sajaris advocaat 6.000,00
Totaal € 0.608,00
5. De beslissing

L'e voorzieningenrechter
5.1 weigert de gevraagde voorzizningen,

52.  veroordeelt TB Events in de proceskosten, aan de ziide van INTV tot op
heden begroot op € .60 U0,

3.3, verklaart dit vonuis wat hetreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij
voorraad.
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Dit vonnis is gewezen door mr. .. Pompe, voorzieningenrechter, bijgestaan door
mr. L. Qostinga, griffier, en in het openbaar uftgesproken op 6 oltaber 2014,

fype: LO
coll:



