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2 26 De teimijn als bedoeld m aitikel 50, zesde hd van het TRIPs
Veidiag zal woiden bepaald als hieiondei te vei melden

3 Slotsom

3 1 De beide gneven in het puncipaal hogei beroep slagen De dne
gneven in het mcidenteel hogei beioep falen Het vonnis moet
woiden veimetigd Het hof zal de zaak zelf afdoen De voideimgen
ondei 1 tot en met 3 en 5 moeten woiden toegewezen, een en
andei op de wijze als in de beshssmg te veimelden Het meei of
andeis gevoideide moet woiden afgewezen

3 2 Beukenooid c s zal, als de m het ongehjk gestelde paitij, m de
kosten van het geding in beide instanties woiden verooideeld

4 Beslissing

Het hof

veimetigt het vonms waaivan beioep,

en opnieuw lechtdoendc

veibiedt Beukenooid c s met onmiddellijke mgang na betekenmg
van dit anest videobanden of andeie veiveelvoudigmgen van het
weik van Edgai Rice Bunoughs Taizan of the Apes' en andeie op
'Taizan of the Apes' gebaseeide weiken openbaai te maken en te
veiveelvoudigen, waaiondei begiepen het in voonaad houden, te
koop aanbieden cn/of veihandelen en/of in- en uitvoei daai van, op
stiaffe van veibemte van ecn dwangsom van / 10 000, pei video
band of andei pioduct waaimee dit veibod woidt oveiUeden of
- naai keuze van ERB - per dag waaiop een oveiüeding vooit-
duuit, met een maximum van m totaal / 500 000,

veibiedt Beukenooid c s met onmiddellijke mgang na betekenmg
van dit anest videobanden of andeie pioducten welke mbieuk
maken op de aan ERB toekomende exclusieve ι echten op het meik
TARZAN te pioduceien, te veihandelen en in het veikeei te bien
gen, daaionder mede begiepen m- en uitvoei, alsmede met het
oog op deze handelmgen in voonaad te houden,
op stiaffe van veibeuite van een dwangsom van / 10 000, pei pio
ducf waaimee dit veibod woidt oveitieden of - naai keuze van
ERB - pei dag waaiop een oveitiedmg vooitduuit, met een maxi
mum van in totaal / 500 000, ,

beveelt Beukenooid c s binnen tien weikdagen na betekenmg van
dit anest aan de advocaat van ERB een schnftehjke, dooi een legis-
teiaccountant gecertificeeide en dooi alle lelevanle bescheiden
gestaafde opgave te veistiekken van

a) de totale hoeveelheid exemplaien van de Videoband 'Taizan van
de apen' die Beukenooid c s m voonaad heeft of heeft gehad,

b) de totale hoeveelheid dooi Beukenooid c s geprodnceeide, inge-
kochte en/of vei kochte exemplaien van de Videoband 'Taizan van
de apen',
c) de bij Beukenooid c s in bezit zijnde mateiialrn gebiuikt vooi
en/of bestemd vooi de pioduclie van de Videoband 'Taizan van de
apen'

d) het totale bediag van de dooi Beukenooid r s ten gcvolge van de
pioducüe en/of veihandehng van de Videoband Taizan van de
apen genoten wmst,
een en andei op stiaffe van veibeuite van een dwangsom van
/ 10 000,- pei afzondeihjke oveitiedmg van een of meei van de
hieiboven genoemde bevelen of - na-n keuze van ERB - pei dag
waaiop de oveitiedmg vooitduuit, met een maximum van in
totaal f 500 000,-,

beveelt Beukenooid c s binnen veeitien dagen na betekenmg van
dit anest aan een dooi de advocaat van ERB op te geven adies aan
ERB af te geven de totale bij Beukenooid c s in bezit zijnde lestc-
lende voonaad exemplaien van de Videoband 'Taizan van de

apen', alsmede alle bij Beukenooid c s in bezit zijnde matenalen
gebruikt en bestemd vooi de pioductie van de Videoband 'Taizan
van de apen , een en andei confoim de hieiboven genoemde
accountantsopgave op stiaffe van veibeuite van een dwangsom
van / 10 000 - pei dag waaiop Beukenooid c s (geheel of gedeelte
hjk) in gebieke bhjft aan dit bevel te voldoen, met een maximum
van / 500 000,,

bepaalt de teimijn als bedoeld m aitikel 5 0 zesde hd, van het
TRIPs Veidiag waaibmnen ERB gehouden IS bij de bevoegde Nedei
landse lechtei een bodempioceduie aanhangig te maken op DRIE
MAANDEN nadat dooi Beukenooid c s bij de bevoegde rechtei een
bij dem waaideisexploit aan ERB kenbaai gemaakt veizoek is mge-
diend om de bedoelde maatiegelen geheel of gedeeltehjk te her
loepen of (veidei) vervolg te ontzeggen,

veiooideelt Beukenooid c s in de kosten van het gedmg in beide
instanties, tot op heden aan de zij[de van ERB begioot op in eeiste
a a n l e g / 2 071,02, in puncipaal hogei beioep o p / 5 724,92, en in
mcidenteel hogei beioep op / 2 550 ,

vciklaait dit anest vooi zovei het voienstaande veiooidelmgen
betieft, uitvoeibaai bij voonaad,

wijst het meei of andeis gevoideide af

Edgai Rice Bunoughs (ERB) (1875 1950) schieef m 1912 het veihaal
'Taizan of the Apes' in het tydschrift The AllStoiy Sinds 1923
bestaat ei een ERB Ine die de auteuis- en meiki echten van ERB
beheeit Emd 1987 is in de VS het auteuisiecht op Taizan veival
len Om in Nedeiland nog wel vooi auteuisiechtehjke beschei-
mmg in aanmeikmg te komen moest de gehjktijdige pubhcatie
van het oei veihaal van Taizan in een Bemei Conventie-land moest
woiden bewezen (zie alt 3 BC) In oveiwegmgen 2 2 t/m 2 10 gaat
het Hof uitgebieid in op het oveigelegde bewys ten aanzien van de
gehjktijdige pubhcatie in het Vciemgd Komnknjk en komt tot de
conclusie dat vooishands aannemehjk is dat indeidaad van gelijk
tydige pubhcatie spiake is Taizan is dus nog auteuisiechtelyk
bescheimd in Nedeiland en zal dat, uitgaande van een juiste
lnschattmg van het Hof tot 2021 blijven

Na dit autemsiechtehjk ooideel was de behandelmg van de mer
kemeüitehjlce giondslag van de voidenng van ERB vooi dit geval
voor de körnende 20 jaar mindei lelevant, maai zekei met mindei
mteiessant Gedaagden Beukenooid es veiweien zieh tegen de
meikeniechtehjke voidenng allereeist met de stellmg dat ERB het
meik Taizan met noimaal heeft gebiuikt Het Hof ooideelt (m ι ο
2 15) dat een veiwyzing dooi ERB naai 'de vele uitgebiachte boe-
ken, films en andeie pioducten die met gebrmkmaking van de
aandmdmg TARZAN van haar zijde m het veikeei zijn gebiacht,
waaiondei de TARZAN film die in de zomei van 2000 is uitge
biacht met de daaibij behoiende mtensieve leclame voldoende is
om (onafgebioken) noimaal gebiuik aan te nemen Maai is dat wel
noimaal gebruik ah meilc?

Daaimee komen we (tegehjk ook) bij het tweede veiweer van Beu-
kenooid c s Het gebiuik van het wooid Taizan in de titel 'Taizan
van de apen' vooi de videofilm is geen meikgebiuik Uit ι ο 2 16
van het anest hjkt te volgen dat Beukenooid c s zieh daai op het
standpunt stellen dat htm gebiuik geen meikgebiuik is In ov 2 17
gaat het Hof echtei m op de viaag of ERB de aandmdmg Taizan wel



als meik gebrmkt Het Hof ovei weegt daar dat het wooid Taizan is
gebiuikt tei ondeischeiding van ondei meei vele tientallen films
en boeken, met steeds wisselende inhoud, die telkens vooitboidu
len op het in het veihaal Tarzan of the Apes geschapen thema'
met bepaalde gemeenschappelijke kenmerken Daaimee is het
woord Tarzan volgens het Hof een veizamelbegiip voor een seile
films en boeken met steeds wisselende inhoud en daaiom is het
met meer een deel van de waar, maar is het geschikt om de waien
van die van andeien te ondei scheiden

Dit oordeel lykt my betwistbaar Ei bestaat in Nedeiland consen
sus over het feit dat de titel van een individueel boek of film met als
merk kan woiden beschouwd, 'een deigelyke titel fungeeit pn
mair met als ondeischeidingsteken van het stoffelyke boek of de
film (de samengevoegde vellen papiei, de filmband), maai van het
onstoffelyke "weik Vandaai dat de titel vooi het pubhek eeidei
dient om het werk aan te dulden als afkomstig van de schnjver
dan om het pioduct te veibinden aan de producent (de uitgevei)',
aldus Gielen en Wicheis Hoeth, Merkenrecht, ρ 147-148

Hetzelfde geldt veimoedehjk vooi de naam van de hoofdpeisoon
'Een hteiane-held-meik acht lk met geschikt als merk lesp als
teken ter ondeischeidmg van de waien (boeken, films etc ) waarin
hy een ιοί van betekenis speelt, aldus Veikade in AMR 1982, ρ
142 De Rb Den Haag heeft lecent in de zaken Disney's Mulan/Fa
Mulan (16 februan 2000, IJbR 2000, ρ 164) en Teletubbies (2 augus-
tus 2000, IIR 2000, ρ 298) geooideeld dat titeis en hteiaue helden
(en analfabete helden zoals de Teletubbies) geen meik zijn Dat
ook meichandismg daai mogehjk geen verandenng in biengt,
volgt tut het laatstgenoemde ooideel van de Haagse lechtbank
'omdat [ ] het woord 'Teletubbies' in de meichandising van Rag-
doll met woidt gebruikt tei ondeischeiding van de waren - dat
zijn uiteraaid met de chaiacteis, maar de aiükelen waaiop de
chaiacters 7ijn aangebiacht - en daarm met de functie heeft om
het pubhek te infoimeren over de heikomst van deze waien, moet
woiden vastgesteld dat in de merchandising van Ragdoll dit
wooid met als meik ls/woidt gebiuikt'

In het ondeihavige anest leunt het Hof echtei op het senemaüge
van de Taizan films en veihalen Is dat tei echt? De Teletubbies
is/zijn ook een sene en dat heeft de meikhoudei met geholpen
Op dit punt doet de ondeihavige Tarzan-zaak denken aan de Dik
Tiom kwestie uit 1982 (zie NJB 1982, ρ 50 en AMR 1985, ρ 12) Gie
len en Wicheis Hoeth menen (t a ρ , ρ 148) dat de uitgevei Kluit
man wel een lechtsgeldig meikiecht hebben op de titel Dik Tiom,
'omdat zij een aantal boeken uitgeeft ondei een titel waarvan
deze naam deel uitmaakt' Dit ondanks 'de viees dat hei auteuis-
lecht hieimee piaktisch 'vooi onbepaalde tijd zou worden vei-
lengd' Deze viees, - die zelfs tot kameiviagen heeft geleid, die
met erg dmdehjk zijn beantwooid -, delen Gielen en Wicheis
Hoeth kennelijk met of ze vmden het geen bezwaar Mogehjk is de
omstandigheid dat Wicheis Hoeth advoeaat was van Kluitman
aan dit standpunt met vieemd

Ook bij een seile boeken waai eenzelfde naam in de titel vooi
komt hjkt my goed veidedigbaai dat dit wooid pumair veiwijst
naai de schiyvei van de veihalen en met naar de pioducent (uit-
gevei) van de fysieke exemplaren van de boeken Hei is m ι moei
lyk veidedigbaai dat (een wooid in) de titel van een boek geen
merk kan zijn, maai een woord in de titel van twee, dne of meei
boeken plotselmg wel Dik Tiom kent zover lk weet maai dne
delen, maai ook Aiendsoog en Winnetou zijn m ι op zichzelf geen

melken vooi de boeken waaim ze figmeien De piesident van de
Amsteidamse lechtbank ooideclde op 29 apnl 1982 (AMR 1983, ρ
84) dat Suske & Wiske geen merk was voor de stupboeken waaim
7ij figureren

Gielen en Wicheis Hoeth (t a ρ ρ 149) noemen Zwarte Beertjes als
vooibeeld van een titel van een boekensene ehe wel vooi meikbe-
scheimmg in aanmeikmg komt Dat is echtei daadweikelijk de
naam van de leeks die mets zegt ovei inhoud Iedeie pocket had
immeis een andeie inhoud en ei figureerden geen zwaite beeitjes
in de boeken

R ο 2 17 en 2 18 oveituigen mij derhalve met De conclusie dat het
element Taizan mel als deel van de waai moet woiden aange
meikt volgt m ι ook met uit hetgeen het Hof daaiaan vooiaigaand
ovei weegt Het gaat immeis steeds om veihalen ovei hoofdfiguui
Taizan, die wel degehjk deel van de waai uitmaakt en m ι dus ver
moedelijk met geschikt is om deze als van een bepaalde ondei ne
ming te ondei scheiden

In ι ο 2 19 gaat het Hof m op het veiweei dat Taizan geen ondei-
scheidend veimogen meei heeft, omdat het de gebiuikelyke aan-
duidmg is vooi de bedoelde hoofdfiguui Daai ovei weegt het Hof
dat met is gebleken dat het teken uitsluitend beschnjvend is vooi
de (sooit of de hoedamgheid van de) desbetieffende waien Dat
hjkt mij op zieh al met juist, omdat de aanduidmg Taizan vooi
een verhaal ovei Taizan m ι weldegehjk uitsluitend beschiyvend
is Maai lets hoeft bovendien met beschnjvend te zijn om ledei
ondeischeidend veimogen te missen de haitvoim is ook met
beschiyvend vooi poezensnoepjes, maai ze mist toch ledei ondei
scheidend veimogen Het Hof ondeibouwt zijn ooideel veidei met
het feit dat ERB voldoende aannemehjk heeft gemaakt dat dit
wooid 'een commeicieel wezenhjke hoedamgheid van de boeken
en films aanduidt, waaibij het in aanmeikmg körnende pubhek
bepaalde veiwachtmgen van inhoud en kwahteit koesteit' 'Com-
meicieel wezenhjk' of met, het emge waai het om gaat is of het
pubhek het element Taizan in de titel van boek of film als ondei-
scheidingsteken van een ondeineming ziet Dat het wooid Taizan
een aantiekkehjkheidswaarde heeft zal best, maai daaimee is het
nog geen merk Met de constateimg dat 'met is gesteld wel syno-
mem vooi het wooid "taizan" ledehjkeiwijs tei aanduiding van
de waar zou kunnen woiden gebiuikt" is onbegnjpehjk Het feit
dat ei geen synomem is is juist een stcike indicatie dat het sooi-
taanduidmg is vooi Tae Bo bestond ook geen synomem en daar
om was het juist een sooitnaam en geen meik (Hof Den Bosch 25
septembei 2000, ELRO ΑΛ7627)

In ι ο 2 20 komt het dooi Beukenooid c s gevoeide 'BMW/Blok-vei
weei' (HR 6 febiuan 1998, IER 1998, ρ 104) aan de oide ERB heeft
naast haai auteuisiechtehjke voideimgen, geen zelfstandig
belang bij haai merkeniechtehjke voideimgen Ditwoidtdooi het



Hof afgewezen aan de hand van de 'Bigott/Doucal-regel' dat merk-
houder/auteursrechthebbende 'zieh van de uit elk van de betrok-
ken wettelijke regelingen voortvloeiende beschermingsmiddelen
kan bedienen, tenzij uit een van deze regelingen bepaaldelijk het
tegendeel voortvloeif (HR 16 april 1999, NJ 1999, 697). Dat bepaal-
äelvjk het tegendeel uit een van de wettelijke regelingen moet
voortvloeien lijkt inderdaad een zware eis. (M.i. te zwaar: zie ook
Hugenholtz in zijn NJ-noot bij laatstgenoemd arrest). Toch zou ik
wel de Stelling aandurven dat uit de tijdehjkheid van de auteuis-
rechtehjke bescherming bepaaldelijk voortvloeit dat het niet de
bedoeling is om via een merkdepot van het belangrijkste woord
uit de titel het auteursrecht (onbeperkt) te verlengen.

De Stelling dat [het toestaan van merkrecht op een titelj 'verkapte
verlenging van de auteursrechtelijke bescherming' van het werk
bewerkstelligt en reeds daarom niet toelaatbaar is en geen steun
vindt in het recht, is m.i. onjuist. En als deze inderdaad geen steun
vindt in het nu geldende recht, dan deugt het nu geldende recht
niet. Met andere woorden: als uit het arrest-Bigott/Doucal zou
voortvloeien dat (een deel van) de titel van een boek of film als
merk kan worden geregistreerd en op basis daarvan na het ver-
strijken van het auteursrecht door de auteursrechthebbende-
merkhouder aan anderen verboden kan worden het boek of de
film onder de originele titel uit te geven, dan moet Bigott/Doucal
zo snel mogehjk op de helling. Dat moet het wat mij betreft overi-
gens sowieso, omdat naar mijn mening ook het coneept van de
'verwatering van werken' erkenmng moet vinden in het recht.
Tarzan zou daar een goed voorbeeld van kunnen zijn. Tarzan of
the Apes mag anno 1912 een origineel verhaal zijn geweest, een
kleine eeuw later is dat niet meer het geval. De Tarzan-figuur en
het Tarzan-verhaal zijn verworden tot algemene begrippen en the-
ma's die een eigen leven zijn gaan leiden en niet meer met de
auteur in verband worden gebracht, en inen zou kunnen verdedi-
gen dat deze daarom door een ieder gebruikt zouden moeten kun-
nen worden.

Dirk Visser

AriOndissementsrechtbank te Amsterdam
24 Oktober 2001, rolnr. HOL 0099
(mr. Laurentius-Kooter)

Berekening billijke vergoeding maker filmwerk.

(art. 45d Aw)

Manfred Poppenk, wonende te Haarlem, procureur mr. Ch. E. Koster,

legen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nature
Conservation Films B. V., gevestigd te Amsterdam, procureur mr
J.W. Versteeg.

Partijen worden hierna Poppenk en NCF genoemd.

Verloop van de procedure

De rechtbank is uitgegaan van de volgende processtukken en/of
proceshandelingen:
- dagvaardmg op verkorte termijn van 22 december 2000;
- akte van Poppenk van 4 januari 2001, waarbij hij ter griffie een

Videoband heeft gedeponeerd;
- conclusie van eis met bewijsstukken;
- akte van NCF van 26 februari 2001, waarbij zij ter griffie een

Videoband heeft gedeponeerd;
- conclusie van antwoord met bewijsstukken;
- akte van Poppenk van 21 maart 2001;
- akte van Poppenk van 24 augustus 2001, waarbij hij ter griffie

een Videoband heeft gedeponeerd;
- pleidooi dat is gehouden op 10 September 2001, het daarvan

opgemaakte proces-verbaal, de pleitnotities van de raadslieden
van partijen en een bij pleidooi door Poppenk genomen akte
met bewijsstukken;

- verzoek tot vonniswijzing.

Gronden van de beslissing

a. NCF is een bedrijf dat zieh toelegt op de produetie van natuur-
films.

b. Sinds 1996 heeft Poppenk op freelance-basis voor NCF werk-
zaamheden verricht. Aanvankelijk bestonden zijn werkzaamhe-
den uitsluitend uit het monteren ('editen') van natuurfilms, maar
in de loop der jaren hebben deze zieh verbreed.

c. Medio 1999 heeft NCF aan Poppenk opdracht gegeven om uit
het restmateriaal van de door NCF geprodueeerde film "Serengeti
Symphony" een 52 minuten durende film te monteren over jonge
dieren in het Serengeti Nationaal Park in Tanzania (hierna: de
Serengeti), met als plot een leeuwen-moordscene. Nadat bleek dat
daartoe onvoldoende matenaal beschikbaar was, heeft Poppenk
een slechts 25 minuten durende film gemonteerd, genaamd "A
Lioness's Tale", en al doende het idee ontwikkeld om uit het (ove-
rige) restmateriaal een film te maken over alle dieren in de Seren-
geti, gepresenteerd aan de hand van de letters van het alfabet.

d. NCF heeft dat alfabet-idee overgenomen en op basis daarvan uit
het restmateriaal een film geprodueeerd, aanvankelijk uitsluitend
onder de naam "Serengeti Α to Z" (hierna ook: de film). De bijdra-
gen die Poppenk aan het totstandkomen van die film heeft gele-
verd, zijn in ieder geval de volgende:

I. het bedenken van de titel "Serengeti Α to Z";
II. het (deels samen met een derde) bij iedere letter uit het alfabet

bedenken van een Engelstalig woord en het zoeken van een bij-
behorende scene van twee minuten uit het restmateriaal;


