Rechtbank Den Haag 17 januari 2018, IEF 17441 (SGM tegen CLF c.s.)

iN NAAM VAN DE KONING

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG
Team handel
Zittingsplaats Den Haag

raaknummer / rolnummer: COWS26736 /HA FA 17-153
Vonnis van 17 januari 2018
in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht
SCMLIGHT A/S,

gevestigd te Aarhus {Denemarken),
giseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat: mr. J.A. Dullaart,

tegen

. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
RENT-ALL B.Y.,

pevestigd te Bemmel, gemeente Lingewaard,

2, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SALES-ALL B.V.,

gevestigd te Huissen, gemeente Lingewaard,

3. de besloten vennootschap met beperkie aansprakelijkheid
CLF EUROPE B.V.. mede handelend onder de naam CLF LIGHTING,
gevestigd te Huissen, gemeente Lingewaard,

gedaagden in conventie,

giseressen in reconventie,

advocaat: mr. 1. Becker enmr. EM.C. Mommers.

Eiseres in conventie, verweerster in reconventie, zal hierna SGM genoemd worden.
Gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie, zullen hiema gezamenlijk {in vroowelijk
enkelvoud) CLF c.s. genoemd worden. Afzonderlijk van elkaar zullen pedaagden Rent-All,
Sales-All en CLF Europe genoemd worden.

1. D procedure

L1, Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties 1 t/m 13

= de conclusie van antwoord, tevens conclusie van eis in reconventie, tevens akie
overlegging producties | t'm 7

- de conclusie van antwoord in reconventie, tevens akte overlegging aanvullende
producties [4 t'm 16

- het ssenvonnis van dere rechtbank van 31 men 2007

- de akte overlegging aanvullende productie 8 t/m 10 van CLF c.s.
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- de door de rechtbank op 6 november 2007 ontvangen proceskostenspecificatie van SGM
- het door de rechtbank op & november 2017 ontvangen aanvullende
proceskostenoverzicht van CLF s,
de pleitnotities van SGM
de pleitaantekeningen comparitie van CLF c.s.
het proces-verbaal van de zitting van 7 november 2017

12 Ten slotte is vonnis bepaald.
Z. e feiten
2.1, SCM is actief op de markt voor lichtsystemen voor onder meer de

entertainmentbranche. De producten van SGM omvatten onder meer de P-5 (hierna: de P-3),
een zogenoemd LED Wash light, ook wel wallwasher of horizonbak genoemd, die ten doel
heett objecten (waaronder doeken, wanden en gebouwen) zo egaal mogelijk te verlichten
{hierna: wallwasher). Afbeeldingen van de P-3 worden hierma weergegeven
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2.2, SGM is houdster van een seric gemeenschapsmodellen met de nummers
001214094 - D001 t'm 0030 en met de productindicatie “toneelverlichting™ (“Stage
Lighting"}), die op 7 september 2011 zijn pedeponeerd en op 12 september 2011 zijn
geregistreerd bij de European Union Intellectual Property Office. In deze procedure beroept
SGM zich op de gemeenschapsmodellen 001914094-0007 en 001914094-0008 (hiema: het
Gemeenschapsmodel (007 en het Gemeenschapsmaode] 0008),

23, De volgende afbeeldingen maken deel uit van de inschrijving van het
Gemeenschapsmodel 0007;

24. De volgende afbeeldingen maken deel wit van de inschrijving van het
Ciemeenschapsmodel 0D08:
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9 Voor de datum van het modellendepot van bovengencemde serie
gemeenschapsmodellen met nummers 001914094 - (001 t/m 0030, in elk geval reeds vanaf
april 2000, was het product SINGLE 400 RGBW (High Power} van Studio Due {(hiemna:
SIMGLE 400) voor het publick beschikbaar, Afbeeldingen van de SINGLE 400 worden

hieronder weergegeven:

2.6. CLF Europe vervaardigt elektronische apparatuur en produceert en handeh in
LED-videoschermen. Fen van de door haar vervaardigde producten is een wallwasher
genaarmul de CLF Ares (hierna: de CLF Ares). Zij maakt gebruik van een aan de
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domeinnaam <clf-lighting com> gekoppelde website. Het sales netwerk van CLF Europe
omvat vertegenwoordigers in landen binnen en buiten Europa

2.7 Rent-All houdt zich onder meer bezig met verhuur van professionele licht- en
geluidsapparatuur, waaronder de CLF Ares. Rent-All maakt hierbij gebruik van een aan de
domeinnaam <rentall.ew> gekoppelde website, waarmee zij zich richt op afnemers in heel

Europa

28 Sales-All is een groothandel in audio- en videoapparatuur en houdt zich daamaast
onder meer bezig met de import, distributie en verhuur van geluids- en lichtapparatuyr,
waaronder de CLF Ares. Zij maakt hierbij gebruik van een aan de domeinnaam
<salesall.eu> gekoppelde website, waarmee zij zich richt op afnemers in heel Europa.

2.9 De CLF Ares zict er uit als volgt:
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2.10.  Hieronder worden afbeeldingen weergegeven van de Gemeenschapsmodellen 0007
e (008 en van de CLF Ares naast elkaar

Cremaeenschapsmodelen 0T en S CLF Ares
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211, SGM heeft Rent-All bij brief van 18 februari 2016 laten weten dat met het
aanbieden van de CLF Ares sprake is van inbreuk op haar Gemeenschapsmodel (008 en
heeft Rent-All gesommeerd deze inbreuk te staken. Bij brieven van 14 april 2016 zijn CLF
Europe, Rent-All respectievelijk Sales-All gesommeerd ter zake (onder meer) de gestelde
inbreuk op haar Gemeenschapsmodel 0008,

212, CLF c.s. heeft bij briel van 17 mei 2016 de bezwaren van SGM met betrekking tot
de gestelde modelinbreuk van de hand gewezen,

2.13. Bij brief van 27 mei 2016 heeft SGM CLF c.5. gesommeerd de inbreuk op haar
Gemeenschapsmodel 0008 e staken.

2.14. Bij brief van haar advocaat van | juli 2016 heeft CLF ¢.s. SGM laten weten dat zij
volhardt in haar standpunt dat geen sprake is van inbreuk en dat zij de gevraagde
onthoudingsverklaring nict zal afgeven.

3. Het geschil

in conventie
%L SGM vordert om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad;

[ voor peche te verklanm dal gedaagden inbreuk hebben pemanki op de Gemeenschapsmodzlrechien van SGM,
irt hiet bijronder op Gemeenschapsmode] 001914094-0007 en Gemeenschapsmode] 0019 14094-0008, en
deswipe tegenover SGM schadeplichiig 2im gewonlen;

IL gedaagden 1e bevelen met onmiddelfijke ingang na betekening van het in dexe sk te wijzen vornis isdere
mbreuk in de Evropese Unie op de Gemesenschapsmadebrechien van SGM, in hiet bijzonder op
Cremeenschapsmodel (0 9 14084-0007 en Gemeenschapemadal B0 4094-0008, meer in het bijzonder [dach
uitdrikkelijk daar niet toe beperkt) het vervoardigen, aanbieden. in de handel brengen, verkopen, beveren.
verhuren, invoeren. witvoerzn, tenoonstellen, gebrudken of in voosrmsd hebben voor deze doeleinden vas de CLF
Ares, te staken en pestaaki e houwden;

1. gedangden ieder afzonderlijk fe bevelen de raadsmsan van SG% hinnen veertien (14) dagen na de beskening
van ket in deze zaak te wijzen voonls esn volledige schrifielijke opgave te doen, verpereld van alle doeumenten
ber staving van dee opgave, waaromler ordess, orderbevestigingen, factusen en afschriflen van andere in- e
verkoopbescheiden, van de volgende gegevens:

* de leverancierss), maken(s), producent{en) en distributeuris), van wie de CLF Ares producten door de
betreffende gedangds zijn verkregen, onder de mededeling van adresisen). e=mailadresisan}. telefoon- s
faxnummensj.

* de aan de betreffende gedangde geleverde aantallen CLF Ares producten, met vermelding van de inkooppriizen
en leverdala, gerngschikt per leverancier, onder overlegging van kopiegn van de daorop betrekking hebbende
fagturan;

* de profeszionele afnemers, alsmede de ann fedsre professionche afnemer verhsusde en'ol verkochice aanillen,
in rekening gebrachts huur- en verkoopprijzen. keverdata en afleversdressen, van de CLF Ares producten, zulks
perongschiki per afieemer, onder overlegging van koplen van de daarop betrekking hebbende facturen en

onder mededeling van adres{sen), e-mail adres{sen), telefoon- en faxnummeris) van ledere prafessionele
alnemer;

= de bij de betreffende gedangde aanwezige voorraad CLE Ares producten, onder vermelding van de in seormasd
gehouden anntallen en de locatiels) waar & in voorraad gehawsden CLE Ares producten zich bevinden:
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= de mezt de CLEF Ares producien dioce de beireffemle gehigilds behaalde omzes en wins, alsmede de
werschillende ter berekening van de winst op de omaet in mindering gebrachie direl aan de CLE Ares prodisclen
toerckenbare kosten, voorzien van duidelijke en gedetailleerde schrifielijke bewijsstukken van wedere kistenpost;

met daarbij cen verklanng van een snathonkelijke accountznt dan wel administrateur waaruit blijke dat deze de
opgave heelt geverifiverd aan de hand van de administratic van de betreffende pedaapde en dat. voor sover
verifieerhaar, de opgave strookt met de pegevens in de administratie én dal, voor zover verilicatie om door de
accounlan don wel ndminisiraseur te vermelden redenen niet mogelijh was, de aceountant dan wel
adminisirareur geen oanwijangen beelt aangetrailen die de verdenking doen djzen dat de opgave peen pedrouwe
weergave van de werkelijkheid omtrent de te versinekken pegevens inhoudt

IV, peloapden feder afzonderfijk te bevelen ome binnen vicrenowiniig {24 ) uor na betekening van het i dere
raak fe wiizen viennis. bezockers van de rospectiovelijke homepages van hun aan de domeinnomen <remindl.eu=,
<salesalleu en <cli-lighting com= pekoppelde websites, in eon duidelijk ingekaderd frame van tenminste cen
bwarl van de schermbooghe en met tenminste een 16 punts lenenype, duidelifk sichibaar en lesbanr, sok bij een
1024 x 768 pinel of hogere schermeesoluiic, op s neurrale wine achiergrand 12 informeren dat de
inbrcubkmakende woeelverlichting niet langer songeboden wordt en dot de betreffende pedongide door hes
agnbieden en verhandelen ervan inbreuk heefi gemnaki op de rechien van SGM. met uitsluitend gebruikmaking
van e volgende iekst of wanr nodig een venaling doarvan in ber Engels of Duts, sonder toeviegingen,

wijzigingen of weglatingen:
CRENANCGETTNG VAN N YIS

PV zifm verpdichid @ fe dn formreren dof de Rechehark Der Hoag by vamns vaw Jaari vonmis) beeff peoordesid
ol e clovr onr apageboden s verlareelide fedverficknng CLF Aves threnk maakt op ireifectnele
efpreadomsrecites v SO Light A5 en door iz nier iteee e worden oemge baden e verfaondeld

Cho ol vt Feel vosieils. 28n wilf verglicld om olle verlaerde of verbociie inbreptmakndy producrien weig e
eder fodient w Brhreatmekende producten van et ivpe “CLE-Ares " wvaw ons Reeff afperamen, verzoekan wij b
die producien med olle doarhil geleverde docemenien e marerialen aan ong te retoarneren. Citerasnd zullen wij
o her volledvge fuier- of mankeapdedrug e de versemadlosien vergoeden

Jrrcaen gredorapete]

V. pedanpden ieder afeonderlijk e bevelen om binnen 2oven () dagen an betekening van het m dese ook e
wifeen vonniz, al hear profssionele afoemers schrfieljk per bref en per e-mal = onder gelifkiijdige verzending
van een kogae van de briefen e-mil pan de randzman van SGM - te informeren dat de betreTende pedaspde
ibreuk heefl gemaake op de intellectuele eipendomsrechicn van SGM en hen e verzoeken de geleverde
mbrekmnkende producten e retourmneren, tezamen met alle daorbl gelevesde documenten en materialen, mal
witsluitend pebruibmmking van de volgende ksl somler wevespingen, wijzigingen of weglatingen:

“Creachie fear, meveomny,

L Rechtbank Dew oy hee/T B vorores van fdeiam vonnis geowedielad dar e disor ons aopebodis e
verfusedelde fedbverliciting CLE dres infeenk monks ap peeliectivele elgendomsreciien van SGA Lightd 8

O grow vae hed vorops Site wif vergdict s alle verlunede ea verkochie inbrevkmatende prodicien ferug e
ferdest. (a1 ekrd Kerder verzoekeit wif o ol ledvwerlichiing van het type “CLE<res ' met alle doariyg peleverde
daciiiEiied e nraterioden man os e reloneaeren. Diitergard sulfen wip w bt volledige heir- of conkaooprbedeog
en e wemerdbaston vergpaedin

Jnmam gedaggde "
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V1. peduagden ieder afrondedijk i bevelen om, binnen densg dagen en dazma nogmnals binnen drie mamnden
na betekening van het in deze zaak e wijzgen vonnis, de CLF Ares producten die zij in voorrasd hebben alsmede
die zij outvangen als gevoly van de recall als bedoeld onder IV, ender weezicht van een gerechisdeurnaarder e
vernietigen en van iedere vernietiging een proces-verbaal van constatering le luen opstellen en dod binnen drie
dagen na ieders vemietiging san de rmadssman van 500 toe te sturen;

VII. gedaagden ieder afronderlijk bz veroordelen tot betaling aan SGM van een onmiddellijk apeisbare
dwangsom van € 10,000,080 (zeppe: tienduizend Euro) per evertreding van een van g2 ander 11 (ot en me V1
gegeven bevelen, dan wel, ter keuse van S0M, van € 50,000,060 { zeppe vijftigduizend Ewro) voor ledere dag of
gedeehie daarvan dat 42 overtreding van cen van de gegeven bevelen vooaduurt;

VI pedaagden jeder afzenderdiik te versordelen aan SGM de schade te verpoeden die 5GM peleden heell en
iog zal lijden als gevelg van de modelinbrevken door de betreffende pedaspde, enfol, nasr kewre van SGM,
afdracht van de winst die de beireffende pedangde pemaaki heeft als gevaly van de inbreskmakende
handelingen, verhoogd met wettelijke pente, dit @en en ander op te maken bij staaz en te versffenen velgens de
wel;

IX. gedangden hoofdelifk te veroordelen din de redelijke en evenredige kosten van dit geding op grond wan artikel
[01%h By, voor e geval voldoening van de (nafeosten nied binnen een termijn van veertien | 14) dagen na
dagrekening van het vonnis plaatsvindt be vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6119 BW
averde (najkosten te rekenen vanaf bedoelde temiim voor vildogning

3. S0GM legt — Kort samengevat en voor zover van belang — het volgende aan haar
vorderingen len grondslag:

CLF c.5. maakt inbreuk op de Gemeenschapsmodellen 0007 en 0008, omdat de door haar
aangeboden CLF Ares bij de geinformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt
dan deze modellen. De Gemeenschapsmodellen 0007 en D08 zijn nieuw, hebben een eigen
karakter en het uiterlijk van de genoemde kenmerkende elementen van deze
gemeenschapsmodellen wordt niet {uitsluitend) door de technische functie bepaald. Voor
zover de elementen wel technisch zouden zijn bepaald, geldt dat er meerdere technische
alternatieven beschikbaar zijn en dat de door SGM in de Gemeenschapsmodellen 0007 en
0008 gekozen combinatie een model oplevert dat nieww is en cen cigen karakter heeft.

3.3 CLF c.5. voert verweer,
in reconventie
34 CLF c.s. vordert om bij vonnis, voor zover mogelijk vitvoerbaar bij voorraad;

(] nietig te verklaren de Gemeenschapsmodellen van 5054
= prunair de meervoudige modelinschrijving met {algemeen) inschrijvingsnummer 001914094
(waarander vallen de modellen met nrs: 0019 14053-000] v 00191 4094-0030) en
ambtshnlve doorhaling daarvan ie bevelen:
- subsidiair de modelinschrijvingen die SG% in deze procedure tegen CLF inroept mel de nes
LIS 1AL AT e (000 | 40744-00608 en ambishalve de doorhaling dasrvan fe bevelen;

(il S0 te veroordelen in di kosten van din geding, in de zin van aniked 101%h van het Wetboek van
Hurgerlijke Rechisvordenng, bestannde wit de volledig Feitelijke door CLF c.5 gemnakie kosten
van de salorizsen en de verschotten van de behandelend advecant en de procesadvocnad alsmede
de verschoiten en overige koaten, of een door uw rechibank in goede justitic te bepalen badeag ter
vergoeding van de redelijke en evenredige perechiskosten en anders kosten die CLF heelt
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gernaakt, e vermeerderen mel de weltelijke rente als bedoeld i anikel 6-119 Burgerlizh Wethnek
vanaf veertien dagen mi de datum van het vonnis,

ia. CLF c.s. legt - kort samengevat en voor zover van belang — het volgende aan haar
vorderingen ten grondslag;

De kenmerkende elementen van de Gemeenschapsmodellen 0007 en 0008 zijn vitsluitend
technisch en functioneel bepaald, waardoor deze onder de techniekuitsluiting van artikel §
lid | GModVo (Verordening (EG) nr, 62002 van de Raad van 12 december 2001
betreftende gemeenschapsmodellen) vallen en nietig zijn. De modellen Zijn voorts niet
nicuw en missen een eigen karakter in de zin van artikel 4 lid 2 GModVo.

3.6 SGM voert verweer.

in conventic en in reconventic

3.7 Up de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

Bevoepidhetd

4.1. Ly vorderingen in conventie zijn gebaseerd op de gestelde inbreuk op de
Gemeenschapsmodellen 0007 en 0008, Op grond van artikel 80 1id 1, 81 onder a en 82 lid 1
GModVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening betreffende
Uemeenschapsmodellen is deze rechibank bevoegd daarvan kennis te nemen, nu CLF c.s.
gevestigd is in Nederland. De bevoegdheid strekt zich it tot de gehele Europese Unie.

4.2, Ten aanzien van vorderingen in reconventie tot nietigverklaring van de
Gemeenschapsmodellen 0007 en 0008 is deze rechtbank bevoegd op grond van artikel 81
onder d GModVo, nu de reconventie is ingesteld in samenhang met een vordering als
bedoeld in artikel 81 onder a GModVo, Voor zover de reconventionele vordering ziet op de
overige pemeenschapsmodellen van SGM is deze rechtbank echter niet bevoegd, aangezien
de hiervoor bedoelde samenhang met de vordering in conventie onthreekt. De vordering in
conventie heeft immers alleen betrekking op de Gemeenschapsmodellen 0007 en 0008, en
nict op de overige gemeenschapsmodellen van SGM. De rechibank zal zich dan vok niet
hevoegd verklaren voor zover de vordering in reconventie ziet op deze overize
gemeenschapsmodellen.

Verzoek om aanhouding

4.3, CLF c.s. heelt verzocht de onderhavige zaak aan te houden totdat het Haf van
Justitie heeft beslist op de prejudiciéle vragen met betrekking 1ot de technickexceptie in het
maodellenrecht in de zaak Doceram GMbBH/CeramTee GmbH (C 395/16). De rechtbank wijst
dit verzock af, Pantijen zijn het er over eens dat voor de v raag wanneer een kenmerk van een
voortbrengsel uitsluitend door zijn technische functie wordt bepaald, het criterium geldi
#oals weergegeven door het gerechishof Den Haap in de zaak Koz/Adineo {gerechishol Den
Haag, 29 maart 2016, ECLENL:GHDHA:2016:928), Mede in aanmerking genomen dat
ongewis is wanneer het Hol van Justitie een beslissing zal nemen in de zaak Doceram
GMbH/CeramTec GmbH, leidt aanhouding tot een anwenselijke vertraging van de zaak,
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Cremeenschapsmodellen, nlewwheid, eigen kavakier, techrische fimctie

4.4 Bij de beoordeling van het geschil stelt de rechtbank voorop dat op grond van
artikel 4 lid | GModVo een Gemeenschapsmodel wordt beschermd indien en voor zover het
nieuw is en een eigen karakter heeft. Een model wordt op grond van artikel 5 lid 1 onder b
GModVo als nieuw beschouwd indien geen identiek medel voor het publick beschikbaar is
gesteld voor de datum van depot of van voorrang. Ingevolge artikel 6§ GModVo wordt een
model geacht een eigen karakter te hebben, indien de algemene indruk die het bij de
geinformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt
gewekt door modellen die vodr de eerdergencemde datum voor het publiek beschikbaar zijn
gesteld (het vormgevingserfzoed). Daarbij moet het eigen karakter van het model niet
worden beoordeeld aan de hand van een combinatie van afzonderlijke kenmerken van
meerdere oudere modellen, maar aan de hand van é&n of meer individueel beschouwde
oudere modellen.

4.5. CLF c.s. verweent zich in conventie met, samengevat, ccn beroep op de
nictigheidsexceptie, stellende dat de Gemeenschapsmodellen 0007 en 0008 nieuwheid en
een eigen karakter ontberen. Ten aanzien van het vereiste van nieuwheid stelt zij dat védr de
datum van depot al een model voor het publiek beschikbaar was, de SINGLE 4040, dat
wlentick is aan, althans bij de geinformeerde gebrutker geen andere algemene indruk wekt
dan de Gemeenschapsmodellen 0007 en 0008, Daarnaast betoogt zij dat alle elementen
waarasn deze gemeenschapsmodellen volgens SGM het eigen karakter ontlenen, uitstuitend
technisch of functioneel bepaald zijn, zodat deze elementen voor de beoordeling van het
eigen karakter buiten beschouwing moeten blijven. Deze argumenten legt CLF ¢ 5. ook ten
grondslag aan haar reconventionele vordering,

4.6, De rechtbank volgt CLF ¢.s. niet in haar betoog dat de Gemeenschapsmodellen
0007 en D008 niet voldoen aan het nieuwheidsvereiste, omdat zij identiek zijn aan de
SINGLE 400, althans bij de geinformeerde gebruiker dezelfde indruk wekken als de
SINGLE 4. Dat een aantal kenmerken van de Gemeenschapsmodellen 0007 en 0008 ook
te vinden is in de SINGLE 400 doet — anders dan CLF ¢.5. betoogt - niets af aan de
nieuwheid, nu het criterium daarvoor is dat de Gemeenschapsmadellen 0007 en 0008 niet
identick mag zijn aan een model uit het vormgevingserfgoed. Er zijn naar het oordeel van de
rechtbank duidelijke verschillen op het punt van {(onder meer) de vorm van de steunarmen
en het basisvolume, het aantal LEDs en de bevestiging van de behuizing van de lichthak,
Aldus is er geen sprake van modellen die identiek zijn aan het vormgevingserfgoed.

4.7. Ten aanzien van het betoog van CLF ¢.s. dat de Gemeenschapsmadellen 0007 en
0008 een cigen karakter ontberen, omdat alle elementen waaraan deze
gemeenschapsmodellen volgens SGM het eigen karakter ontlenen uitsluitend technisch of
functioneel bepaald zijn, geldt het volgende.

4.8, Op grond van artikel 8 lid | GModVo kunnen uiterlijke kenmerken van een
voortbrengsel die witsluitend door hun technische functie worden bepaald niet bijdragen aan
het eigen karakter van een Gemeenschapsmodel. Een kenmerk is vitsluitend door zijn
technische functie bepaald indien een element met ecn technische functie slechis op een
beperkt aantal manieren kan worden vormgegeven, hetzij omdat slechts &én of een aantal
technische oplossingen waarmee hetzelfde technische effect kan worden bereikt voorhanden
15, hetzij omdat slechts een beperkt aantal (re€le) vormgevingsalternatieven voor dezelfde
technische oplossing bestaat. £o’n alternaticef is niet refel als het slechits zou inhouden: a)
een loevoeging van een (technisch gezien) zinloos element {zoals een versiering of een
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verdikking) aan het technisch hepaalde element; of b) een afwijking in de VOrmgeyving van
het technisch bepaalde element die 2o futicl is dat zij ten opzichte van het model geen eigen
karpkter heeft (vgl. r.o. 12 van gerechtshof Den Haag 29 maart 2016,
ECLEGHDHA:2016:928, Koz/Adinco),

4.9 SGM voert aan — voor zover in dit kader van belang — dat de
Gemeenschapsmodellen (007 en 0008 hun eigen karakter ontlenen aan de volgende
kenmerken:

il een betrekkelik groot anmial LEDs, ondergebracht in een rechihockige
behuizing;
it de behuizing is met behulp van ronde owist locks penonteerd O PWEE B

boven toe smaller wordende steunarmen;

iii) de twew stennarmen sivekken ziekh wit vanaf de zifkanten venr een rechthoekig
doasvarming basisvolume, dat ook de user interface en cen aonial
cransluiipren onval;

i) de hehuizing van de LEDs omvat een tussen de twee montagepunien ap de
stenrtcrmen gelegen swenkas, die zick bevindt op dezelfide positte als de
lengieas van de beluizing;

i) ket deel vaur de achterzijde van de behuizing dat zich bevine! tussen de tee
mantagepinten is cilindrisch, met een digmeter die het groorse is tn het midden
en geleidelijk afeemt in de riclving ven de montagepunion, vaardoor de
ctlinder een enigszing bolle indrik maakt:

i het cilindrische deel van de achierzijde van de belizing omvar deis
cirkelvormige inkepingen,

vii) e achterzifde van de belizing heefi diagonale ribben verdeeld over vier
secties mel ieder een eigen oridntativ en heeft vier sehuin affopende randen.

De rechtbank zal deze elementen in het navolgende achtercenvalgens behandelen,
Ad i) een betrekkelijk groot acamtal LEDs, andergebrachs in een rechthoekige behwizing

4.10.  CLF c.s. stelt ten aanzien van dit element het volgende, De horizontale vorm van
de Gemeenschapsmodellen 0007 en 0008 is puur technisch bepaald; mel deze vorm kan esn
optimaal ‘wallwash effect” worden verkregen voor ecn draagbaar product, De bedoeling is
een 20 breed mogelijke egale straal te krijgen. Een ronde of vierkante v, evenals cen
kleinere horizontale vorm, zou daar afbreuk aan doen. Een grotere bak met meer LEDs
maakt het product te zwaar om te dragen, wat afbreuk doet aan de verplaatshaarheid van het
product. Een dikkere omlijsting of het inkaderen van LLEDs neemt nuttig
lichtuitstralingsopperviak weg en laat de buitendimensies van de hak ennodig toencemen.
Een dunnere omlijsting brengt de constructicve integriteil van de bak in pevaar.
Veranderingen op de door SGM aangehaalde punten doen dus afbreuk aan de technische
functie,

411 SGM voert hier tegen aan dat ook als de beperking wordt geaccepteerd dat een
rechthoekige behuizing met een aanzienlijk aantal LEDs moet worden toegepast om een
functioneel product te krijgen. er variatie mogelijk is in de hoogte'breedte verhouding van
de behuizing, het aantal LEDs, de “omlijsting” van de LEDs {bijvoorbeeld jedere LED
afeonderfijk ingekaderd of het geheel of delen van de LEDs gevat in één of meer
segmenten) en de onderlinge configuratie van de LEDs, bijvoorbeeld door een configuratic
met al dan niet verspringende rijen, een concentrische opbouw, of anders geproepecrde
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LEDs. Zij wijst op door haar in het geding gebrachte voorbeelden die volgens haar laten
zien dat deze variaties alleszins reéle, onderfing verschillende voortbrengselen opleveren die
verschillen in algemene indruk. Hieruit volgt volgens SGM dat de door haar gemaakie
keuze voor het aantal LEDs en de behuizing van de 1LEDs bijdraagt aan het eigen karakter
van de Gemeenschapsmodellen.

4.12.  Tussen partijen is niet in geschil dat de bedoeling van een wallwasher is om een zo
groot mogelijk opperviak zo egaal mogelijk vit te lichten. Naar het oordeel van de rechtbank
is het evident dat een kleinere lichtbak een kleiner oppervlak zal kunnen verlichten en dat
een vierkante of ronde lichtbak een andere, minder brede of minder egale lichtstraal werpt
dan cen rechthoekige bak. Het is naar het oordeel van de rechtbank dus evident dat het
maken van veranderingen aan de vorm van de bak effect heefi op de technische functie
daarvan.

Bij cen product dat voorts (onbestreden) is bedocld als draagbaar object, wordt de functie
daarnaast aangetast als de omvang van het product een bepaalde grootte overstijgt. Dat
draaghbare wallwashers niet veel meer LEDs, en/of esn niet veel grotere behuizing kunnen
hebben dan de wallwashers waar de Gemeenschapsmodellen 0007 en 0008 op zien, is —
mede in aanmerking genomen de demonstratie die CLF c.s. ter zitting heefi pegeven — naar
het oordeel van de rechtbank alleszins plausibel. SGM heeft die stelling ook niet betwist,
Daarnaast heeft SGM onbestreden gelaten dat een dunnere omlijsting afbreuk doet aan de
stevigheid van de lichtbank. Ten slotte heeft SGM niet bestreden dat een dikkere omlijsting
of een omlijsting rondom de LEDs nuttig stralingsoppervlak weg neemt,

Uit de enkele verwijzing diec SGM hiertegenover maakt naar foto’s van lichtbakken met een
andere vorm, of andere aantallen en vorm van (de behuizing van) de LEDs, blijkt niet meer
dan dat wallwashers met deze andere vormen/aantallen bestaan. Dat deze veranderingen
geen afbreuk doen aan het technisch effect van het uiterlijk dat aan de wallwasher is
gegeven kan daaruit niet worden geconcludeerd.

Gelet op dit alles gaat de rechtbank uit van de juistheid van de stelling van CLF ¢ 5, dat er
geen wijzigingen kunnen worden gemaakt aan de vorm van de lichthak en aan de aantallen
en vorm van (de behuizing van) de LEDs zonder afbreuk te doen aan het technisch effect
van deze elementen. Deze elementen kunnen ingevolge artikel 8 GModVo dan ook niet
bijdragen aan het eigen karakter van de Gemeenschapsmodellen 0007 en 0008,

Ad i} de behuizing is met beludp van ronde twist locks gemonteerd op twee naar boven toe
sinaller wordende stenmarmen

4.13.  CLF c.s. stelt ten aanzien van dit clement dat de twist locks fungeren om de
lichtbak traploos af te kunnen stellen en stevig in de pewenste hoek vast te kunnen zetten,
Zij verwijst in dit kader naar een opinie van een octrooigemachtigde die opmerkt dat het
gebruik van een rotatie-vergrendel mechanisme met twist locks, voor het instellen onder een
bepaalde hoek van een armatuur ten opzichte van steunarmen ¢.q. een basis, in de
octrooipraktijk enkel als een technisch aspect wordt beschouwd, dat reeds voor de
depotdatum in het vakgebied van toneelverlichting c.q. wallwashers bij de pemiddelde
vakman bekend was. Volgens CLF c.s. moet de vergrendeling voorts de juiste grootte en
vorm hebben om goed te kunnen worden beetgepakt, zowel buiten in het donker bij het
aanlichten van gebouwen als door podiumpersoneel dat bijvoorbeeld coulissen verlich,
CLF c.s. stelt dat het verstellen op de tast cenvoudig en snel moet kunnen pebeuren en met
voldoende kracht, maar met het minste risico op saij- en schamp- of schaafwonden, Volgens
haar 15 een twist-lock het meest geschikt om dit technisch effect te bereiken, aangezien dewse
de beste grip geefi en voldoende afgerond is, Ter onderbouwing van deze stelling betoogt zij
dat bijna alle apparaten zoals de onderhavige twist locks hebben. Ter #tting heeft CLF ¢ 5.
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m dit kader een universele toal laten zien die lichtmensen naar haar stelling veelal bij zich
dragen, waarmee de twist locks gemakkelijk kunnen worden vastgezet. Hieruit blijkt
volgens CLF c.s, hoe gangbaar de twist locks zijn. CLF ¢ 5. wijst er ten slotte op dat de
alternatieve oplossingen waarop SGM wijst dezelfde technische functic hebben en dat dese
slechts in detail in witwerking verschillen.

4.14.  SGM stelt zich hiertegenover op het standpunt dat het eigen karakter van de
Gemeenschapsmodellen 0007 en 0008 onder meer blijkt uit het feit dat de vergrendeling van
de lichtbak op andere manieren kan worden vormgegeven. Zij wijst er op dat er in de
praktijk ook verschillende oplossingen worden toegepast. De technische en functionele
vereisten {bevestiging moet op de tast — want in het donker — met de hand kunnen worden
vastgemaskt en losgemaakt, de pekozen oplossing mag niet te kwetshaar zijn voor stoten of
blijven haken van snoeren), laten volgens SGM een aanzienlijke ruimte voor variatie,
Volgens SGM is het in ieder peval nict zo dat alternatieven zonder meer 1e klein of te glad
zouden zijn, nu deze *problemen’ op eenvoudige wijze kunnen worden opgelost door de
toegepaste middelen groter en/of met meer religf vit te voeren. De draaibaarheid van de
lichthak (met andere woorden: dat de lichtbundel gericht kan worden) kan op verschillende
manieren worden gerealiseerd en dat gebeun ook in de praktijk. SGM verwijst hieroe naar
de door haar in het geding gebrachte voorbeelden (productie E14) en meer specifiek naar de
SINGLE 400,

4.15.  Maar het oordeel van de rechthank vormen de twist locks een technische oplossing
voor een bepaald technisch effect, te weten het op de tast traploos kunnen afstemmen en
stevig vastzetlen van een lichtbak in cen gewenste hoek. De door SGM genoemde
alternatieven moeten in dit kader worden beschouwd als alternatieve technische oplossingen
voor het bereiken van heteelfde technische effect, Hierbij gaat het, zoals blijkt wit de
beschikbaarheid van universele 1ools die op wallwashers van verschillende aanbieders
worden toegepast, om slechts een beperkt aantal alternatieven, zodat de
vormgevingsvrijheid beperkt moet worden geoordeeld, Onder verwijzing naar het in r.o. 4.8,
weergegeven criterium, is de rechtbank dan ook van cordeel dat de keuze voor de twist
locks moet worden geacht witsluitend door de technische functie daarvan te Zijn bepaald. e
twist locks kunnen dus niet bijdragen aan het eigen karukter van de Gemeenschapsmodellen
0007 en 0008,

4.16.  Ten aanzien van het naar boven toe smaller toelopen van de steunarmen verw ijst de
rechtbank naar hetgeen hierna onder “Ad iii)” wordt besproken

Ad i) de twee steunarmen strekken sich wit vanaf de zijkanien van een rechihockig
doasvarming basisvolume, dat ook de user interface en een aantal aamsliiipunten omvar

417, CLF c.s5 betoogt ten aanzien van dit element het valgende, Tussen partijen is niet
in geschil dat de behuizing van de lichtbak draaibaar bevestipd moet zijn. De montage van
de behuizing van de lichtbak op één arm met een kogelzewricht is een functioneel en
technisch andere, slechtere, oplossing dan het gebruik van twee steunarmen. Het monteren
van een lichtbak op één arm betekent namelijk dat de lichtbundel nict 180° kan worden
gedraaid en gemakkelijk om te stoten is, nu er wordt ingeleverd op stevigheid en stabilitei,
Daamaast is de behuizing van de lichthak te zwaar om op één arm te staan, Om de lichthak
vrij over de horizon te kunnen draaien dient de bak op twee steunarmen te staan, Her
gebruik van twee steunarmen is dus itsluitend gericht op de doeltreffendheid van het
apparaat en heefi geen esthetische functie. De steunarmen moeten voorts naar boven toe
smaller worden om zo voldoende ruimte te bieden om de behuizing van de lichtbak
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gemakkelijk in de juiste hoek te draaien en moeten voldoende solide zijn uitgevoerd, omdat
het gewicht van de apparaten aanzienlijk is. CLF c.s5. verwijst in dit kader naar de [P-zisen
{of IEC 60529-norm) die gelden voor dit soont apparaten. Ten aanzien van de plaatsing en
vorm van het basisvolume en het feit dat het basisvolume de user interface en aansluitpunten
omvat, betoogt CLF ¢.s. het volgende. Voor de functie van de wallwasher, het verkrijgen
van een sterke lichtbundel, moeten veel LEDs met een hoge lichtintensiteit worden gebruikt.
Deze LEDs worden erg warm (80°C per stuk), Vanwege de warmteontwikkeling dienen de
elektronica en dragers van software, inclusiel de user interface, gescheiden van de LEDs in
een separaat onderdeel te worden geplaatst, Ter bescherming van de gebruiker en van de
elektronica, de software en de bedrading, dienen deze onderdelen in een gesloten behuizing
worden ondergebracht. Noodzakelijkerwijs dienen dan ook de aansluitpunten en het
bedieningspaneel op dit basisvelume worden geplaatst, De vorm van dit basisvolume wordt
bepaald door de vorm en de hoeveelheid van de daarin geplaatste elekironica, dragers van
software en kabelaansluitingen, gecombineerd met de eisen van IP65 en overwegingen van
efficiénte materiaalbesparing.

4.18.  Volgens SGM blijkt het eigen karakter van de Gemeenschapsmodellen 0007 en
OD0F wit het feit dat er ten aanzien van dit onderdeel alternatieven beschikbaar zijn. Zo blijkt
uit de overgelegde producties E14 en E13 dat ook asymmetrische, eenarmige apparatuur en
verlichling met cen centraal draaipunt tot de mogelijkheden behoren. Volgens SGM beperkt
CLF c.5. dan ook ten onrechte de discussie tol apparatuur waarhij is gekozen voor twee
steunarmen langs de zijkant van het basisvolume. Zelfs met die beperking is er echier nog
een prote varigteit in de vormgeving van de steunarmen te zien. Met de breedte en vorm
{waaronder het al dan niet smaller toelopen) van de steunarmen kan (binnen redelijke
grenzen) worden gevarieerd ronder de draaibaarheid van de behuizing te belemmeren. Een
en ander blijkt volgens SGM reeds uit de SINGLE 400 die ook afwijkend vormgegeven
steunarmen heeft. SGM wijst er voorts op dat de SINGLE 400 een basisvolume heeft dat
afwijkend is vormgegeven en dat ook andere door haar sangehaalde voorbeelden laten zien
dat varatie mogelijk is. Er is dan ook geen sprake, van dat het viterlijk van de
Gemeenschapsmodellen op het punt van de steunarmen en het basisvolume uitsluitend door
de technische vereisten worden bepaald. aldus nog steeds SGM,

4.19.  De rechtbank is met CLF c.s. van oordeel dat een behuizing op één arm met een
kogelgewricht vorm niet kan worden beschouwd als een reéel vormgevingsalternatief,
aangezien dit onweersproken een minder stevige en minder stabiele oplossing vormt. Dat er,
wanneer wordt gekozen voor twee steunarmen, binnen redelijke grenzen een grote variteit
in de vormgeving van de steunarmen mogelijk is, kan niet worden gevolgd, Naar het oordeel
van de rechtbank heeft SGM onvoldoende bestreden dat de naar boven toe smaller
wordende vorm van de steunarmen is ingegeven door de eisen van ruimte en soliditeit.
Daaruit volgt dat de vormgevingsvrijheid van de steunarmen wordt beperkt door de
technische functie daarvan, zodat het aantal mogelijke altematieven beperkt is. De door
SGM gencemde alternatieven (zoals gaatjes en vitsparingen in de steunarmen) betreffen
naar het oordeel van de rechtbank slechts de toevoeging van zinloze elementen of futiele
afwijkingen in de vormgeving. Ook ten aanzien van de keuze voor de armsteunen en de
vormgeving daarvan moet daarom worden geconcludeerd dat deze uitsluitend door de
technische functie daarvan worden bepaald. Ook dit element van de Gemeenschapsmodellen
kan dan ook niet bijdragen aan het eigen karakter daarvan.

420.  Ten slotte heefi SGM niet weersproken dat de keuze voor een basisvolume dat is
gescheiden van de lichtbak is ingegeven door de hitte die door de LEDs wordt
geproduceerd. Dat de vorm van het basisvolume vervolgens wordt bepaald door de vorm en
de hoeveelheid van de daarin geplantste elektronica, dragers van software en
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kabelaansluitingen, gecombineerd met de eisen van 1P65 en overwegingen van efficiénte
muteriaalbesparing, komt de rechthank logisch voar. Het overgrote deel van de op de marks
zijnde wallwashers met twee steunarmen waar SGM ter illustratie van het Umifeld op wijst,
heefi dan ook een rechthoekig basisvolume. De enige variatie dic daarin te zien is, is één
schuinoplopende kant, zoals bij de SINGLE 400. De rechthank maakt hicruit op dat CLF
c.s. terecht stelt dat het aantal vormgevingsaltermatieven, gelet op de technische functie,
zodanig beperkt is dat moet worden gecordeeld dat ook dit element van de
Gemeenschapsmodellen 0007 en D008 door de technische functie is bepaald en niet kan
bijdragen aan het eigen karakter daarvan,

Ad iv) de beluizing van de LEDs omvat een tussen de twee montagepunten op de
stewrarmen gelegen swenkas, die 2ich bevindt op dezelfde positie als de lengteas van de
behuizing

421, In het voorgaande is reeds de keuze voor twee mantagepunten besproken. Volgens
SGM is de positie van die punten een verdere keuze van de antwerper die niet is ingegeven
door technische vereisten, evenals de keuze om de as waarom de behuizing draait samen te
laten vallen met de lengteas van de behuizing. Naar het oordeel van de rechtbank stelt CLF
c.5. op dit punt echter terecht dat een as wssen de montagepunten op de lengteas van de
behuizing van de LEDs noodzakelijk is om de draaibaarheid van de behuizing van de
lichthak te garanderen. Het draaien van de lichthak moet plaatsvinden over de lengteas van
het apparaat, gelet op de functic am in een bepaalde hoek een doek, wand of gebouw aan te
lichten. Zou het draaien van de lichtbak niet aver de lengteas maar over de breedte-as
plaatsvinden, dan zou het technisch effect logischerwijze wijzigen. Ook dit element van de
Gemeenschapsmadellen 0007 en 0008 is naar het oordeel van de rechtbank dan ook door de
technische functie daarvan bepaald en kan niet bijdragen aan het eigen karakter daarvan,

Ad vi het deel van de achterzijde van de befniizing dat zich bevindr tussen de hwee
montagepunien is cilindrisch, met een digmeter die het grooist is in het midden en
geleidelifk afneent in de vichiing van de montagepunten, waardoor de cilinder een ENigszing
balle indrik maakt

4.2, BGM brengt op dit punt naar voren dat er diverse reile vormgevingsalternatieven
zijn, aangezien er producten te vinden zijn met en zonder een verdikt' gedeelie.en er
daamaast ‘verdikte’ gedeelten te vinden zijn met een rechthoekiger vorm. Er is vol gens haar
dan ook geen technische of functionele noodzaak de achterzijde van de behuizing te
voorzien van een enigszins bolle cilinder, Volgens SGM draagt de door haar gemaakte
keuze voor de zogenaamde “bolvormige cilinder’ dan ook bij aan het eigen karakter aan de
Ciemeenschapsmodellen 0007 en 0008,

4.23. Naar het oordeel van de rechtbank slaagt echter de slefling van CLF ¢.s. dat ook
de zogencemde “cilinder” een technische oplossing is voor een bepaald technisch effect, te
weten beschermende behuizing voor de voor koeling noodznkelijke ventilatoren, Daartoe is
het volgende redengevend. SGM heeft de stelling van CLF c.5. dat het plaatsen van
ventilatoren op het apparaat technisch gezien noadzakelijk is vanwege de grote hoeveelheid
warmte die de LEDs praduceren, niet, althans niet voldoende gemotiveerd, bestreden
Lraarbij heeft SGM de ter zitting aangevoerde stelling van CLF c.s. dat het aantal van 3
ventilatoren het meest optimaal is, aangezien een ventilator in het midden nodig is, 1
venlilator niet genoeg kracht zou hebben, en er geen plaats is voor meer dan drie
ventilatoren, onbetwist gelaten. De rechtbank gaat dan ook uit van de juistheid van die
stelling. SGM heeft voorts nict betwist dat de afgeronde vormen van de bolvormige cilinder
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{waaronder het feit dat de cilinder een diameter heeft dic het grootst is in het midden en
geleidelijk afneemt in de richting van de montagepunten) voor een betere doorstroming en
gelijkmatige geleiding/distributie van de aangezogen lucht in de breedie zorgt, omdat
scherpe hoeken de doorstroming zullen verstoren en zullen leiden tot een verminderde
koelende werking, zodat de rechtbank ook uitgast van de juistheid van die stelling.

Bij gebreke van een betwisting op dat punt gaat de rechtbank ten slotte uit van de juistheid
van de stelling van CLF ¢.s5. dat plaatsing van de ventilatoren in het midden van de lichtbak
het meest effectief is, omdat het daar de meeste LEDs zitten en het dus daar het warmste
wordt, De plaatsing ¢n vorm van de cilinder met ventilatoren is daarmee technisch bepaald,
Owk hiervoor geldt bovendien dat er weliswaar vormgevingsalternatieven denkbaar zijn
voor deze behuizing, maar dat het aantal mogelijke reéle alternatieven beperkt is. De keuze
voor zogenoemde “bolvermige cilinder” moet naar het oordeel van de rechtbank dus cok
worden geacht louter door de technische functie daarvan te zijn bepaald, zodat ook dit
element niet kan bijdragen aan het eigen karakter van de Gemeenschapsmodellen 0007 en
DO0E,

Ad vi) her eilindrische deel van de achterzifde van de behuizing omvai drie cirkelvormige
inkepingen,

424, CLF c.5. stelt ten aanzien van dit element — samengevat — dat de inkepingen
technisch bepaald zijn, cmdat de inkepingen in de behuizing worden bepaald door het
gebruik van de voor koeling benodigde ventilatoren.

4.25. Volgens SGM zijn de inkepingen functioneel voor zover ze noodzakelijk zijn bij de
toepassing van ventilatoren voor kocling, maar bestaan er ook producten zonder
ventilatoren, Zij stelt dat voor zover het voorzien van {openingen voor) ventilatoren
technisch noodzakelijk is, geldt dat er binnen bepaalde grenzen variatie mogelijk is wat
betreft vorm en plaatsing hiervan in de behuizing, zodat de vorm van de inkepingen niet
uitsluitend technisch bepaald is. Deze elementen dragen volgens SGM dan ook bij tot het
eigen karakter van de Gemeenschapsmodellen 0007 en 0008, zeker in combinatie met de
vorm van het cilindrisch gedeelte van de behuizing.

426.  De rechtbank stelt voorop dat de drie cirkelvormige inkepingen niet een sierfunctie
hebhen, maar vitsparingen zijn waardoor de hiervoor besproken ventilatoren warmite
atvoeren. Het aantal ventilatoren bepaalt dus het aantal uitsparingen in de cilinder,

In r.0, 4.23 heeft de rechtbank reeds overwogen dat 2ij uitgaat van de juistheid van de
stellingen van CLF c.s. dat het plaatsen van ventilatoren op het apparaat technisch gezien
noodzakelijk is vanwege de grote hoeveelheid warmte die de LEDs produceren, en dat het
aantal van 3 ventilatoren het meest optimaal is. Daarmee is het maken van drie inkepingen
in de behuizing eveneens technisch bepaald. Weliswaar is zoals SGM stelt variatie mogelijk
in de vorm van de inkepingen, maar naar het oordeel van de rechtbank zou dit slechts gaan
om zinloze elementen of futiele afwijkingen in de vormgeving, die niet als reéle
alternatieven kunnen worden beschouwd. Ook de keuze voor drie cirkelvormige inkepingen
in het cilindrische deel van de achterzijde van de behuizing voor de plaatsing van
ventilatoren moet dus worden geacht uitsluitend voor de technische functie daarvan te zijn
bepaald. Dat betekent dat ook dit element bij de vaststelling van het eigen karakter van de
Cremeenschapsmodellen 0007 en 0008 buiten beschouwwing moet worden gelaten.
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Ad vity de achterzifde van de behuizing heeft diagonale ribben verdeeld over vier secties met
feder een eigen orientatic en heefl vier schuin affopende randen,

4.27. Volgens SGM bestaat er voor het toepassen van ribben in {een deel van) de
behuizing en de vorm van de randen van de behuizing geen technische noodzaak, Veel
producten gebruiken (koelribben, maar de vorm waarin ze worden tocgepast varieert ten
aanzien van maat en oriéntatie (diagonaal. horizontaal, een combinatie van beide) van de
ribbel zelf en het samenspel met de andere delen van de behuizing, zoals de rand,
aansluitpunten of handvaten. Hieruit blijkt volgens SGM dat er veel alternatieve
uitvoeringsvormen zijn en dat de door SGM gemaakte keuze bijdrangt aan het eipen
karakter aan de Gemeenschapsmodellen 0007 en B00S,

4.28.  CLF cs. stelt hier tegenover dat de ribben dienen om de behuizing te koelen en dat
dit een zeer gebruikelijke technick is om warmite af te voeren, onder andere in achterzijdes
van beeldschermen. CLF e.s. stelt voorts dat de schuine ribben in zekere zin zijn verdeeld
aver vier secties op de achterzijde van de behuizing, masr dat dit louter is ingegeven om de
warme lucht 2o snel en efficignt mogelijk richting de rand van de behuizing van de lichthak
—en daarmee van het apparaat — weg te voeren, Volgens CLF c.5. is deze indeling
functioneel gezien zeer voor de hand liggend, omdat de warmteontwikkeling aan de randen
minder groot is doordat daar een minder grote concentratie LEDs is geplaatst dan in het
midden van de behuizing. Het schuin aflopen van de randen is ten slotte ingegeven door de
cis om de achterzijde van het apparaat minder kwetshaar te maken tegen stoten. Dit alles is
door SGM ter zitting niet weersproken. De rechtbank is daarom met CLF c.s. van oordeel
dat de keuze voor het toepassen van ribben en plaatsing daarvan op de behuizing worden
bepaald door het technische effect dat men daarmee beoogt de bereiken. Naar het oordee
van de rechthank bestaat er onvoldoende ontwerpyrijheid om buiten de witzondering van
artikel 8 lid | GModVo te geraken.

Slarsom

4.29.  Het voorgaande feidt tot de conclusie dat alle door SGM als relevant voor de
maodelrechielijke bescherming beschouwde uiterlijke kenmerken van de
Gemeenschapsmodellen 0007 en 0008 worden geacht vitsluitend door hun technische
functie te zijn bepaald. Zij zijn daarmee vitgezonderd van de modelrechtelijke bescherming,
op grond van artikel 8 lid 1 GModVo. Dit maakt dat de Cremeenschapsmodellen 0007 en
0008 een eigen karakter ontberen,

430, Gelet op bovenstaande conclusie dienen de Gemeenschapsmodellen 0007 en 0008
nietig te worden geoordeeld. Voor zover de vordering in reconventie betrek king heefi op
nietig verklaring van deze gemeenschapsmodellen en cen bevel tot ambishalve doorhaling
daarvan. zal de vordering in reconventie dan ook worden toegewezen,

431 Het voorgaande brengt met zich dat de vorderingen in conventie zullen worden
afgewezen.

FJ"n'..'I’.'n‘.".'Iiﬁ.'l'J‘.'HQ“H in CONVERTE ¢ FeCoRveniie

432, SGM zal als de in conventie in het ongelijk gestelde partij worden vervordeeld in
de kosten van de procedure aan de zijde van CLF ¢.s. CLF c.s. heeft een volledige
proceskostenveroordeling gevorderd op voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering. ter hoogte van in totaal € 59.196.63 {exclusief griffierecht), De hoogte
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daarvan is door SGM niet weersproken. De rechibank dient evenwel ambtshalve te toetsen
of deze kosten redelijk en evenredig zijn, waarbij de indicatietarieven in beginsel,
bijzondere omstandigheden daargelaten, als maximum worden beschouwd.

4.33.  De rechtbank is van oordeel dat als vitgangspunt moet worden genomen het
indicatietarief voor een normale zaak, zijnde € 17.500,00. De rechtbank overweegt daartoe
dat de zaak is gebaseerd op slechts één type IE-recht {modellenrecht) en zich toespitst op
¢en aspect, te weten de technickexceptie van artikel 8 lid 1 GModVo. De rechthank wijst
derhalve de door CLF c.s. gevorderde proceskosten toe als na te melden.

4.34.  De door CLF cs. verzochte veroordeling in de wettelijke rente over de toe te
wijzen proceskosten, alsmede de uitvoerbaar bij voorraad verklaring van het vonnis voor
walt betreft de proceskostenveroordeling, zal eveneens worden toegewezen.

4.35.  De rechtbank is van cordeel dat SGM in reconventie als de — grotendeels — in het
ongelijk gestelde partij moet worden aangemerkt, Weliswaar zal de rechtbank zich
onbevoegd verklaren ten aanzien van de vordering in reconventie met betrekking tot de
modelinschrijvingen met nrs. 0019714094-0001 tot en met 0019 14094-0006 en 001914094-
Q009 tot en met B01914094-0030, maar aangezien het debat tussen partijen zich op dat punt
beperkt heeft tot de vaststelling van SGM dat CLF c.s. geen (duidelijke) grondslag voor dit
deel van de vorderingen heeft gegeven, acht de rechtbank dit deel van het partijdebat van
ondergeschikte betekenis. SGM zal dan ook worden veroordeeld in de kosten van de

procedure in reconventie.
Gelet op de vrijwel volledige overlap in het debat in conventie en reconventie, zullen de
kosten van de zaak in reconventie worden begroot op nihil.

5. D¢ beslissing

[ rechtbank

in conventie

iih M wijst de vorderingen af;

52 veroordeelt SGM in de proceskosten in conventie, aan de zijde van CLF c.s.
begroot op € 18.118.00 (€ 17.500,00 aan advocaatkosten en € 618,00 aan griffierecht), één
em ander te voldoen binnen veertien dagen na betekening en - voor het geval voldoening van
de kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindl - t& vermeerderen met de wettelifke

rente over de proceskosten, te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening tot aan de
dag der algehele voldoening;

i verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

54, verklaar zich niet bevoegd om kennis te nemen van de vordering in reconventie,
voor zover deze ziet op de modelinschrijvingen met nrs. 0019 [4094-0001 tot en met

001914094-0006 en 001914094-0009 tot en met 001914094-0030;

5.5. verklanrt de modelinschrijvingen met ars. 001914094-0007 en 001914094-0408
nictig;
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3.6, beveelt de doorhaling van de modelinschrijvingen met nrs. 0019 14094-0007 en
T B 40940008,

x Hr A veroordeelt SGM in de proceskosten in reconventie, aan de zijde van CLF c.s,
begroot op nihil;

5.8 wipst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis 15 gewezen door mr. 11, de Vreese-Rood, rechter-plaatsvervanger, en in het
openbaar uitgesproken op 17 januari 2018,
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