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VONruS

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/580188 / KG ZA l9-SS7

Yonnis in kort geding van 15 november 2019

in de zaak van

cle rechtspersoon naar vreemd recht
ROTOLIGHT LTD.,
te Londen, Verenigd Koninkrijk,
eiseres,
advocaat: mr. D.E. Stols te Amsterdam,

tegen

I. VIBESTA 8.V.,
te Helmond,
2. F&V PHOTOGRAPHIC INDUSTRY 8.V.,
te Helmond,
3. F&VEUROPE BV,
te Helmond,
gedaagden,
advocaat: mr. R.P.J. Ribbert te Amsterdam.

Eíseres zalhîerna Rofolight worden genoemd. Gedaagden zullen afzonderlijk 'Vibesta',
'F&V Photographic Industry' en 'F&V Europe' worden genoemd en gezamenlijk lvorden
aangeduid als Vibesta c.s,

l. De procedure

l.l. Het verloop van de procedure blijkt uit;
- de dagvaarding van 2l september 2019;
- dc akte houdende overlegging producties van Rofolight, met producties EPI t/m EPl2;
- de akte houdende overlegging aanvullcnde producties, tevens houdende wijzigingvan eis
van Rotolight, met producties EPl3 tlmEP27;
- dE akte houdende overlegging van producties, tevens houdende eis in reconventie van
Vibesta c.s., met producties GPI lm GPZI;
- dc akte houdende overlegging aanvullende producties van Vibesta c.s., met producties
ßP22tlmGP32;
- hpt emailbericht van Rotolight van l6 oktober 2019 mçthef definitieve
proceskostenoverzicht;
- het ernailbericht van Vibesta c.s. van l7 oktober 7019 metde aanvullende
kostenspecificatiei
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- de mondelinge behandeling van 18 oktober 2019,waar partijen hun standpunten hebben
toegelicht aan de hand van overgelegde pleitnotities.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

1 De feiten

2,1, Rotolight is eçn in 2008 opgeríchte onderneming die gespecialiseerd is in het

ontwerpen en produceren van diverse soorten LED-lampen, waaronder cameralampen en

accessoíres, Cameralarnpen worden gebruikt in de fotografie voor het verkrijgen van de
gewenste belichting/lichteffecten,

2,2, Rotolight is houdster van het Gemeenschapsmodel met registratíenummer
002770321-0001, gedeponeerd op l0 septembçr 2015 in de Locarno klasse 26.05 voor foto-
of filmlampen (met uitzondering van flitslampen), Dít model zal hierna worden aangeduid
als het NEO-Model, Bij deze moclelregistratie behorçn de volgende afbeeldingen:
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2.3. Rotolight Group Ltd. heeft in 2015 onder de merknaam NEO een cameralamp op
de markt gebracht. ln2017 heeft Rotolight Group Ltd. de opvolger geihtroduceerd, de NEO-
2. De NEO en de NEO-2 (hierna samen aangeduid als de NEo-lampen) worden wereldwijd
verkocht door winkels en winkelketens gespecialiseerd in fotografieapparatuur. Bij de NEO-
2 worden zogenaamde adcl-on filters geleverd die de kleur van het licht beïnvloeden. De
NEO-2 ziet er als volS uit, waarbij op de foto geheel rechts de NEO-2 is voorzien van een
wit qdd-on filter.

2.4. Vibesta, F&v Photographic Industry en F&v Europe drijven alle drie een
groothandel in fotografische artikelen. De dric vennootschappen hebben dezelfde
bestuurder.

2,5. In ieder geval Vibesta en F&V Europe hebben in mei 2019 onder de naam Peragos
Disk drie typen cameralampen op de markt gebracht, te weten de 3048, de 304P en de 30C.
De typen 3048 en 304P hebben een (nagenoeg) identieke uiterlijke verschijningsvorm en
zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als de Peragos 304 lampen. De Peragos 304
lampen zien er als volgt uit:
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Het type 30C, hierna aangeduid als de 'Peragos 30C lamp' ziet er als volgt uit:

qã

De drie typen worden hierna gezamenlijkaangeduid als Peragos-ldmpen.

2.6. Revíewsítc Newsshooter (:vwr{.npwsfhootpr.c.orB) heeft op 22 mei2019 een
recçnsie geplaatst over de Peragos-lampen. In deze recensíe is onder meer de volgende
pessage opgenomçn:

"Most panel style LED ligths we see are eíther square or rectangular in shøpe. There has
only been a hondful of compønies that høve mqde circular LED lígh*, There øre only ø
høndful of other conpøníes that I csn thínk of offthe top of my head who have made
círcular LEÐ líghts (tf you don'Í count rlng líghts), and that's Rotolíght and Fotodíox.

The whole røtionale/or making ø líght round ís to create a catchlight ffict ín the eye, and
to give it øflaîîeringwrapping líght quølÍty."

2.7. De in de recensíç van Newsshooter aangehaalde cameralamp van Fotodíoxziet er
als volgt uít.
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Fôrûdiox Ffû FlsBJ0c* $o edBe tt0hr t"00ÛR Tesrs

,{, ¡1 Êj. 1 i FlrÅli¡ , 9&vi

2.8. Rotolight heeft Vibesta en F&V Photographic Industry op 22 mei2019
gesommeerd om (onder meer) de inbreuk die zij met de Peragos-lampen op haar
intellectuele eigendomsrechten zou maken, te staken.

2.9. Op 23 mei 2019 is namens Rotolight aan diverse distributeurs van Vibesta c.s. een
brief gezonden waarin wordt medegedeeld dat de Peragos-lampen van Vibesta c.s. inbreuk
maken op de intellectuele eigendomsrechten van Rotolight en wordt verzocht voorlopig af te
zien van de verhandeling ervan. In de brief is onder meer het volgende opgenomen:

Our client's position is that the Peragos Disk infriageo our clíenfos design rigfuts, þade mar'k¡, cr¡pyright and
påtetsts relating to its NEo product range, and has instr¡cted u3 to Ä-kÊ $¡,g€nr åction ng.ioriüiUlstu to
resglve låír rBatter, including çenrt ôction if necessary. Any onward ¡ale of ñÍs producl üLuld itsclf be an
infringemcnt of our client's IP. As a result, our cliefi kindly requests rh¡r yol¡ rß.f.åin from o¡deringstocking
thc Pcragos Ðisk product from Vibesta while this dispuæ is on-going. An overview of rhc-infringeã
i¡¡tetrlecü¡al propcrty riglr¡s follows.

2.10. Rotolight heeft op 5 september 201 9 verlof verkregen van de voorzieningenrechter
tot het leggen van conservatoir beslag tot afgifte van de Peragos 304lampen die Vibesta c.s.
onder zich heeft. Rotolight heeft deze beschikking op 9 september 2019 aan Vibesta c.s.
doen betekenen. De gerechtsdeurwaarder heçft vervolgens proces-verbaal van '(vergeefs)
conservatoir beslag tot afgifte' opgesteld, waarin hil het volgende heeft verklaard;

"Vervolgens heb ìk, ten laste vøn de besloten vennootschap Vibeste 8.V., F&V
Photogrophic IndusÍry BV en F&V Europe 8.V., allen gevestigd en kantoorhoudencle te
Helmond, geen cømeralampen in beslag genomen omdat uiÍ de mij getoonde
voorraadadntinìstratie is gebleken dat alleen Vibests BV cameralompen Peragos Disk, van
het type 3048 en 304P op voonaad heeft, maar dat deze zich elders bevinden, (...)."
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2.11. Rotolight heeft op 24 september 2019 het volgende persbericht doen uitgaan:

ßorouGHT suE$ vtBE$TA LV, AND F&V pHOTOôRApHtc tf{nusÏRy ß.v.

rotlowtf{ç s[,¡u8E oRÞçR

Fln*wood gtudfo¡, london, t4th Scpt?mbrr 1019¡ notollght, Brlr¡sh LtÞ li6hrlng
manufacturer end lnvcntorË of the acclalmed NEo'* range of LED lt6htå, has esralated legal
proçeedlnß$ å8alnÍt vlbeeta S.V,, part of the F&V 6roup" Rotolight has now perved ¡ wrlt pf
$ummons and ¡eck¡ Ên lntetlm Injunctlon for derlgn infringement and slavísh lrnlratlçn cf itr
product. Thfs comes afterthe court gr0nted a pre.trlal i€lrure agaln$t Vìbesta B,V. whtch wa¡
served by baillffr af vlbçsta'5 premlses on september Lorh prtqr to the lsÇ show ín .{m$terdâm"

fiotoll8ht was lnltially made ow¡re cf vibe¡tr'e 'Pe ra6or Dlrk' product lìne ln May of thls ye¡r
by a number of retaller¡ who exprersed conc€rn of ltr flöllarlty to Rotollght'r NEO'm produçt
rrnge, Around th€ same t¡me, lndusfry ¡surce¡ such as Newssåooler and 0/l¿ Fhotagrophy
publlshed thclr ob¡ervatipns about the ulsual $lm¡lär¡t¡er betseon the Påragos Þlrk ând
Rotollght's on-eamêrp lEÞ, NEOü. ln addltion te ths llkGiy lnfrlngemont of deslgno and
trademark presÊnt ln thê NgOil LEDI, Vlbesta B,V. hðvÊ elso r.¡red digttally altered vçrpiBns
of Sotolight's produçt lmage¡ ln lrs or¡rn marketin6 camBal8n, The u¡e of infringlng iflaEEry
has sfnce been dlscpntlnued after ñotollght's uK ls$lyêr.s rent a dsmifld lctrer to the company.

Rqtolight CEO Rod Aaron Gamrnon s sai* "Copylng ftre deeþn pI our most suçcesEful prødact
to produce o slavlsh lmttatÍon Is unøcceptable and must be stapped. we hçve mode slgniltront
Invçshents ln research ond development to deilvcr volue lor our users ond sp ptelectlng out
exîensive portÍplÍo ol lntellectuol property {unlass prsqerly llcensed) remalns ø hÍqh prlortry,
We øre contldent thot we wlll prevall In thê upçañ¡ng legol procçedtngs, lJntil the JudEefient
b ryndered¿ we will refraln lrom møklng any lufther commenÌsn.

The Di¡lrlct court ín The Hague, the Netherl¿nds, wili hear the ca¡e on the [gtrr petober and,
if ruccersful, the ¡n¡unc¡ion u/ould be enforccable throughout thß Eu¡opean Union,

3. Hef geschil

In conventie

3,1. Rotolíght vordert '- samengevat eß na wiiziging van eis - dat de
voorzieningenrechter bij zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnís:

6

II.

Víbesta c"s. ieder voor zich gebíedt orn met onmiddellijke ingang na betekening
van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, in de hele Europese Unie, iedere
inbreuk op het NEO-Model, daaronder mede begrepen het vervaardigen,
aanbieden, in de handel brengen, ínvoeren, uitvoeren, ter beschikking stellen,
afbeelden in papieren en elektronische media, of anderszins gebruiken van de
Peragos 304lampen;
Vibesta c.s. ieder voor zich gebiedt om met onmiddellijke ingang na betekening
van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, in Nederland, iedere slaafse
nabootsing van de NEO-lampen, waaronder begrepen de verkoop en het aanbieden
ter verkoop van de Peragos-lampen, alsmede het ter beschikking stellen van die
producten aan zogeheten ambassadors en andere derden voor promotiedoeleinden;
Vibesta c.s. beveelt om uiterli.jk binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis
aan de advocaten van Rotolight een schriftelijke verklaring ter beschikking te
stellen, vergezeld van leesbare onderliggende docurnenten zoals aankooporders,

III
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IV,

V.

VI.

VII,

vn.

x.

X.

verkoopfacturen, screenprints en overige documenten,lvaaruit de gegevens zijn op
te maken zoals in de dagvaarding vermeld;
Vibesta c.s. gebiedt om binnen 96 uur na betekening van dit vonnis een brief met
de in de dagvaarding vermelde tekst te versturen aan alle professionele afnemers
van de inbreukmakende respectievelijk slaafs nagebootste producten, voor zover
het gaat om rvederverkopers, welke brief verzonden dient te worden zowel per e-
mail als per gewone post;
Vibesta c.s. gebiedt om binnen 96 uur na betekening van dit vonnis een brief met
de in de dagvaarding vennelde tekst te versturen aan alle zogeheten omhassedors,
althans alle personen en rechtspersonen aan lvie gratis een peragos lamp ter
beschikking is gesteld voor promotionele doeleinden, rvelke brief verzonden dient
te worden zowel per e-mail als per gelvone post;
Vibesta c.s. gebiedt om binnen 96 uur na betekening van dit vonnis, gedurende een
periode van tr.vee rveken, een mededeling zoals vermeld in de dagvaarding te
plaatsen op de homepage van www.vibesta.com, op de in de dagvaarding
weergegeven wijze;
Vibesta c.s. gebiedt om binnen 96 uur na betekening van dit vonnis, gedurende een
periode van twee weken, een mededeling zoals vermeld in de dagvaarding te
plaatsen op de Facebookpagina en Instagrampagina van vibesta c.s., op een wijze
zoals vermeld in dc dagvaarding;
bepaalt dat Vibesta c.s. ieder voor zich een dwangsom van € 10.000,- verbeuren
voor iedere dag, daaronder begrepen een deel van een dag, dat de betreffende
gedaagde in strijd handelt met één van de gerechtelijke bevelen of geboden, dan
wel * tçr keuze van Rotolight - € 2.500,- per inbreukmakend produot of slaafs
nagebootst product dat de betreffende gedaagde in strijd met dit vonnis aanbiedt of
verhandelt;
de termijn als bedoeld in artikel l0lgiRvt bepaatt op zes maanden na de datum
van dit vonnis;
Vibesta c.s, veroordeelt tot betaling van de volledige proceskosten als bedoeld in
artikel 1019h Rv, de kosten van het conservatoir beslag da¿ronder begrepen, één
en ander te betalen binnen tien dagen na betekening van dit vonnis inclusief de
nakosten.

3.2. Rotolight legl aan deze vorderingen het volgende ten grondslag.

3'2.1. Het NEO-Model ís nieuw en heeft eigen karakter. De Peragos 304 lampen zijnwat
uiterlijke vormgeving betreft nagenoeg identíek aan het NEO-Model en wekken bij de
geinformeerde gebruiker dezellde algemene indruk. Vibesta c.s. maakt daarom met het
inkopen, verkopen, aanbieden en gebruiken van de Peragos 304 lampen ínbreuk op het
NEO-Model.

3.2.2. De Peragos 304 lampen zijn een slaafse nabootsing van de NEO-22 en de Peragos
30C lampen zijn een kopie van de NEO-2 voorzien van een bíjgeleverd voorzptscherm (een
zogenaamd add-on filter). Vibesta c.s. hceft welbewust nagelaten om met behoud van
deugdelfikheid en functionaliæit andere keuzes te maken ten aanzienvan de vormgeving
van de Peragos lampen. Daardoor sticht Vibesfa c.s. nodeloos verwaffing bij het publiek,

I Wetboek van Burgerlijke Rechtsvorderíng
2 Turren partijen is niet in geschil is dat de vordering zoals geformuleerd ziet op de NÞlo-2.
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waardoor zij op onrechtmatige wijze van de inspanningen van Rotolight profiteert en
afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van de NEO-2.

3.2.3. Door het handelen van Vibesta c.s. lijdt Rotolight aanzienlijke schade, welke
schade onder meer bestaat uit afbreuk aan de exclusiviteit en reputatie van de NEO-lampen,
alsmedc uit gederfde winst en kosten die Rotolight heeft moeten maken ter bestrijding van
de inbreukmakende en onrechtmatige handelingen.

3,3, Vibesta c.s. voert verweer,

3.4. Op de stellingen van part[jen wordt híerna, voor zovcr van belang, nader ingegaan,

In..tçconveUf iE

3,5. Vibesta c.s" vordert * samengevat- dat de voorzíeningenrechter bij zover mogelíjk
uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis;

Rotolight bcveelt om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis enige
tcn laste van Vibesta c.s. gelegde beslagen te doen opheffen;
Rotolight verbíedt, met onmiddellijke íngang na bctekening van dit vonnis, om in
verband met het onderhavige geschíl ten laste van Vibesta o,s. enig (conservatoir)
bçslag te doen leggen enlof daartoe verlof te vragen;
Rotolight bçveelt binnen twee werkdagen na betekening van dít vnnnis voor een
periode van drie maanden op de openingspagina van haar website de tekst te
publiceren zoals weergegevon in haar akte;
Rotolight beveelt bínncn twee werkdagen na betekening van dit vonnis aan alle
distributcurs en derden aan wie zij ín mei 2019 een brief heeft gezonden een brief
te sturen met de inhaar akte vermelde tekst, onder gelíjktijdige verzending van
een kopie van dezn bríef aan de raadsman van Vibesta c.s.;
bepaalt dat Rotolight een dwangsom verbeurt van € 10,000,- voor iedere dag of
gedeelte daarvan,datz.e ingebrekeblijfttevoldoen aande gerechtelijkebevelen
als bedoeld onder 3.5 ondor I tot en met IV;
Rotolight veroordeelt in de proceskosten als bedoeld ín artikel l0lgh Rv, te
voldoen binnen twee weken na betekening van dit vonnis en te vermeerderen mct
de weftelijke rente vanaf die dagtst aan de dag van algohele voldoeníng.

3.6. Vibesta c.s. legt aan ðeze vorderingen ten grondslag dat de beschuldigingen die
Rotolight aan haar adres maakt onjuist zijn. Van enige schending van de modelrechten van
Rotolight is geen sprake, zodat enige beslaglegging door Rotolight onrechtmatig is. Nu
evenmin sprake is van slaafse nabootsing is ook het versturen van de onder 2.9 genoemde
brieven en het plaatsen van het persbericht zoals vermeld onder 2.l l onrechtmatig jegens
Vibesta c.s.. Door het onrechtmatig handelen van Rotolight l¡jdt Vibesta c.s. schade nu het
haar onmogelijk is gemaakt de Peragos-lampen te verhandelen.

3.7 . Rotolight voert verweer

I

I.

I

ru.

IV.

V.

VI

3.8. Op de stellingen van partijen wordt hieina, voor zover van belang, nader ingegaan.
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4. De beoordeling

Bpvqeedheid

4.1. Voor zover de vorderingen in conventie zien op inbreuk op een
Gemeenschapsmodelrecht van Rotolight, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank,
gelet op de vestigingsplaatsen van Vibesta, F&V Photographic Industry en F&V Europe in
Nederland, internationaal en relatief bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van
Rotolight op grond van artikel 8l aanhef en onder a jo. artikel 80 lid I GModVo3, in
samenhang met artikel 3 Uitvoeringswet EG-verordening betreffende
Gemeenschapsmodellen. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot de Europese Unie. Ten
aanzien van de vorderingen die zijn ingesteld op grond van onrechtmatige daad (slaafse

nabootsing) is de voorzieningenrechter absoluut bevoegd op grond van artikel 4 lid I
Brussell å¡s-Voa.

4.2. In reconventie is de voorzieningenrechter bevoegd op grond van artikel 8 lid 3
Brussell åls-Vo.

I.nbregk op. Geqeenschapsmodelrechf

4.3. Een Gemeenschapsmodel wordt alleen beschermd indien en voor zover dit nieuw
is en een eigen karakter heeft (artikel 4 lid I GModVo). Vibesta c.s. heeft met een beroep op
het ontbreken van nieurvheid en eigen karakter de geldigheid van het NEO-Model betwist.
Voorts stelt Vibesta c.s. dat het NEO-Model geen bescherming toekomt omdat het kenmerk
van de cirkelvormige lichtbron uitsluitend door zijn technische functie is bepaald. De
argumenten die Vibesta c.s. ter onderboulving van haar stellingen terzake de geldigheid van
het NEO-Model heeft aangevoerd, blijven in het kader van deze kort geding procedure
echter onbesproken, omdat het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is dat, indien
en voor zover het NEO-Model al geldig is, Vibesta c.s. met haar Peragos 304 lampen geen
inbreuk maakt op dit model. Daartoe wordt het volgende overwogen.

4.4. Ingevolge artikel l0 lid I GModVo omvat de beschermingsomvang van het
Gerneenschapsmodel elk model datbíj de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene
indruk wekt. De geïnformeerde gebruiker zalhet model en het gesteld inbreukmakende
product zo mogelijk rechtstreeks vergel[jken.5 Tussen de beantwoording van de vragen of
een model geldig is en wat de beschermingsomvang d^ wan is, bestaat in die zin een
verband dat, indien vaststaat dat een model geldig is, de beschermingsomvang daarvan (i)
aftrankel{jk is van de afstand die bestaat tussen het model en eerdere soortgelijke modellen,
en (ii) ten opzichte van latere modellen niet groter is dan de afstand die bestaat tussen het

model en eerdere soortgelijke modellen.6

3 Verordening (EG) nr. 612002 vutde Raad van 12 dccemb er 2}}|betreffende Gemeenschapsmodellen

(Gemeenschapsmodellenverordening)
4 Verordening {EU, LllilzgL2vanhetEuropees Parlement en de R¿ad van 12 december 2012 bet¡effende de

rechterlijke bevnegdheid, de erkenníng en de Íenuitvoerlegging van beslissingen in burgerli.ike en handefszaken
t HvJ I.:U 20 oktober 201t, ECLI:EU:C:2011:679, C-28lll0 P, (PepsiCo & Grupo Promer/Bl.{lM) . r.o. 55
ó floge Raad, 3l mei 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZl983 (Applei Samsung), r,o. 4.3
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4.5. Rotolight heeft gesteld dat het specifieke uiterlijk van het NEO-Model bepaald
wordt door de volgende kenmerkende elementenT:

1) een ronde vorm;
2) met in het midden een cirkelvormig vlak (en duídelíjk niet ecn gat of

uitsparing);
3) waarbij dat klcinere vlak een diameter heeft van ongeveer 25 Ya ten opzichte

van de diameter van de lamp zelf;
4) met geschakeerde LED-lampen;
5) en aan de achterkant een scherm aan de bovenzijde en een batterijklep aan de

onderzijde.

4.6. Ter zittingheeft Rotolight deze kenmcrkende elementen in zoveme genuanceerd,
datztl geen monopolie claimt op de cirkelvorm als zodanig van het NBO"Models. De
voorzieningenrechter overweegt in dat verband voorts dat ten tijde van de modelaanvraag
reeds een ronde cameralamp (niot zijnde ringvormig) bestond. Immers, in het sub 2.7
genoemde artikel in Newsshooter wordt in dat verband verwezen naar een cameralamp van
Fotodiox die, zo blijkt uít de onder 2,7 opgenomen afbecldingen, in ieder geval al in februari
2015 op dc markt was. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen over de
beschermingsomvang van een model, kan de ronde vorm dan ook slechts in beperkte mate
worden betrokken bíj de vraag of sprake is van ççn inbreukmakend product. Wat betreft
element 4) heeft Rotolight zelf øangegeven dat de in het NE0-Model door middel van een
stippellíjn ingetekende LED-lampen sleshts ter illustratíe dionen en niet modelrechtelijk
worden beschermd. Dit element kan derhalve niet worden meegewogen bij de beoordeling
van de vraagof de Peragos 304 lampen inbeuk maken op het NEO-modcl.

4,7. De 'ge'lnformeerde gebruiker' betreft een gebruiker die niet slechts gemiddeld,
maar ín hoge mate aandachtíg ís, hetzij door zijn persoonlijke ervaring hetzij door zijn
uitgebreide kennis van de betrokken sector. Het betreft de gebruiker die, zonder een
ontwerper of een technisch deskundige te zijn, de in de betrokken secfor bcstaande
verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot dc elementen dic
deze modellen over het algemeon bevatten, pn door zijn belangstelling voor dc betrokkcn
voortbrengselen blijk geeftvan een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ewaln.e Gelet op
het debat ter zitting gaat de voorzieníngenrechter er van uít dat als geïnformeerde gebruiker
is aan tc merken iedere (enigszins gevorderde) amateurfotograaf toten met de professionele
fotograaf.

4.8. Indien de hiervoor nader aangeduide geihformeerde gebruiker het NEO-Model
vergelijkt met de Perages 304 lampenyan Vibesta c.s., dan ontstaat het volgende beeldr0

7 Zie pleifnotaRotolight, randnumrner l0
I Zie pleitnota Rotolight, randnummer l8
s Ziehet in voetnoot 5 genoemde arrest, r.o. 53 en 59
r0 Overgenomen uít de dagvaarding, randnummer 3.9
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4.9. De voorzieningenrechter stelt vast dat het NEO-Model en de Peragos 304 lampen
beide een cirkelvormige cameralamp tonen met een, in zowel absolute als relatieve zin,
ongeveer even grote cirkel in het midden die niet is opengewerkt maar is dichtgemaakt, De
voorzieningenrechter is echter voorlopig oordelend niet van oordeel dat beide lampen
daarmee dezslfde algemene indruk lvekken bij het geinformeerde publiek.

4.10. Opvallend aan de vormgeving van het NEO-Model is de buitenrand, die in de
modelregistraJie niet alleen is getoond in het bij 4.8 afgebeelde schuine zijaanzicht (de
middelsfe afbeelding), maar daarnaast nog vier keer (zie de bii 2.2 opgenomen
afbeeldingen). De zijrand toont drie schroefgaten en een rand van daartussen liggende
'tandjes'(15 in totaal, steeds 5 gevolgd dooreen schroefgat) die het vooraanzíchtvan het
model in ieder geval in belangrijke mate mede bepalen. Vibesta c.s. heeft deze
karakteristieke elementen niet verwerkt in de Peragos 304 lampen, In plaats van te ziln
voorzien van'tandjes' looptde rand van de Peragos 304 vloeiend en glad naar achteren
weg. Voorts zijn de Peragos 304 lampen voorzien van víer ronde stippen op gelijke aßtand
van elkaar aan de rand geplaatst (dit blijken magneetjes te zijn om andere filters vast te
klikken) en onfbrcken de drie schroefgaten van het NEO-Model.
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4.11. De achterzijde van het NEO-Model heeft aan de bovenkant een scherm met twee
grote knoppen er onder. Daaronder is een batterijklep geplaatst die vanaf de onderkant tot
voorbij het middelpunt van de cirkel loopt, Aan de rechterzijde van de batterijklep zitnog
een drukknop. De achterzijde van de Peragos 304 lampen daarentegen heeft een minder
breed scherm met aanweerszijden daarvan twee kleine ronde bedieningsknopjes. De
batterijklep is daaronder geplaatst zodat deze zich in het midden van de cirkel bevindt, De
klep loopt ook niet door naar de onderkant van dc cirkel. Aan de linker kant van de
batterijklep is cen rechthoekige aanluit schakelaar bevestigd.

4.12. Gelet op deze verschillen en nog daargelaten de vraagin hoeverre de
overeenstemmende çlementen technisch bepaald zijn, komt de voorzieningenrechter tot het
voorlopig oordeel dat het NEO-Model en de Peragos 304 lampen bij de geïnformeerde
gebruíker tot een andere algemene indruk zal leiden. Van inbreuk op het
Gemeenschapsmodelrecht van Rotolíght is daarom geen sprake, zodat de vorderingen op die
grond zullen worden afgewezen. Het verweer van Vibesta c.s. dat F&V Photographic
Indusfry de Peragos lampen niet verhandelt, kan ín dit kader dan ook onbesproken blijven.

Sl4.afse nabpotsins?

4.13. Van slaafse nabootsing ís sprake indien door nabootsing van een stoffelijk product
verwaríng bíj het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn
verplíchting om bíj dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk tc doen
aan de deugdelijkheid of bruíkbaarheid van zijn product, mogelljk en nodig is om te
voorkomen dat door gelíjkheid van beide producten gevaar voor verwaring ontstaat. Van
verwarring ten aanzien van een nagebootst product kan eerst sprake zijn indien dat product
een 'eigen gezicht' heeft op de relevante markt, dat wil zeggen: zich in uitedijke
verschíjningsvonn onderscheidt van andere, gelijksoortige producten op díe markt.

4.14, Rotolight beroept zichenerzijds op slaafse nabootsing van dç NEO-2 door de
Peragos 304 lampen en anderzijds op slaafse nabootsing van de NE0-2 voorzien van het
bijgeleverde wine ødd-on filter door de Peragos 30C lamp.

NEO-2 versus Peragos i04 lampen

4.15, De voorzieningenrechter komt tot het voorlopig oordeel dat - ook índien er van uif
wordt g€gaan dat de NE0-2 het benodigde onderscheidend vermog€n bezit voor een eigen
gezicht in de markt, hetgeen door Vibesta c.s. gemotiveerd is betwist - geen sprake is van
slaafse nabootsing van de NEO-2 met de Peragos 304 lampen. Onder verwijzing naar
hetgeen is overwogen ten aanzien van de gestelde inbreuk op het Gerneenschapsmodelrecht
van Rotolight kan immers niet worden gezegd dat de Peragos 304 larnpen van Vibesta c.s.
een slaafse kopie zijn van de NEO-lampen. Daarvoor wijken de Peragos 304 lampen op de
voo¡ de NEO-2 kenmerkende elementen voldoende af. De voor de NEO-2 kenmerkende
'tandjes' ontbreken en de achterkant is anders ingedeeld. Bovendien zijn de zichtbare led-
lampjes verschillend geplaatst: in de NEO-2 lijken deze weliswaar op gelijke afstand van
elkaar maar verder willekeurig door elkaar heen te staan, terwijl ze in de Peragos 304
Iampen in strakke symmetrische cirkels zijn geplaatst. Ten slotte zijn de Peragos 304
lampen groter van formaat en wordt de kap op andere wïjze aan de lamp bevestigd. De kap
van de Per,agos 304 lampen 'klikt' immers eenvoudig met vier kleine cirkelvormige
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magneetjes op de lamp, terwijl de kap van de NEO-2 ter hoogte van de drie schroefgaten
wordt vastgehouden en losgekoppeld kan worden door eraan te draaien.

NEO-2 met add-onfiher versus Peragos 30C lamp

4.16. Rotolight stelt dat de Peragos 30C lampen van Vibesta c.s. een slaafse nabootsing
zijnvan de NEO-2 met wit add-on filter van Rotolight en heeft ter vergelijking de volgende
foto in de dagvaarding opgenomen (waarbij de afbeelding aan de linkerkant NEO-2 met
add-on filter toont en de afbeelding aan de rechterkant de Peragos 30C larnp).

4.17. Rotolight stelt dat ook de NEO-2 met een wít add-on filter een eigen gezicht op de
markt heeft. In iedere verpakking zitten immers standaard vier add-on frlters, waarvan er
twee wit zijn.Deze vier filters staan op de zijkant van verpakking afgebeeld (tweede foto
van rechts), net als de NEO-2 met een wit add-on filter (middelste foto).

4.18. Vibesta c.s. heeft gemotiveerd betwist dat de NEO-2 met wit add-on filtçr een
eígen gezicht op de markt heeft omdat de NEO-2 standaard zonder wit add-on filter wordt
gepromoot en aangeboden, zoals ook btijkt uit de diverse door partüen overgelegde
producties.
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4.19. De voorzieningenrechter laat ook met betrekking tot de NEO-2 met wit add-on
filter in het midden of sprake is van een eigen gezicht op de markt. Immers, de NEO-2 met
wít add-on filter enerzijds en de Peragos 30C lamp anderzijds verschillen van de NEO-2
rçspectievelíjk de Peragos 304 lampen uítsluitend wat betreft de kleur van de voorkant die
melkwit is in plaats van transparant waardoor de led-lampjes niet zichtbaar zijn, Echter, de
melkwittc kleur van de NEO-2 met wit add-on filtcr is functioneel bepaald in die zin dat het
filter wordt gebruikt om een bepaald lichtefnect te creëren, De Peragos 30C lamp is bedoeld
om te gebruiken wanneer datzelfde lichteffect wenselijk is, zodat van Vibesta c.s. niet in
redelíjkheid gevergd kan worden de voorkant een andere kleur te geven. Nu voor het
overige hetgeen reeds is overwogen onder 4. I 5 ook geldt ten aanzien van de Peragos 30C
lampen in vergelijking met de NEO-2 (al dan niet met add-on fTlter) ís voorlopig oordelend
geen sprake van slaafse nabootsing.

4.20, Gelet op hetgeen onder 4.15 tot en met 4.19 is overwogen worden ook de
vorderingen op grond van slaafse nabootsíng afgewezen. De verweren van Vibesta c.s. dat
Rofolight niet de verhandelaar is van de NE0-lamp en dat F&V Photographic Industry de
Peragos lampen níot verhandelt, blijven dcrhalve onbesproken,

Reç o.nv_e ruignSJ p _vordç_rin gç n

4.2L De onder I gevorderde opheffing van de door Rotolight gelegde beslagen wordt bíj
gebrek aan belang daartoe afgewezen, Rotolight heeft immers onweersproken gesteld dat de
beslagleggíng is míslukt en heeft ter onderbouwing daarvan het onder 2.10 vermelde proces-
verbaal van '(vergeeß) conservatoir beslag tot afgifte' van de deurwaarder overgelegd.

4.22. Het onder II gevorderde verbod om in verband met onderhavíg geschíl ten laste
van Vibesta c.s. eníg (conservatoír) beslag te doen leggen en/of daarloe verlof te vragen,
wordt afgewezen.Níet kan worden uitgesloten dat er ín de toekomsf, op grond van
gewijzigde feiten enlof omstandigheden, voor de voorzieningenrechter gronden aanwezig
zijn om opnieuw toestemming te verlenen tot hct doen latcn leggen van çonservatoír beslag
door Rotolight ten laste van Víbesta c.s., Wel zal dç voorzieningcnrechter verstaan dat tcr
gelegenheid van de behandelíng van een eventueæl volgend beslagrekest, betrekkíng
hebbend op de in deze procedure aan de orde zijnde problematíek, Rotolíght een kopíe van
dit vonnis aan de voorzieningenrechfer dient te verstrekkçn,

4.23. Voor toewijzing van de onder [If en IV gevorderde rectificaties is vereist dat het
handelen van Rotolight als onreehtmatig wordl aangemerkt" Vibesta c.s. heeft
dienaangaande gesteld dat zij door het handelen van Rotolight als yermeld onder 2.9 en2.1l
schadp heeft geleden. Rotolight heeft Vibesta ç.s. immers in een kwaad daglicht geplaatst
door onterechte beschuldigingen aan haar adres te maken.

4.24. De voo¡zieningenrechter komt tot het voorlopig oordeel dat het Rotolight op 23
mei 2019 niet vrij stond om de distributeurs van Vibesta c.s. te benaderen met de
mededeling dat Vibesta c.s. inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten dan wel
dat Vibesta c.s. de NEO-lampen van Rotolight slaafs kopieert. Het had op de weg van
Rotolight gelegen eerst in overleg te treden met Vibesta c.s. en - indien dat niet tot een
gewenste uitkomst leidde * ee:n rechterlijke uitspraak af te wachten alvorens met dergelijke
beschuldiginge.n naar buiten te treden. In plaats daarvan heeft zij één dag na het
aanschrijven van Vibesta en F&V Photographic Industry hun distributeurs aangeschreven
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met de mededeling dat sprake is van inbreukmakende producten en het'verzoek' deze niet
te verhandelen omdat de distributeurs anders ook onrechtmatig zouden handelen. Rotolight
had rekening moeten houden met de mogelijkheid dat haar standpunt hieromtrent in rechte
geen stand zou houden, zoals in deze voorlopige procedure ook het geval is. Overigens heeft
Rotolight zich in deze procedure ook niet beroepen op de andere in de brief aan de
distribr.rteurs genoemde intellectuele eigendomsrechten (trade ntarks, copyrights enpatents)
dan een Gemeenschapsmodelrecht, De door verzçnding van brieven aan distributeurs van
Vibesta c.s. en plaatsing van het sub 2.1 I opgenomen persbericlrt in de markt ontstane
indruk dat de Peragos-larnpen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van
Rotolight dient dan ook te worden reclrtgezet omdat het onzorgvuldig zou zijn dit
achterrvege te laten en voldoende aannemelijk is dat Vibesta c.s. daarvan schade ondervindt.
Onrveersproken is dat Vibesta c.s. op dit moment geen afzet kan vinden voor de Peragos-
lampen. Hierbij heeft Vibesta Ç.s. een spoedeisend belang, dat overigens ook niet bestreden
is. De voorzieningenrechter acht een rectificatie dan ook op zijn plaats. met dien verstande
dat in de rectifrcatie duidelijk tot uitdrukking dient te worden gebracht dat het om een
voorlopig oordeel gaat en dat dit oordeel betrekking heeft op het ingeroepen
Gemeenschapsmodelrecht en niet op overige intellectuele eigenclornsrechten ten aanzien van
de NEo-lampen. De vorderingen onder III en IV zr.rllen dan ook op na te melden wijze
worden toegewezen. Ter zake zal tevens een dwangsom worden opgelegd die zahvorden
gematigd en gemaximeerd.

Slotsom en procçqkosfen

4.25. Al het voorgaande brengt mee dat de vorderingen in conventie zullen rvorden
afgewezen en de vorderingen in reconventie gedeeltelijk zullen worden toegewezen.

4.26. Rotolight zal, zowel in conventie als in reconventie, als grotendeels in het ongelijk
gestelde partij rvorden veroordeeld in de kosten van deze procedures. Vibesta c.s. maakt
aanspraak op vergoeding van de proceskosten op de voet van artikel I 0 I th Rv en heeft haar
kosten gespecificeerd tot een totaalbedrag vàn€.72.802,-.De onderhavige zaakis eenzaak
ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019h Rv. De
voorzieningenrechter merkt deze zaak anders dan partijen aan als een normaal kort geding,
waarvoor overeenkomstig de geldende Indicatietarievenll een maximumtarief van
€ 15.000,- als redelijk en evenredig wordt beschouwd. Nu de procedure in conventie en in
reconventie volledig met elkaar samenhangen en de reçonventionele vordering niet heeft
geleid tot extra proceshandelingen, geldt dit indicatietarief voor de conventie en de
reconventie tezamen. Partijen zijnhet er over eens dat 70 o/o van deze procedure ziet op
handhaving van lE-rechten en 30 %o op slaafse nabootsing. Toewijsbaar is dus 70 Yo van
€ 15.000,- dus € 10.500,- te vermeerderen met 30 %ô van het geldende liquidatietarief van
€ 980,- toe$ewezen, te weten C 294,-. [n conventie en in reconventíe tezamen zal dan ook
een bedrag van€,10.794,- worden toegeweznn De wettelijke rente kan worden toegewezen
als gevorderd.

ll Indicafietarieven in l$-'¿aken,versie april 2017
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5. De beslissing

De voorzieningenrechter

In conventie

5.1. wijst het gevorderde af;

IJr [gco-nventíe

5,2, verstaat dat bij het indienen van een eventueel volgend beslagrekest betrekking
hebbend op het in dcze raak aan de orde zijnde geschil Rotolight een kopie van dit vonnis
aan de voorzieningenrechter dient te verstrekken;

5.3. beveelt Rotolight om binnen twee werkdagen na botekening van dit vonnis voor
een periode van drie maanden op de openingspagina van haar website de volgende tekst
duidelijk ldesbaar te publiceren:

"Deãr visilor,

In May and June 2019 we alerled you of the - alleged - infringement of our Íntellectual
property ríghts by Vibesta B.V and íts Peragos Disk, The DistrícÍ Court of The Høgue has
ordered tts in íts prelimínary decision of I 5 novembþr 201 g to retrdct these sîatements.

We have to make clear thøt Yíbesta díd not ínfrínge our Community Desígn Ríghts by
offering the Peragos Disk to the distríbutors and customers, The Peragos Dísk ísn't a
slavish.ímítation of the Rotolíght NÛ0-lights eíther,lV'e emphøsize that the onward sale of
the Peragos Dískwíll not be an ínfríngement o/our Community Design Rights.

We apologíze.for the inconvenience we have caused to your company and to Yíbesta.

Regards,
Rotolight Ltd,"

5.4. beveelt Rotolight om binnen twee werkdîgen nÐ betekeníng van dít vonnís aan alle
distributeurs en dçrden aan wíe zíj ín mei 2Al9 een brief heeft gezonden ean briefte sturen
met de volgende inhoud, onder gelijktijdige verzending van een kopie van deze brief aan de
raadsrnan van Vibesta c.s., m€t de volgende inhoud:

"Dear (,.,.),

In May and June 20 19 we alerted you of the - alleged - infringement of our intellectual
property rights by '[/ibesta B.Y and its Peragos Disk. The District Court of The Hague has
ordered us in its preliminary decision of I5 november 201I to retrøct these statements.

lI/e have to mske clear that Vibests did noÍ infringe our Community Design Rights by
offering the Peragos Disk to the distributors and customers. The Peragoi Dísk isn't a
slavish imitation of the Rotolíght NÛO-lights either. l\e emphasize that the onward sale of
the Peragos Diskwill not be an infríngement af our Community Design Ríghß.
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lVe apologize for the inconvenience we have caused to your company and to Vibesta.

Regards,
Rotolight Ltd."

5.5. veroordeelt Rotolight tot het betalen van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere
dag. of gedeelte daarvan , dat ze in gebreke blijft te voldoen aan cle bevelen onder 5.3 en 5.4,
met een maximum aan te verbeuren dlvangsommen van € 100.000,-;

In conventiç eLin reconventie

5.6. veroordeelt Rotolight in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde
van Vibesta c.s. in conventie en in reconventie tezamen begroot op € 10.794,-, te
vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag met ingang van trvee rveken na heden
tot aan de dag van algehele voldoening;

5.7 . verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8. wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gervezen door mr. A.M. Brakel en in het openbaar uitgesproken op
15 november 2019.
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