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in de zaak van
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SECIJREVIEW B.V.,
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gevestigd te DelFt,
gedaagde,
advocaat rnr. A. Killan te Den 1 laag.

Partijen zullen hierna Secureview eti TNO genoemd worden.

1. De procedure

1.1. liet verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 22 november 2013, met zevenentwintig producties,
- de conclusie van antwoord, met vierentwintig prodticties,
- het tussenvonnis van 12 maart 2014, waarbij een comparitie an partijen is gelast,
- het proces-verbaal van comparitie van 4 december 2014 met de daarin genoemde akte metproducties van mr. Weij.

1.2. Tot de processtukken behoren tevens de stukken van het geding in de proceduremet zaak!rekestnummer C/09/474421/HA RK 14-5 15, te weten:
- het op 26 september 2014 ingekomen verzoekschrift;
- de antwoordbrief van mr. Killan van 22 oktober 2014;
- het hiervoor genoemde proces-verbaal van comparitie van 4 december 2014;
- de beschikking van deze rechtbank van 15 januari 2015, waarbij het verzoek van
Secureview om een voorlopig getuigenverhoor is afgewezen.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.
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2. De feiten

2.1. Secureview is opgericht op 23 mei 2012 niet als doel de ontwikkeling en productie
van beveiIiinscamera’s. Bestuurders van Secureview zijn de heren A. Kapitein en H.J.L.
Brussel.

2.2. TNO is een organisatie voor toegepast natuurwetenschappeljk onderzoek. TNO
heeft zogenoemde Local Adaptive Contrast Enhancement-technotogie (hierna: LACE
technologie) ontwikkeld, een technologie voor beeldcontrasterbetering die door TNO als
volgt wordt omschreven: “Loca/Adaptive Co,it,’ast Enhance,,w,it (LACE,) is ci digitalsignalprocessing
techniqtu’ thctt per/orins a kind oj contrast cuid brightness ad/usiine,it ‘‘lor c’ach pixel indii’iduallj’. ii is hased
on the contrast and brichtiic’ss properties in the iieighhouriiç’ pixels (he,ice: ‘Local Adaptive “) “. De
technologie bestaat uit een aantal algoritmen voor een softtvareprogramma voor
beeldcontrastverbetering.

2.3. TNO heeft op 17 december2008 een octrooiaanvrage ingediend voor een Europees
octi-ooi met de prioriteitsdatum 17 december 2007, voor eeti ‘i,nagc’procc’ssing apparcitus
and ,nc’Ihod wiih contrast corrc’clion onder nummer EP223436 (hierna: de octrooiaanvrage
of EP 436). Het Europees Octrooi Bureau (hierna: EOB) heeft een internationaal
nieuwheidsonderzoek als bedoeld in artikel 15 Patent Cooperation Treaty (hierna: het
nieuwheidsonderzoek) tiitgevoerd. In het verslag daarvan, gedateerd 22juni 2010,
komt naar voren dat de conclusies zoals geformtileerd in de aanvrage niet inventief zijn en
dtis niet aan de vereisten voor octrooieerbaarheid voldoen.

2.4. TNO heeft in het kader van haar missie om innovatie te ondersteunen een
programma opgezet ter ondersteuning van het Midden- en Klein Bedrijf (hierna: MKB).
Onderdeel van dit programma is het zogenoemde Technologiecluster. De fblder die TNO in
dit verband heeft ontwikkeld vermeldt onder meer het volgende: “IJËTBEGLVT IIETELV
GI?OEP 1JKB-ERS METEEN LVITjA TIlT Als vooruitstrc’vencl AIKB-bedr(/1’ bent u bezig met innovatie. Dat
roept de nodigt’ ki’nnisvracen hij ii opA/s blijkt dat u niet di’ enige ondernemer bent met dc’zt’ kennisvracen, dan
is een Technologie Chister î;iocc’tijk. Dit is ten project waarin bestaande kennis van TNO ii ordt overgeclragt’n
aan een i,’roc’p van nunimaal 5 ttKtl—bedrijven. Het resultaat van een Technologie Clustc’r is dat het duidelijk is
of di’ technologie geschikt is om in tc’ zetten. Daarnaast dat hit helder voor oc,’en staat ii’c’lke vokc’,idc’ stap u kan
m’nien om aan de slag tc’ gaan mc’t di’ technologie in uw bedrijf De resultaten van hc’t pi’ojt’ct wordc’n vc’rvo/cNns
verspreid onder minimaal 20 andere 1IKB—bedrijven in uw sector. Zo hebt u antwoord op int’ kc’nnisvi’aag en
wordt vt’,’dc’rc’ innovatie in uw sector gc’stimu/ec’rd

2.5. Secureview (in oprichting) heeft deelgenomen aan het Technologiecluster
“Beeldverbetering” in het kader van het TNO MKB Programma Kennisoverdracht. De heer
Kapitein heeft namens Secureview in dit verband op 7 augustus 2011 een
deelnernersverklaring ondertekend, waarin hij heeft verklaard: “,Iet het I’rojec’t [toevoeging
rechtbtinI’: het lechnotogiecluster “Beetctverbetering’ bt’oog ik de volgende kennis op te doc’n; ‘‘ht’t wc’,c,nl’ijs
maken in de (ciii) mc gc’li/kheden t’cl,l hee Idverheteri ng’’ .,le t de hij de in r’oc’ring vi in het Project over te dragt ii
kc’nnis bc’oog ik als Deetnenic’r de voE,’endc’ toc’passing: hit nct clii c’lustc’r projc’ct kunnen tonen van deze
tc’chnologic’ aan mijn (pott’ntitlc’) klanten. “ Het aandeel van Secureviet in de kosten van de
uitvoering van dit Technologiecluster bedroeg € 1 .000.--, te verhogen met het van
toepassing zijnde BTW-percentage. welk bedrag Secureviet heeft voldaan.
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2.6. 1-let Technologiecluster “Beeldverbetering” heeft vanaf december 2011
plaatsgevonden eii is op 6juni 2012 afgerond met een eindsymposium.

2.7. TNO en Secureview zijn gedurende het Technologiecluster “Beeldvorming” in
onderhandeling getreden over afspraken met betrekking tot het gebruik door Secureview
van de LACE-technologie die TNO heeft ontikkeld. Bij e-mail van 12 april 2012 heeft
TNO Securevie een voorstel gedaan met het oog op een zogenoemd “EZ-co traject”, eencofïnancieringstraject van TNO, waarin onder meer is vermeld: “T’,O h’ji een patent op lokaal
adaptiei’e coiiti-astvetstc’tking (L-ICE), EP 2232136”. TNO stelt voor, kort gezegd, dat Sectireview
tegen betaling van een vergoeding per verkochte beveiligingscamera de beschikking krijgt
over de broncode van ‘LACE’, alsmede voor de dutir van een jaar. een exclttsief’ereÏdwijdgebruiksrecht van LACE’ verkrjgt voor beveiligingscarnera’s in het veitigheidsdomein,waarna zij voor dat toepassingsgebied een niet-excltisiefere1dwijd gebruiksrecht verkrijgt.

2.8. TNO en Secureview zij ii niet tot aEspraken gekomen op basis van cofinanciering.
Onder meer was voor Secureview de door TNO gevraagde zogenoemde in-kind bijdrageniet haalbaar.

2.9. TNO heeft Secureview bij e-mail van 21 mei 2012 een nieuw voorstel doen
toekomen, dat in de plaats kwam van het cofinancieringstraject, dat onder meer inhield:

in 7’i\ 0 kiezen een paar scenario’s wacirüi de camera met L,’IcE moet gaan werken;
2. Securevieiv maakt dc opnameti van clie scenario ‘s;
3. TNO kijkt wat de impact is op dc’ algorit,nen, gezien di’ scenario ‘s (welke aanpassingen
wenselijk noodzakelijk). Seettret’iew wordt uift’enodk,’cl om de resultaten tc’ bekijken. Securevieii’ cii T.VO maken
saaie, t de keuze welke (‘combinatie van algoritmeij() in dc’ volgende sta/) wordt gel,ruikt;
1. T,VO en Sc’cureview o,’c,’aniseren ccli workshop waarbij Sioux aanwezig is In deze workshop wordt het L.1(’E
gedachtengoed op a/goritnu’—nivectu gc’presenteerd en uitgelegd acm Seeurevii’w en Sioux. (...)
5. Op basis van de Opgenomen beelden en de ovc’egedrcigen ke,inïs implenienteert SWZLS de T-! CE code iii een
DSPplatvorm, ii’elke voldoet aan de i’isc’n: prijs, dissij)atic’ en prestatie. De DS!’ [toevoeging rechtbank: DigitalSignal Processor] platJbrin keuzc’ ligt bij Slot tx—Sec’urevic’w.
6. Va enkele weken laten Sioux c’n Securevieu in ccli vervolg workshop zii’n wat de resultaten zijn in waar dc’
c’ventueh’ knelpunten zitten. T,VO ondc’rstc’tuit met tips til stuurt waar nodig bij;
7. Dit proces (1 t in 6) herhaalt zich totdat er gein optinialisatie meer mogelijk is binnen de geste/di’
ra,idvoo,ic’acu’den:
a. Bec’ldkwaliteit na verbetering;
h. Prijs, dissipatie en prestatie van di’ DSP platform.
8. TVO kan het project op nac’cilc’itlatic’ uitvoerc’n.
De bijkomende votirclc’lt’n van dc’zc’ aanpak.’

• Omdat er mni’erdc’re beclrijvc’n zijn die DS!’ cda broodwinnïngprogrammem’c’n; T’sO houdt zich hc’zig
met zaken naar T\ 0 goed bi is. naniehj’k d’ cdgoritnten, dlt impact hij toi’passiIv in vi’rsc’hillc’ncÏe
scenario ‘s en het makc’n van vt’rantwoordc’ trcide—ojf’s,

• Omdat Smux (‘toch al cli’ door Sec’urc’view beoogde I’artij voor product—klaarmakc’n produceren] vcmctf
het hc’ç’in niec’cksiait is ht’t traject initieel effic’ic’nter en mogelijk goc’dÂ oper vanwege hetfeit dat T VO
nut de DSP programmeert;

• Dt’ tinw—to— niarki’t kan aanzienlijk kortc’r zijn;
• Er direct clan ecn real—time implenientatic’ kct,i ii’ordc’n gc’wert door Sioic.
Aa ovc’rc’ensteozming ovc’r de hoofillijnc’n zou ikje als volgende stap c’c’n technisch plcin kunnen sturen, wat
di’ basis kan zijmi voor ecn latere offerte. In dit geval geldt dat hc’t pi-oject kan startc’n als TVO dc’ voor dit
project bc’nocligde resourc’es hc’sc’hikt,aar heeft en zowel ojjei’tc’ als di’ licc’ntic’overt’cnkonist door
Si’c’urc’ 1 ien’ zijn cmdertekend in de cjJi’rte zal T\ 0 een rciilc startclatum vermelden.
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2.10. Secureview heeft bij e—mailbericht van 1 juni 2012 gereageerd, met onder meer demededeIinen EZ—co kan icld van tafel’, super voor het altc’rnaticfwaarnuc’ je kwam t’..) “ en ‘‘Dit is c’Xuct
ilacirvoor liet J’C voo, bedoeld is: siiujf’lc’ti aan di’ TVO te’chnologit’t’n en dan ccli r&d Irci c’ct UiL,’cicili!
Diezelfde dag heeft TNO Secttreview per e-mail een conceptofferte gestuurd.

2.11. Ttissen TNO en Secureview is vervolgens een overeenkomst van opdracht (hiernade Opdrachtovereenkomst) tot stand gekomen betreffende “ondersteuning bij aanpassing en
iinpicnie;itatie van L,-ICE”. Dit door ondertekening door Secureview van de bij brief van 17juli2012 door TNO gestuurde offerte van diezelfde datum. In de brief van 17juli 2012 heeft
TNO opgemerkt: “De bepalingen omtrent het gebriiiIvrecht van liet TNO L,-ICE a/goritnie liggen east in een
separaat document, dc’ /ice,itie’oi’erec’,ikontst. 1 oor d’ goede orde meld ik dat t/ere oJjette en
/iCentieo t’c’reenkonist onlos,nuke/i/k niet elkaar rijn verbonden.
In de Opdrachtovereenkomst is onder meer bepaald:
“1. Introductic’

bectt,’evieit’ inaczkte binnen het te’chnologiec/uster ‘‘heetdverbetering ‘‘ kennis nu’! de mogelijkheden van dc’ T,\ 0
hee/dverbeteri,igsalgoritnu’,i. Op basis van de bewerking van dec/oor Sc’cure 1 ‘ie’ii’ aange/everde beeldreeksen
wil Secure’l jew dc’re a/goritmen in een Digital Sig,ial Proce’s,sor (‘DSIj laten werkt’n. Den’ DSP wil Se’ciire 1 ‘iew
in een he’velligingseanie’ra laten integreren. (,..)
3. De aanbieding
3. T t tko,,ist

De uerkraanzhe’de,i die’ hierbij worden ge’oJJ,’eerd beheiren de optimafisatie ei? overdracht van de T.\ 0 LAIT
algoritme,i aan Sc’cureviete’. Secitre t ?ew rai de’ ove’rgc’clra ge’,i kennis door een derde’ partij in een DSP tateiz
integrc’rew bi de’re aanbic’ding rai nacir de’re partij worden gerc’ji’i’eerd als integrator.
De ti’c’rkaaoiht’tlt’,i nu//c’ii rc’stelterc’n iii:

• 1-let kieren van ,naximaai dric’ tc’levante’ sCc’llario ‘S:

• liet opste’llc’n van eisen voor de’ gc’koren scenario ‘S;

• liet opstellen van een te ‘St lUli om te’ eisen te kiiioieii t’eriflc’rc’n,
• L, it/eg van de’ werking van het El CE ddgoretnie bi c’en aantal ‘workshops.

Optionec’l kan TVO ondersteuning verlenen hij het op/ossen van eventuele problemen. Dc’re’ oiide’rsteitnuig biedt
T,\ 0 cuan op basis van nacaieulcttie.
Het ge’bruiksrc’c’ht van het bove’ngc’noe’incle 1,1 CE algoritint’ is vastgc’lc’gd in ccli sc’pcuratic’ /icc’,utic’ove,’c’e,ukonust
ttissc’n St’c’ut,’e 1 ?c’w en TNO. t’...)
De prijs van de werkzaamheden is vast en bedraagt blijkens de Opdrachtovereenkomst23.550,-- exclusief btw, prijspeil 2012.

2.12. Voorafgaand aan de ondertekening van de Opdrachtovereenkomst, op 7juni 2012,heeft TNO Secureview een “D,a/i-TER,ll 51/EET FOR LICENSE” doen toekomen. Dit stuk:
“out/bie’s t/it’ main te’,’ms oJajittui’e Licc’nse’ ,-lgrc’c’,nent ‘‘ (“Agrc’enzent “,! under whic/i Sc’curt’vic”ee It. t
(lie’re’inajte’r re’fc’,’i’e’d to as “Securc’view “) ii’oulcl obtain ci lie ‘c’nsc’ undc’r c’c’rtain mtc’l/e’ctua/ cuuci i,iclust,’ial
propc’l’tv rig/its (“TNO IP Rights”, cisjttrthc’r clcjmnc’cl hc’rt’ bc’/tnit
In deze “Draft-TERJISHEETFOR LICEi\St-” zijn “TNO II’ Righte’ als volgt gedeïïnieerd: “Shal/
Incan T\0 Patc’nt Rights anti T,\0 Know hou’ “. “T\O Patent Rtghts” zijn voorts gedelinieerd als: “Shail
fliecin patent applec’atinn idc’ntifled iw ,iit,nbe’r EP 2232136 inc’ludmg om’ colitmuation,ç, cheisionals, orfundv
nu’nube’rs rc’/ating to t/it’ abovc’ patent appllt’ation andJu,’t/u’i’ dtjbit’d antI /istc’d in t/it’ .lgi’e’e’mt’nt. “ en is
‘T\ t’) know Hate ‘‘ gedelinieerd als sha/l mean t/it’ TNO ouene’cl and or cont,’ollc’d knmi—how ii? re’leution to

t/it’ L,1CE Tc’c’hnologu as to he’futrthc’r clc’finc’d in t/it’ ,-lgrc’t’me’nt “. Het “Fie’ld of eist’ “ is “to hc’ discusse’d”.Secureview wordt voor een periode van zes maanden, met een mogelijkheid van verlengingvan twee keer zes maanden een exclusief en vervolgens een niet-exclusief gebruiksrechtverleend op “TNO ll’-rt’ghts’. De royahies voor de periode van exclusief gebruik bedragen
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11% van de “net selling p/’ice “. die voor de periode van niet exclusief gebruik bedragen $%
van die prijs.
Verder wordt in verband met “Patent /lroSecution cviii CoSts ‘ vernield. :\ () responsihic /hr the
pi’pa)’titi0/i, fit”O,’, p’0secittioii, iltiii!lteiici/it e oj dl /Idite!it iippflt’atioiis aitclpateiits bicluding bi t/te Patent
Ri/tts. ,.lll costs jr the .1ccou,it of Securevic’w Reinihw’seuieiit oJputeitt ras/s Luro 10.00{E.

2.13. I3lijkens een intern e-mailbericht van TNO van $jtini 2012 heeft Securevietv als
volgt gereageerd: “Zojuist belde ,1,idre Kapitein. liet term sheei zae er lior/naal uit, maar hij mnaakie drie
opnierkingeii c.q. vragen:
1. Het percentage is aan de hoge kant (11%,), zijn brutomarge is 30 35%.
2. tl’at gebeurt er ,ia die 1$ maandemt

3. hoe worden die patent kosten vem’m’eken (petjacr in cén keer/per jaar, per maand een /actttur per nzaand’etc.).

2.14. In een e-mailbericht vati 14juni 2012 deelt Secureview TNO in verband met de
royalties mee: ‘Graag _—ouden wij afspraken maken over een rovaltv rate over de 1/la/ge O elke verkochte
product, dit gecjt beide partijen meer zekerheid en is bedm’ij/secononusch beter te verant/loorden. ‘‘ Met
betrekking tot de kosten van “patent en prosecution” merkt Secureview op: “Dc’ vermelde kosten a
10.000 is niet eerder aan ons medi ‘gedeeld. hudgetair gezien hebben wij hier ook geen reketatig mee gc’hotid ‘mi
nog is een dergelijke aflr in eerdere trajecten ter sprake gekomen zodat icij hier ook met van uit konden
gaan, tevens is dit niet in lijn met 3 ptt/It onder general termns Gezien het bovenstaande pil/it rit hit feit dat wij
behoorlijk ,,toet umu’c’sh’rc’,i in de ontwikkeling vami 1.1 CL zotidemi wij deze koste,i graag uit de term slu’et halc’,i.

2.15. Op l5jttni 2012 vindt een gesprek plaats, naar aanleiding waarvan Secureview
TNO bij e—mailbericht van diezelfde dag onder meer bericht: “‘..., mbt L,-ICE, ik zoek het patent
maar kan deze niet vinden, heb je het patent voor mij dan kan ik het ,neenenu’mi naar een proposal voor de

Op deze vraag antwoordt TNO bij e—mailbericht van 18juni 2012: “t’...) L1CEpatc’nt. datgene
wat omtrent deze octrooiaanvrage publiek toegankelijk is kanje vinden op de u’c’hsitc’ van het European Patent
0/lui’ EPf),,i ondc’r dc’ zoekter,n EP 2232136. t..)

2.16. Seccireviex heeft TNO bij e-mailbericht van l9jttni 2012 laten weten: ‘Er word op
dit mont rat rij discztssic’ cive,’ dit traject, ik vc’niac’ht daar emdt’ van deze ii’ec’k uit te koimien en :ctl eed direct
naarje terug koppelen.” In vervolg op een nader gesprek bericht Sectireview TNO bij e
mailbericht van 11 juli 2012: “Dank voor de goede meeting. pm’c’tti dat 1/au [toetoeging rechthanl: cle
heer Brussel, rnedehestuurder van Securet iets t’r ook hij li’as. Hier ons contflientctcir op dc’fic’lds cy”usc’ en
lieensc’d produc’ts:
TVO: t,icenscd Pm’oducts shall tm’an stcitioncoT c’anwras mcikuig list’ of dc’ L.I(’E Techmiologefoi’ Projessioncil
object anti area szirvc’illance.
,S’c’c’io’evu’u’: .‘lgm’c’ecl
E\ 0: !it’lct of usc’ shali mm’an si’t’llritv and siu’sc’iltcimic’c’ objt’c’tives c’.c liicli,n and milita,i’ and om’ defemwe
purposc’s

S’c’c’io’evu’sc: .‘lgrec’d

ik ‘ja tc’l’t’Fi,ç akkoord niet Ucensi’ agi’c’c’!lic’flt en zie de ctamlge/ittste offerte graag tt’gefli oct. (..)

2.1 7. Vervolgens is een conceptlicentieovereenkomst, gedateerd 11juli 2012, aan
Sectireview gestuurd. De considerans van deze conceptlicentieovereenkomst is als volgt:

T’cO has dt’ve/oped and hold,v cem’taun intc’llc’ctualpropt’rtv rig/Its on a soft/vam’c’ algorithnt which is referrc’d to
as Local .‘lc/ctptive Cont,’ast En/ianc’emuent (hc’rt’inaftei’ rt’ferm’c’cl to as t/it’ ‘‘L,ICE Tt’chnologv ‘‘,)

— i\’O hcts ac’c/uiredi valuahlc’ knmi—hou’ and expertise and mens c’i’rtctin patent riglits
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,clc’va,it to t/ijs L-t( ‘E 7ecloio/ogv:
— Secnr’view lilS/ft’S 10 t/ere/op, mailu/actitre oud St’1! stationart uuioioitt’d secttriiv ca,nt’ras for professional ust’
niakj,ii use o/ t/ijs Ll(’F Tec/iuiototi;
— Securevieti ck’sites to ohtabi a Iïcc’nse nut/er T\ 0 s’ intellectual propertv rights covt’ring such sojuvore
o/gorithni as well as rc’gardbig the pdtte!ut rights oj iNO /e/otiuig to t/ijs LICE Tt’chuologs’ and hasjurt/u’i
rec/ttc’vtec/ TVO to disc/ose and uuzake cu’au/cih/e ct’rtaoi know—how coid ut/orniation rt’/atïflt,’ to the L1CE
!ec/iIlolog9 in order to entihie Secttrc’vien to c!c’vt’top, nicniuficture and set! such statiouiou—t mounied st’curit
Ca,nei’aS Jor projessional itse;

TiVO is itil/hig to grant Seciotvicw ci liceutse onder the relevauit i,itellt’ctua/ propt’I’tv ii /its coh! patent rights
cuid to cliselose and make ai’ailahlc’ certain know—how reloting to the L.4CE Tec/oiolo,t,n’ on tt’rms and conditions
sc’tforth in t/ijs Atree,nc’,it;
In het concept is onder meer de definitie van “TAO IP Rç’hts” ten opzichte van de “Droft-TEIW
SHELl F01? LJCËVSE’ uitgebreid. zodanig dat daaronder niet alleen “TVO Patent Riv/its’ en “TVO
Know How” vallen, maar ook T\O Softuan’
De betreffende begrippen en andere, voor zover in dezen relevante, begrippen zijn in deze
coticeptlicentieovereenkomst als volgt gedefinieerd:
‘Licensetl Produets” s/in/t niectn stationari’ cameras niokhit the L-ICE Tt’c/uio/on’/br proh’ssional ohjt’t’t and
ctrt’a surceil/onet’,
“fielt! of Use” s/in/t mean sten/it-t’ and surveillance ohjt’ctives, cxc/udoig ,nillta,-v and or dt’/t’nee piopost’s.
“TNO IP Riglits” s/int! niean t/it’ TAO Sofotart’, t/it’ TV0 I’citetit Rights and t/it’ T\’O Know
1/mr.
“TNO Know How” s/in!! ,m’ciui the (tt’chuiical) inJ’ormatioui tiuic’ludint trodt’ sc’crc’ts ifapplicab/t’,),
ducuvings cuid other ,nateu’ia/ (nic’ludhig computer progranis) relevant to t/it’ nianufac’turc’ ofLjc’t’nsed Product-t, owned or control/ed bi TNO and îihic/i T\ 0 is Jute to djsc’lost’ antI heetvit’
ii it/iout anv ob/igation Jhr parnient or other co,isidt’roijoui to a t/tird party cit t/it’ L//ectivt’ Date,
as specij/ed in Ethibit 3.
“TNO Patent Righis” s/in/t nu’an a// patt’nts or application thert’to ofany c’oitnt/i’ 0e reginui,

0,’ cotitrot/t’d bv T.V0 on tin’ 1]ft’ctivt’ Date oj t/ijs Jgrec’nic’nt or during the term of t/ijs
Igrc’enient, as /jstt’d in Ex/ubit ,-1, as we/t as di/it’ clivisionals, Continuations, continitations—in
part, exwnsions or reissut’s tht’rt’oJ: pcztt’nts grantt’d on cmv it/the fort’going and anvJhrt’iguz
pate/its or applications, procedura//v corrt’sponding to ciny tuf t/it’ fort’going.
“TNO Software” s/int! flit’a/i
De genoemde bij lagen A en 13 bij het concept zijn nog niet ingevuld.
In de artikelen 2 en 3 van dit concept is met betrekking tot het gebruiksrecht van
Sectireview, royalties en kosten, voor zover relevant, bepaald:
“IR TICLE 2- GRANT OF RIGIITS, CONDIT!ONS OF 11SF AND SUPPOR T
2. 1 Exchisiue /ict’nst’ grwit. TVO ht’rt’b grants to Set’io’evjt’u’ a non—tu’ansf’rab/t’, exc/usivc’
license onder t/it’ TNO 11’ Rights, without t/it’ rii,’/it to grant sub—/icensc’s, to tuse,
niauiufactio’t’ or import Lict’nst’d I’i’oducts solel, fou’ tin’ Iit’tcl of Uit’ within t/it’
Tt’ru’itorv and to oj,ferfuir sale, set!, /t’ast’ or otht’rii ist’ dispose tuf Lic’enst’d l’rochtc’ts so
Manufrtctio’t’d 0fl a world—wide basis so/t’lv for use in t/it’ Fit’/d of (ist’foi’ t/it’ duration
ofsLr (6) mont/is from t/it’ Project Comp/t’tion Datc’ (ht’reinaJtt’r reJerrt’d to as the
“I,iitia! Licc’use Periofl”).
2.2 Ettension of t’xc’/usivt’ /itt’nst’. T/it’ Ptirtit’s con/irm and at,’i’t’t’ that upon t’xpiratio/i of
t/it’ Initial License l’t’riod t/it’ /it’t’nst’ grcinted in ,‘lrtjc’/e 2.1 abovt’ will continue for
ct/iot/it’/’ pt’riod ofst’t (6 tno/it/is (‘ht’rt’incftt’r re/t’u’rt’cl to as t/it’ “First Kvtc’nded Lkense
Period”) pu’ovic/ecl St’curt’vit’w has at t/lat ,nomt’nt started a vt’riJiah/e tt’st produc’tion of
L jct’nst’d Produc’ts.
2.3 St’conc/ tvçtt’nsion oft’xchtstvc’ /ict’,ist’. 7/it’ Part,t’i con/hot a/7dl agrt’e t/uit upon
t’xpiration of t/it’ First Litt’ndt’d Licc’nst’ Pt’riod t/it’ /it’ensc’ gu’antt’d in ac’cordance with
rticIes 2.1 and 2.2 ahoi’t’, uit! c’ontiumt’ uit/t anot/ierperiod ofsix (6) tito/it/is

(/it’rt’mtzJtt’r u’c’ferrt’cl to as t/it’ “Second Extendc’d Lkc’nsc’ Period”) provtdt’d
Securt’vit’w lint tit that ntomt’nt startt’d/ cictucil sales oJ’Lic’t’nst’d t’roc/ut’ts to t/nrd part/t’s.
24 Non—t’xc’htsjvc’ license gu’ant. T/it’ Partjes con//rio anti agrt’t’ t/int upon t’xpïration of t/it’
St’ctnic! Lttendt’c! Lict’nse Periot/ or in cccie t/ie dntt’ria for t/it’ /rst Ett-’nt/cc/ Lic t’nst’
Pt’rioc/ or t/it’ Seconc/ Evtt’nc/c’d ticense pt’riod/ t tt’rt’ not niet, t/te /idt’nst’ grantt’d in
acd’ord/anct’ wit/t ,-Irtic/es 2.1 and/t»’ 2.2 andor 2.3 above will continue os di/to/t
t’xc’/it,s’tvt’ lic’t’nst’ itnttt t’xptration of t/u’ last to t’xpirt’ T/tO I’att’nt 1?ïlits.
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(...)
AR TICLE 3- FEES, SALE, COSTS AND MOST PA VOURABLE RA TE
3. / 1?oi’alties e.’clttsive licensi’. In consideration for tik’ ri)hts gra;ztedptirsttant to Articles 2. 1,
2.2 and 2.3 ofthis Açreenzent, St’cun’vieu’ shali pav to E\ 0 ten percent (10%) rovaltit’s
oiz Vet SCiles.

3.2 l?oz’cilties ,ioii—exclusivc’ license. In consideration for the ifgiits grantt’dpursttant to .Irtick’
2.1 of this .‘Igree,nent, Securt’view shailpoy to T\ 0 percent (‘8%,l royaltit’s on Net
Sak’v.
(...)
3.1 (‘osis and .1 ttiiiaz,t’ou’nt ojpatent rit’hts. TNO s/zal! be responsib/e for tin’ preparation, Jlling, prosecution
and ,naintena,zee of all patent opplications and patc’nts im’luded in tin’ TNO l’ati’nt I?ights hc’rc’undt’r and
Securevn’iz’ shall reimburst’ TVOfor all out—ofpockc’t and intc’rnal costs inct,rrc’d bv JNOfor such prc’paration,
filing, prosc’cution and ,naintenance icithin thirtv (30) davs from the date of invoicc’. Notzz’ithstcuiding the above,
Secureview shail pop such costs in advanc’e ifso rt’quested bv T\O. II ?thin ten (l ij) davs from the Ejjc’ctive Date,
Secureviezi’ will pap to T\ 0 an cunount of threc’ thousancï (3.000) Euros as’ reimlntrsenn’nt for patent costs made
sofar.

(...)
Tevens is als “Disclcunwr of îVarranty” in artikel 7.3.2 onder meer bepaald:
“7.3.2 “Nothing s/zal! he construed as

a,) a requireozent that EVO sha/Ifde anv patent application, secure miv patent, or maintai,i anv patent inforce,
unless otheni’ise specijic’d elseiv/it’re in this agreemc’nt; or

cl) a lz’m’m’antv or representation he TNO as to the scope o, vahditv of tin’ TNO Patent Rk,’hts

2.18. Voor zover relevant is vervolgens verder gecorrespondeerd over de kosten voor de
octrooiaanvrage, waarbij Secureview bij e-mailbericht van 30 augustits 2012, onder referte
aan de eerste conceptlicentieovereenkomst, TNO heeft bericht: ‘In de meeting is afvc’sproken om

dit’ lol, te laten zitten, er is niets besprokc’n dat Seczzreeiew voor allc’ — nog te maken — t,citentkosten (mc’t ncune
prosecution and maintt’nance,) moest opdraaien. Wij gingen er eer/ijkhz’iclshalvc’ vanuit dat er op dit punt de
eerste draft gc’handhaajd zou bli/ec’n.

2.19. TNO heefl Secureview hij e-mailbericht van 3 1 augustus 2012 het volgende
bericht: ‘‘ik rcjc’reer aan ons telc’fooizgc’sprc’k c’t’rder vanmoi’’c’n. We hebbt’n het vokendc’ ajcc’sproken. Jullie
gaan akkoord met de in de overet’nkomnst uitgewc’rkte c’xclusiviteitspt’riode (3x een periodc’ van 6 maanden ±

mogelijkhc’zd tot verlenging) en de betaling van Eitro 3000 tils bijdrage in de tot hedc’n gemaakte octrooikosten.
In ruil zal TA 0 de octrooikosten voor de Europese clanvm’age blijven dragen tot het moment waarop dit octrooi
vc’rleent wordt. W’ gaan opnieuw rond dc’ tafel als dc’ op deze Europese aanvragc’ bc’trc’kking hc’bbc’nde tandc’n

nioeten wordc’n aangc’wc’zen en spreken dan af/zat’ Wc’ dit’ kosten gaan vc’rdc’lc’n, Ik kan nu nic’t invchattc’n
wannec’r dc’ lutropesc’ aanvragc’ prc’c’ic’s verlc’c’nd zal wordc’mi. mactr dc’nk toch dat hic’r nog ec’nJ’aartjc’ over hc’en
zal gaan. Tegc’n die tijd hebbc’n jullie beter inzicht hoc’jc’ product zich ontn’ikkc’lt, en hoc’ juillic’ markt c’rtnt gaat
zien.

2.20. Na akkoordbevinding door de heer Kapitein van een voorstel van TNO tot
aanpassing van artikel 3.4 ‘kan de licentieovereenkomst, heeft TNO Secureview een
aangepaste conceptlicentieovereenkomst, gedateerd 31 augustus 2012, gestuurd. liet
concept is ongewijzigd ten opzichte van het concept van 11 jtili 2012, behoudens de
toevoeging van de bij lagen A en B en het bepaalde in artikel 3.4 betreffende “Costs and

mndtnagc’nzi’nt ofpcztt’nt rights”. In bijlage A is het volgende weergegeven:

103T11?IT Â
t NO P,VtJ ?1 RLkH t?

J (.r,,( Grntdttlor PLT
Corntry rn,mh.r,’or PibIkatio .umber
oc r&vnt AppIir.hon PTktio data
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In artikel 3.4 is bepaald: “Costs cind nianagelnent oj patc’;tt rights. TNO shall he rc’spotsibk’ for the
preparation, flhng, prosecution cutd ntcti)tte,ta)tce of all patent applicatioits cutd flcttet t/s htcludi’d in the 7V()
Patent Ri’ltts lwreunder. l’he Pcu’ties con/lint and cigree that all cosrs as.rociatc’d wit/t EI’ -lpplicatioit \ 10)1 her
02862 7.15.0 tidI be horni’ bi TVO untd this applicatioit ,natu,es i,tto a registratton. t pon the ,naturhtg o/BP
Application Attniher 08862 71i0 utto a registration the Partïes will meet ctnd iwgoltate u’hic/t cotutt,’ies,
nicinbej’s oJthe European Patent Coiiuc’itttmt, will he dt’stfnated. T/te Partjes conjunt and a7rc’e that in ,‘elatio,t
to thosi’ cotuttrit’s that are titeit onh’ deet”ncttc’d bi TVO. all costs associated with ohtahting and or iitaiittahniiç’
patent /Jrotection in t/tose catattries, are to be bonte bi 7’,\’O. lt relatmn to those cou,ttrtes that cO’e o,tli
dtstnatt’d h’ Secto’evit’it’, Sc’curc’i’ieu’ shall reinthtirse T\ Ofrr all out—oj—pocket and inter,ta/ costs incurrc’d bi’
T\OJbr the preparation, filingprosecution and maintena,tce of the ‘RO Patent Iflg/tts in such countries. 411
c’osts for obtaining and ntaiittainint patent protectiOlt in those countries that itere designated hy bot/t TVO and
St’cttn’vit’w will be eqttalli’ home bi’ the Pctrties. In the ere/it T\ 0 ç’ra;trs a license to a thtrd pctrtyJr the T’\ 0
i’ttrent ftights otitside the Field of (e. the aforc’nteittimted cosi reinthursemc’ttt ohhgatitnts shidl he rechicedfor
St’curevit’iv on a pro—rata bctsis, clependitt on the nunt her ofactual thii’dpartv licenscesfo,’ t/te 7’NO Patent
Rights and the t’ottntl’ies c’ot’ered in such thi’dpartt’ lice,tst’ ag/’eentelits.

2.21. In oktober 2012 hebben TNO en Secureview, door ondertekening van Sectireview
op 2 oktober en TNO op 25 oktober, de licentieovereenkomst (hierna:
Licentieovereenkornst) gesloten. De tekst van de Licentieovereenkomst is behoudens de
toevoeging van de definitie van “TVOSoftwctrc’” en liet bepaalde in artikel 3.4 gelijkluidend
aan die van de conceptlicentieovereenkomst van 11juli 2012. 1-let begrip “TNO Software” is
als volgt gedefinieerd: “TNO Software” shall ntecat t/te A[atLah Onpleutentation of t/te 3 and 5 scale t,occt/
Adctptive Contrast E,t/tctce,nt’nt algoritm, extc,tdecl wit/t üitensitï correctio,t, version al 2/ Ft’h,’itarc 2012. ‘‘ In
artikel 3.4 is bepaald: ‘3.4 Costs ctnci Icoictgentent ofpcttt’itt nghts. TVO shcill be respoitsible for t)te
pri’pdtrcttion, filing, prosecution and ,nctinti’naitce oJ’ctll patent ttppflc’ations anclpatents inchtded in t/te TVO
Patent Ric,’ltts /tt’rt’undt’r. The I’a,’tii’s c’onfir,it and ctw’ee that all costs associated uit/t EP 1pphcation .Vuntbt’r
02262715.0 will be borne bi’ T,VO tottil this application ntcttures into a reç’istration t.poit t/te utattirint,’ ofEI’
.‘lpplication Vtintht’r 02862 715.0 into ci ?‘cgistratiolt t/te Pa,’ties trilt nicet and ncgotiate uhich cot uitrit’s,
ntt’otbt’rs of t/tc’ Europc’an Patent C’o,tuention, will bi’ dt’sifnatt’d. The Parties confirm and agret’ t/tot in relati on
to t/lost’ cotmtries t/tot art’ t/ten on/v desk,’ncttecl bv ‘T\ 0, cdi costs associatt’d wit/t ohtaini,tg cind or ntcdntainint,’
patent prott’ctitm in t/tast’ cotottrït’s, art’ to be bonn’ bi T\’O. lit relatton to t/tast’ c’intntrit’S t/tat art’ oith’
clcsit,’natt’cl bi’ St’t’ttrei’it’w, St’cttrt’vit’ii’sitall ,‘t’imhurse T\ Ofor all otttoJpocki’t and intt’ntcil casts i,tt’ttrrt’d bi
TVO for t/it’ prt’paration. Jiling prost’c’ttio!t aitd utaintenwict’ of t/it’ TNO Patent I?it,’hts iii sttc’h cottnt,’ies. All
costs for obtaining and maintainingpatent prott’c’tioit in t/tast’ countries t/tot lt’t’re clestgnated bi’ bot/t TVO and
St’t’ia’evit’u’ t’i1l be t’qtiallv bonte b’ t/it Partjes. In t/it’ event TVO grants a lic’t’itst’ to a tlnrc/ partyjiti’ t/it
T\ 0 Patent I?tg/tts otitsidt’ t/te luId of Ls’e, t/it’ it/art’ uit’ ntiont’cl cost rt’intbto’sc’ntt’,tt obligcttions s/tall bi’
rt’ditcc’dJlr St’c’urt’vit’it’ alt a pro—rdtta basis, di ‘pc’nchiitg mi t/it’ nunibt’r of act ttal t/tird party lict’nsc’t’s fm t/it’ T\’O
I’att’nt 1?ty/its and t/it’ c’ottntrit’s covt’red in stic’li thh’cl party lit’t’nst’ agrt’t’ntt’nts.

2.22. TNO heeft op 4 oktober 2012 Sectireview een fhctuur gestuurd voor de
onderstectning bij aanpassing en implementatie van LACE-technologie bij aanvang van het
project ten bedrage van € 11.555,50 incltisief BTW, welke facttittr Secureview heeft
voldaan.

2.23. Op 8 oktober 2012 heeft TNO een kick-olipresentatie gegeven betreffende de
kennisoverdracht van LACE-technologie van TNO aan Secureview.

2.24. Eveneens in oktober 2012 heeft het financieele Dagblad de zogenoemde
Entrepeneur Challenge gehouden, die door TNO, samen met onder meer de heer Kapitein, is
onderstettnd. Blijkens een over die wedstrijd verschenen publicatie in liet Financieele
Dagblad betreft het een wedstrijd ‘‘aarbij stnclt’ntt’,t Int ,‘echt kuniten t’tnnt’n out t’t’t lut’tflI’ ht’drijftt’
starten i’ondt’citpctteiit van r,vo” en is het patent dat TNO daarvoor ter heschikkitig heeft gesteld,
gevestigd op ‘‘ec’n :agc’/tt’tc’n contrast t’t’rhc’tt’i’mgstec’/tnologie
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2.25. Op 13 novetiber 2012 zijnde werkzaamheden van TNO op grond van de
Opdrachtovereenkomst afgerond en heeft TNO de zogenoemde Matlabcode geleverd aan
S ec ure vi

2.26. Secureview heeft het bedrijf Inviso B.V. (hierna: 1n’iso) ingeschakeld in verband
met de implementatie van LACE-technologie in de zogenoemde FPGA-chip van
beveiligingscameras. In december 2012 is bij de heer Dr. Ir. F.M.W. Kanters, Mt31.
erkzaam bij Jnviso. twijfel ontstaan over de kans op octrooiverlening voor EP 436. Ook is
bij hem twijfel ontstaan over de vraag of de aan Securevie geleverde Matlabcode el de
LACE-algoritmen bevat waarop de octrooiaanvrage betrekking heeft. Securevie is van
deze twijfel op de hoogte gesteld. Bij brief van 12 december2012 heeft Prof. Dr. L.J.M.
Florack, werkzaam bij de TU Eindhoen de heer Kanters naar aanleiding tan deze tijfel
als volgt bericht: “Op uit’ verzoek lwh ik gekeken naar dc’ ifattab code door L verkregen van T\O en dit
vergeleken niet de octrooitc’kst i’ail octrooi tt 02009:07871 712. In de octrooitekst c’n het international
preliininaiy re/Jort oH pateniabilitv you octrooinummer tV02009I0787l 7j12 staat explicic’t dat edges of
gradu’nten uit het grijsivaardenheeld worden gebruikt om de statistiek van de pnelo,ngeving te wegen. lichter in
de verkregen !atlab code iiorden iu’rgens gradiÉnteui gebruikt voor het wegen van de statistiek. bi het bestand
‘‘grayscale Iacc’ Secure t ?eit. in ‘‘wordt in de sectic’ “Keruu’I proct’ssing ‘‘ de locale statistiek hcpatild, maar alle

pixehcacirdc’n wordc’,u met gu’lijkc’ factoren nleegeuogc’ul en er worden geen edges ofgradiuitc’ui uitgerc’kend. Ik
deu’f daarom int nlc’Iling dat de Matlahcocle iiie! overeenkomt tint de kern van de oc’trooitekvt.

2.27. Sectirevietv heeft haar werkzaamheden naar aanleiding van het bericht van Florack
stilgelegd.

2.28. Secureview heeft TNO bij e-mailbericht van 13 december 2012 onder meer
meegedeeld: ‘‘Heb cliie dihgt’nce moeten doen ium cle tweede c’quity ronde, ititkontst is rec’r verontrustend:
—— matlab code komt niet overc’en nut het patent: “edges iufgradit’nten uit het grijstt’adurdeget?ic’d die iiordeui
gebruikt om t/t’ statistiek van de pixelomgeving te liegen “ ii’orclt niet gebruikt, terwijl dit juist het ‘‘ding’ is wat
in het patent vermeld staat
——matlahcodt’ valt nit’t onder nda omdat dezc’ niet is acungt’merkt als vertrotuwc’lijk,
——Patent zal naam’ dtllc’ waarschijnlijkheid niet worden verlc’encl (hehcilve in i\ L, gt’hc’urd sowiestij, het eturopees
octrooibureau heeft allc’ claims van beide octraoien als “met inventief’ aangemerkt.
Eect valt mij behoom’hjk zwaar, fornwel moet ik hovenstcttznde doen als verantwoordc’lijk bestuurder c’n du’c’etc’ur
andc’i’s hen ik in aansprakelijk, daarnaast zet dit het helt’ profr’ct c’n nat is voortgevlot’id uit de
studt’ntenc’hallegt’nc behoorlijk onder di’ttk aangezien hc’t patent c’n de daaruit voortc’loeiendc’ exclttsiviteit
cruc’iaal is voor t/t’ bedrijfsvoering tO voor d’ invt’stt’erder die ‘t/t’ bc’schernuing ‘ als ec’n cruciaal plint ziet.

2.29. Op 9januari 2013 heeft overleg plaatsgevonden tussen Secureview en TNO. Bij
brief van 23 januari 2013 heeft TNO in vervolg op dit overleg haar positie verdtiideljkt en
uiteengezet dat het er tvat haar betreft op neerkomt dat Securevietv op grond van de
Licentieovereenkornst toegang krijgt tot meer rechten dan zij uit hoofde van de door haar
geenste toepassing van LACË-technologie nodig heeft. Als tegemoetkoming voor
Secureview heeft TNO daarbij wijziging van de Licentieovereenkomst voorgesteld in die
zin, dat het betref1inde “octrooi” daaruit geschrapt wordt en de door Secureview te betalen
royaltyvergoeding dienovereenkomstig aangepast wordt.

2.30. Ineen later stadium, bij brief van 28 maart 2013, heet’t de heer Kanters voornoemd
Secureview nader bericht over zijn bevindingen. Hij licht in deze brief onder meer toe: “In

juli 2012 bc’n ik door dc’ liter Kapitein benaderd met de vraag of ik c’c’n algoritme ontiu’ikkeld door J,VO 0/) Ïlc’t
gebied van hc’t’lclvc’m’hc’tc’m’ing op c’c’n I’PGI zou kumunc’,i implc’mc’ntert’n. Sc’cuov’vic’ii’ rolt gc’ïntt’m’c’sst’erd zijn in dit
czlgoritmc’ voor gc’bm’uik in ec’m nieuw te ontwikkelen bc’vedigingsc’anuei’a. JIc’t algoritmc’ zou bc’sc’hermd zijn door
een ofmeerdere octrooic’n c’n wellicht ook voor Inviso intc’rc’ssant zijn voor andc’rc’ toepdissingc’n. In c’c’n gc’sprt’k
mc’t Dhr, Adam van £ekc’rc’n c’uu Dli,’. I?ob Kc’mp van TV0 op 26 oktober 2012 in Den haag is ook gc’sprokc’n
over dc’ iii o,gc’/ijkhc’dc’n voor Invuso out een gehrutukslic c’ntic’ tc’ vc’rkrijgc’mu voom’ ttuc’passingc’n in dc’ imudutstricle
hc’t’ldi’t’rwc’rkiuig. i’.,) Op 13 novc’mnbc’r 2012 hecjt dc’ oJ/tc’ic’lc’ overdracht van dc’ L,-1CE i[at/ahc’odc’
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plaatsgevoiuk’n bi Den [laag in het bijzijn van Dhr. Kapitein, Dhr. van Lek_ren cii Dhr. Kemp. iiierbij is een
iutk’g gegevc’n over het L.•ICË algoritnu’ ii, de ,fatlahcodi’. t...
Dlie. Kapitein lieefi mij i’anafhet begin duidelijk gewezen op h1tfeit dat h’t Lid, algoritnu’ door octroole,i
beschermd is en dat ut itc’llicht met T’. 0 in gesprek kon gaan voor wid’,’’ toepassingen.
t...)
Persoonlijk hen ik van ineluing dat T’. 0 zich iii deze lacestie op zijn minst onbehoorlijk heeft i.edragen.
illeree,’st is tot op het lcuatste nuo,neiit zmci’l hij mij atv hij Dlii’. Kapitein di’ indruA gewekt cktt hei L1CE
algoritme beschermd iierd door octrooie,i. liet lijkt me hoogst onwacn’sc’hjnlijk dat TVO niet op de hoogte is
gebracht van liet P( ‘T octrooieerhaarheïdsonderzoek wat onderdeel j,ç van de comintoncato’ tussen hei PCT
0/hee c’,i de octrooigemachti,gde. De naar mijn int’nbig zier zit’akkt’ octrooipositle is nooit ter tafel gt’honti’n in is
alleen aan liet licht gekonii’n door mijn hi’ij/el bij het zien van dt’ code.
Daarnaast is cle geleverde code anders dan cle beschrijving iii hei octrooi, waardoor liet geleverch’ LACT
algoritnie niet hesche,’,ncl is dooi’ de octrooiaanvrage. Ook dit is nooit ter tafel gi’tolni’n en alleen aan het licht
,gek onu’ii doordat ik zeer bekend ben luit deggi’hijke cilgonton ‘n cii nat bi fle literatuur ht’ke,id is. Indien een
persoon mei minder ervaring op het ,gebü’cl van dergelijAe algoritnu’n gevraagd cas om de iiuiph’muc’ntatii’ tc’
verzorgen nco’en deze zake,i waarschijnlijk nooit aan het licht gi’komnen, wtit ik persoonlijk ccii zeer kiiali/kc’
zacik vincI. :Vaar mijn nieiibig is dooi’ TAO bij Si’curevii’w ten onrechte de indruk gewekt dat het LACE cilgoritnie
dat verkregen is beschermd iordt door octi’ooien wat van cruciaal belang is voor Securevii’n’. (... ).

2.3 1. Bij brief van 10april2013 heeft de advocaat van Secureviet TNO aansprakelijk
gesteld voor de door Secttreview geleden schade wegens kort gezegd een toerekenbare
tekortkoming in de nakorning door levering van niet geoctrooieerde technologie en ‘.egens
dwaling. Secureview heeft TNO daarbij ook bericht dat zij haar werkzaamheden heeft
opgeschort.

2.32. Partijen hebben verder gecorrespondeerd en overleg gevoerd, waarbij TNO onder
meer bij brief van 8 mei 2013 zijn voorstel tot aanpassing van de Licentieovereenkomst
heeft herhaald en bij brief van 30jtili 2013 verschillende andere oplossingsrichtingen heeft
voorgesteld. Op deze voorstellen is Secureview niet ingegaan.

3. De geschillen

3.1. Sectireview vordert - samengevat - bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
primair

te verklaren voor recht dat (de Opdrachtovereenkomst en de Licentieovereenkomst,
hierna gezamenlijk:) de Overeenkomsten onder invloed van dwaling, meer in het bijzonder
op de voet van artikel 6:228 lid 1 stib a, c.q. sub b 13W, tot stand zijn gekomen;
II de OvereeHkomsten te vernietigen op grond van dwaling, in het bijzonder op grond
van voormelde bepalingen;
III te verklaren voor recht dat de door Secureview aan TNO onder de Overeenkomsten
betaalde bedragen onverschuldigd zijn betaald;
IV TNO te veroordelen tot terughetaling van €‘ 11 .555,50 aan Secureview;
V te verklaren voor recht dat TNO onrechtmatig heeft gehandeld ten opzichte van
Sectireview;
VI TNO te veroordelen tot het vergoeden van schade aan Secttrevie. vermeerderd
met rente, een en ander op te maken bij staat en
sc’ezindair (de rechtbank leest: stibsidiair)
VI te verklaren voor recht dat TNO toerekenhaar tekort is geschoten in de nakoming
van haar verplichtingen onder de Overeenkomsten:
VIII de ontbinding van de O\ ereenkomsten uit te spreken;
IX TNO te veroordelen tot betaling van € 11.5555,50;
X. TNO te veroordelen tot vergoeding van schade aan Secureview, vermeerderd met
rente, een en ander op te maken hij staat;
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primair en stthsicÏiair
Xl TNO te veroordelen in de kosten van deze procedure, vermeerderd met rente.

3.2. Sectirev iew baseert haar vorderingen primair op dwaling. onverschuldigde betaling
en onrechtmatige daad en stibsidiair op toerekenbaar tekortschieten van TNO in de
nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomsten.

3.3. Zij betrekt - samengevat - de volgende stellingen.
- Secureview is er vanuit gegaan dat de LACE-technologie die TNO heeft
ontvv ikkeld octrooirechtel ijk beschermd was.
- Dit is een onjuiste voorstelling van zaken gebleken, nu de octrooiaanvrage slechts
een klein en ondergeschikt algoritme van de LACE-technologie beschrijft.
- Het is gezien de ttitkomsten van het nieuwheidsonderzoek de vraag of octrooi
verleend zal worden voor dit beschreven algoritme.
- Het atgoritme dat onderwerp is van de octrooiaanvrage, is niet door TNO geleverd.
De in EP 436 genoemde gradiënten worden in de door TNO aan Secureview geleverde
technologie in het geheel niet gebruikt.
- De onjuiste voorstelling van zaken is gebaseerd op valse inlichtingen van TNO,
namelijk het voorstel van TNO van 12 april 2012. de eerste conceptlicentieovereenkomst,
de correspondentie tussen TNO en Securevie over “patentkosten” en communicatie
betreffende de Entrepeneur Team Challenge.
- TNO heeft tevens verzaakt Secureview te informeren over de status van de
octrooiaanvrage en aldcis een op haar rustende mededelingsplicht tegenover Secureviev
geschonden. waardoor Secureview een onjuiste voorstelling van zaken heeft gehad.
- Voor Secureview was exclusiviteit in de vorm van octrooibescherming en
auteursrechtelijke bescherming op de broncode essentieel. TNO was hiervan op de hoogte.
- Bij een juiste voorstelling van zaken van Secureview zouden de Overeenkomsten
niet op deze wijze tot stand zijn gekomen.
- De Overeenkomsten zijn derhalve vatbaar voor vernietiging; de prestaties van
Secureview op basis van de Overeenkomsten zijn onverschuldigd verricht.
- TNO heeft door schending van zijn mededelingsplicht, c.q. het verstrekken van
verkeerde inlichtingen toerekenbaar onrechtmatig jegens Sectireview gehandeld.
Secureview heeft daardoor schade geleden, die door TNO dient te worden vergoed. De
investeringen van Secttreview blijken waardeloos; wanneer TNO tegenover Secureview
vanaf het begin helder en eerlijk was geweest over de zwakte van de octrooiaanvrage, was
Secureview tijd en moeite bespaard en had zij de technologie op andere tv ijze kunnen
verkrijgen tegen een lagere prijs, met een kortere doorlooptijd en met beter vastgelegde
rechten voor Secureview.
-

Op grond van de Overeenkomsten is TNO gehouden tot het leveren van door een
octrooi beschermde LACE-technologie voor de implementatie in een beveiligingscamera.
TNO is daartoe niet in staat gebleken. De nakoming is blijvend onmogelijk, aangezien de
geleverde LACE-technologie niet het essentiële gradiëntenalgoritme bevat dat onder de
octrooiaanvraag valt en de LACE-technotogie inclusief het gradiëntenalgoritme niet
geschikt is voor het door Secureview beoogde gebruik in beveihigingscamera’s. TNO is
derhalve van rechlsvvege in verzuim. Verder is TNO bij brief van 10april2013
aansprakelijk en daarmee in gebreke gesteld voor de schade en kosten zijdens Secureview.
Een eventueel beroep van TNO op het ontbreken van een ingebrekestelling is verder naar
maatstaven van redelijkheid en billjkheid onaanvaardbaar.
- De ernst van de tekortkoming rechtvaardigt ontbinding van de Overeenkomsten;
TNO moet de door Secureview betaalde gelden uit hoofde van de Overeenkomsten
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tertihetalen Secureview zal liceuties en de geleverde LACE-technologie terugteveren aan
TNO.
- De schade die Secureview lijdt, is moeilijk vast te stellen. Secureview is speciliek
opgericht met als doel de ontwikkeling van beveitigingscamera’s die gebruik maken van
geoctrooieerde LACE-technologie. De kosten die Secureview sinds haar oprichting heeft
gemaakt, zijn zinloos geweest. De heer Kapitein heeft sinds een jaar ftill time geerkt aan
dit project. zonder dat daar inkomsten tegenover stonden.

3.4. TNO voert gemotiveerd verweer.

3.5. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang. nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Aan de orde is primair of de Overeenkomsten vernietigbaar zijn op grond van
dwaling en of Secureview op grond an de Overeenkomsten onverschitldigd een betaling
heeft verricht, of TNO toerekenbaar onrechtmatig jegens Secureview heeft gehandeld en,
voor zover dit niet het geval is, subsidiair, of TNO toerekenbaar tekort is geschoten in de
naleving van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomsten. Hierna ztillen
achtereenvolgens deze verschillende grondslagen van de vorderingen van Secureview
vorden beoordeeld.

4.2. Vooraf verdient het volgende opmerking. Niet in geschil is dat slechts een beperkt
deel van de LACE-technologie beschreven staat in EP 436, de octrooiaanvrage die vermeld
wordt in de Licentieovereenkomst en de daarbij behorende Exhibit A. De LACE
technologie die TNO heeft ontwikkeld, bestaat uit meer algoritmen dan de (eventuele)
uitvinding beschreven in EP 436.

4.3. Voorts is niet in geschil dat de octrooiaanvrage betrekking heeft op
gradiëntenalgoritrnen die geen onderdeel zijn van de Matlabcode die TNO aan Secureview
op 13 november 20 12 heeft geleverd. De Matlabcode betreft de impknwntation of thc’ 3 and5
sc’ale Local Jcktptivt’ Contrast Enhanc’mt’nr algorithrn, ‘xhndc’d ii’ith l?ltt’flSltV eorrt’ction, VL’tSiOfl of2l
Fc’bnta, 2012 “; op die atgoritmen ziet de octrooiaanvrage niet.

4.4. De rechtbank neemt niet als vaststaand aan, nti TNO de stelling van Secureview op
dit punt gemotiveerd heeft betwist, dat het (bijzonder) onwaarschijnlijk is dat octrooi
verleend wordt op de gradiëntenalgoritmen waarop EP 436 betrekking heeft. Aan het
nieuwbeidsonderzoek van het EOB kunnen de door Secureview gestelde, verstrekkende
conclusies niet orden ontleend. Het is niet ongebruikelijk dat een aanvrager van een
octrooi de conclusies zo ruim mogelijk formuleert, om een zo ruim mogelijke bescherming
te verkrijgen. Naar aanleiding van het nieuwheidsonderzoek is de aanvrager gerechtigd de
conclusies ten minste één keer aan te passen. Zodoende kan hij na de aanvrage de conclusies
beperken en albakenen van de uit het nieuwheiclsonderzoek naar voren komende stand der
techniek. Het komt zeer vaak voor dat er vervolgens op de ge ijzigde conclusies octrooi
wordt verleend. Met betrekking tot EP 436 was daarover nog niet beslist op het moment dat
deze zaak voor vonnis is komen te staan.
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D’i’aling; om’erschuÏdigde betaling
4.5. De vraag rijst dan of met inachtneming van het vorenstaande en het bepaalde in
artikel 6:228 van het Burgerlijk Wetboek (BW). liet beroep van Secureview op dwalitig
slaagt en de Overeenkomsten vernietigbaar zijn.

4.6. Secureview legt aan haar vorderingen ten grotidsiag dat zij er vanuit is gegaan dat
de techno1ot.ie die TNO haar op grond van de Overeenkomsten ter beschikking stelde voor
toepassing in beveiligingscamera’s octrooirechteljk beschermd was en dat die
octrooirechtelijke bescherming ook gold voor de LACE-algoritmen die zij door middel van
de Matlabcode die haar op grond van de Overeenkomsten geleverd zou worden zou laten
implementeren in de beveiligingscamera’s die zij wilde ontwikkelen en produceren. Zoals
blijkt uit hetgeen hiervoor in 4.2. en 4.3. overwogen, is die voorstelling van zaken niet juist.

4.7. Secureview stelt dat deze onjuiste voorstelling van zaken bertist op onjuiste
itilichtingen van TNO en schending door TNO van een op haar rustende
mededelingsverplictiting. Zij betoogt dat TNO haar onjuist heeft ingelicht omdat TNO in
documenten en publicaties steeds heeft gerept over “gepatenteerde LACE-technologie”,
waarbij zij wijst op (a) liet in 2.7. genoemde voorstel van TNO bij e-mail van 12 april 2012,
waarin is vermeld “TO Int/t patt’nt op loltaal-adapticvc ctnitrastl’(’rstc’rktng (‘L1CE, EP2232136 “, (b)
de in 2.12. genoemde conceptlicentieovereenkomst, waarin melding wordt gemaakt van
‘TI\O Patc’nI !?hts “, (c) de correspondentie tussen TNO en Secureview, zoals in 2.18. en
verder weergegeven, die betrekking heeft op “iccds gt’niaakie patcntkost’ii” en ‘kost’n voor
octtooibt’scht’rming” en (d) de berichten van TNO op haar website, in het Financieele Dagblad
en de fl’er in verband met de in 2.24. genoemde Entrepeneur Challenge. Secureview
betoogt dat TNO ook een op haar rustende mededelingsverplichting heeft geschonden door
haar niet op de hoogte te stellen van de status van de octrooiaanvrage.

4.8. De rechtbank stelt vast dat partijen gedurende langere tijd hebben onderhandeld
over de wijze van samenwerking in verband met de implementatie van LACE-technologie
in de beveiligingscamera’s die Secureview voornemens was te gaan ontwikkelen en
produceren en het gehruiksrecht dat Secureview niet betrekking tot die technologie zou
verkrijgen. Die onderhandelingen hebben geleid tot de Opdrachtovereenkomst en, enige
maanden later, de Licentieovereenkomst. Gedttrende de onderhatidelingen heeft TNO, zoals
Sectireview aanvoert met een beroep op de hiervoor in 4.7. achter (a) tot en met (d)
genoemde stukken, mede geschreven en gesproken over een “patt’nf” en een “octrooi” in
relatie tot LACE-technologie.

4.9. Bij het aangaan van de Overeenkomsteti heeft er bij Secureview, niettegenstaande
het gebruik van de termen “palcul” en “octrooi” door TNO, geen misverstand over kunnen
bestaan dat aan TNO (nog) geen octrooi was verleend met betrekking tot door haar
ontwikkelde LACE-technologie en dat slechts sprake was van een octrooiaanvrage.
Voorafgaand aan de totstandkoming van de Opdrachtovereenkomst is met Sectireview
steeds gesproken over “thc patrut appltcation idcutijit’ct b numbt’r EI’.?2321.6” (zie de ‘Drtjt TERM
SHEET LOl? UCEASE”) en in de conceptlicentieovereenkomst van 31 augustus 2012 en in de
Licentieovereenkomst in de definitie van “T,\OPatt’nt Ric’hts” wordt verwezen naar een
specifieke octrooiaanvrage zoals vermeld in Exhibit A. Partijen hebben voorafgaand aan het
sluiten van de Licentieovereenkomst ook gesproken over de vraag wie vati hen bij verlening
verdragsstaten kon aanwijzen waar EP 436 van kracht zou worden en wie daarvan de kosten
zou dragen. In dat kader is in de in 2.15. geciteerde e-mail van 15juni 2012 uitdrukkelijk
gesproken over een octrooi-aanvragc’ en is Sectireview er op gewezen dat zij meer
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informatie daarover kon verkrijgen op de website van het ËOB. Ook is in de in 2.19.
geciteerde e-mail uitdrukkelijk over een aanvrage gesproken en duidelijk gemaakt datverlening an liet octrooi nog wel ccnjaartjc’ kon duren. TNO heeft Secureview hiermeeduidelijkheid verschaft oter de status van de octrooiaanvrage. Voor zover Secureview deonjuiste voorstelling van zaketi heeft gehad dat ter zake van de door TNO ontwikkeldeLACE-technologie al een octrooi verleend was, kan niet worden gezegd dat deze
voorstelling het gevolg is geweest van onjuiste inlichtingen van TNO of het achterwegelaten van inlichtingen van TNO over omstandigheden waarover zij Secureview had behorenin te lichten.

4.10. Secureview heeft daarnaast gesteld dat zij heeft gedwaald omdat TNO haar onjuistheeft ingelicht, althans een mededetingsplicht heeft geschonden, over liet feit dat de
octrooiaanvrage betrekking had op een algoritme dat geen onderdeel uitmaakte van deMatlabcode die haar op grond van de Opdrachtovereenkomst is geleverd voor gebruik inhaar camera’s.

4.11. De hiervoor in 4.? weergegeven inlichtingen van TNO bevatten niet de feitelijkeinformatie dat de materie waarvoor octrooi was aangevraagd, toegepast was in de te leverenMatlabcode, zodat van het verstrekken van onjuiste inlichtingen over de
beschermingsomvang van EP 436 geen sprake is.

4.12. Dat brengt de rechtbank bij de vraag of TNO een mededelingsplicht heeft
geschonden. Daarbij zijn de volgende omstandigheden van belang.

4.13. In de eerste plaats is van belang dat de kern van de samenwerking tussen TNO enSecureiew werd gevormd door kennisoverdracht van TNO met betrekking tot LACEtechnologie. Daarbij was het de bedoeling dat de kennis van TNO werd gebruikt voor deintegratie van LACt-technologie in een beveiligingscamera. De Matlabcode die Secureviewvan TNO zou verkrijgen, zott door een derde partij worden geprogrammeerd op een FPGAchip. De samenwerking tussen TNO en Secureview bestond uit het opstellen van
verschillende werkpakketten, waarbinnen TNO en Sectireview een keuze zouden makenvoor verschillende scenario’s voor toepassing van de door Secureview te producerencamera’s(WP-100). Zoals blijkt tiit de brief van TNO van $ mei 2013 en niet tussen partijenin geschil is, betroffen de onderscheiden scenario’s 1) stationaire verlichting, onverlicht enzonder licht emitterende objecten, avond- of nachtopname enerzijds, 2) stationaire
verlichting, licht emitterende bewegende objecten (b.v. voertuig. fiets) avond- ofnachtopname anderzijds en 3) ten slotte, felle, bewegende schadtiwen, zoals b.v..veroorzaakt op een zonnige dag voorbijtrekkende wolken, dagopname. Uitgaande van diescenario’s is, ter verbetering van het contrast in de filmbeetden van de door Secureview teontwikkelen en produceren beveiligingscamera’s gekozen voor een Matlabcode niet daarin
“3 anti 5 sea/t’ Local 1daptïvt’ Contrast Lnhacc’rnc’nt aigoritm, ‘t’iidt’d witli iiitt’flSfO’ correctien, version of21
Fc’brttatv 2012 . Deze kennisoverdracht en levering vormden de essentie van de
Opdrachtovereenkomst. De Opdrachtovereenkomst is tot stand gekomen terwijl partijen noggeen overeenstemming over de voorwaarden van de Licentieovereenkomst hadden bereikt.De licentievertening was derhalve niet de enige of voornaamste afspraak tcissen partijen.

4. 14. De onderhandelingen tussen partijen over de Licentieovereenkomst gingenvervolgens om het verkrijgen van een gebruiksrecht door Secureview voor al hetgeenbegrepen was in “TNO II’ Rights” en de vergoeding die Secureview daarvoor moest voldoenaan TNO. Sectireview verkreeg daarbij ook een licentie voor gebrttik van het atiteursrecht
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op de broncode en voor gebruik van de knowhow van TNO. Ter comparitie heeft TNO
verklaard dat het haar bedoeling was dat Secureview een licentie kreeg voor alle mogelijke
rechten die zij eventueel nodig kon hebben in verband met de prodtictie van de
beveiligingscamera’s die zij voor ogen had. Gesteld noch gebleken is dat de aard en de
reikwijdte van de bescherming van de verschillende intellectuele eigendomsrechten van
TNO ter zake van LACE-technologie aan de orde zijn geweest in de onderhandelingen.
TNO kon en hoefde dus niet te begrijpen dat het Secureview in het bijzonder om
octrooirechtelijke bescherming te doen was.

4.15. Ook het door Secureview gestelde essentiële belang van excltisiviteit zal voor TNO
niet duidelijk zijn gexeest. TNO mocht er bij het sitjiten van de Licentieovereenkomst
vanuit gaan dat Secureview er mee bekend was dat EP 436 nog maar een aanvrage betrof en
geen verleend octrooi. Dat was immers, zoals in 4.9 overwogen, uitdrttkkeljk tussen
partijen besproken. Vervolgens hebben partijen onderhandeld over een
licentieovereenkomst waarin (ook in alle concept-versies) slechts exclttsiviteit gedurende
een periode van zes maanden werd verleend, welke periode slechts twee keer voor zes
maanden verlengd kon orden als Secureview aan bepaalde voorwaarden zou voldoen. Met
andere woorden: Secureview had geen zekerheid dat zij na 6 maanden nog enig exclusief
recht zou genieten en zou dat na 1 $ maanden in ieder gevat niet meer hebben. Tegelijkertijd
had zij van TNO (in de in 2.19. geciteerde e-mail) een inschatting gekregen dat het nog wel
een jaar kon dtiren voordat er octrooi verleend zou worden op EP 436. Secureview was haar
onderneming aan het opzetten rondom de ontwikkeling van beveiligingscamera’s waarvoor
TNO LACE-technologie leverde. Daarmee was voor TNO duidelijk dat Secureview dat
product langer dan anderhalfjaar wilde vermarkten. Bij het aangaan van de
Licentieovereenkomst heeft Secureview de kans op een periode van circa 6 maanden
excltisief gebruik van de veronderstelde octrooirechten aanvaard (als het octrooi verleend
zoct worden en zij had voldaan aan de voorwaarden voor de tweede verlenging van cle
exclusiviteitsperiode). Daaruit kon en mocht TNO afleiden dat het Secureview met name te
doen was om zelf voldoende rechten van TNO te verkrijgen om haar product te exploiteren
zonder inbreuk op rechten van TNO te maken, en niet om concurrenten ervan te
weerhotiden dezelfde technologie toe te passen.

4.16. De omstandigheid dat partijen lang hebben gediscussieerd over de vraag voor
wiens rekening de kosten van de octrooiaanvrage en na verlening de kosten van
instandhouding zouden komen, brengt naar het oordeel van de rechtbank niet mee dat TNO
behoorde te begrijpen dat octrooirechteljke bescherming essentieel was voor Secureview.
Die discussie is ingegeven door het aanvankelijke voorstel van TNO dat Seccireview een
bedrag van € 1 0.000,-- zou voldoen in verband met de kosten van de octrooiaanvrage,
terwijl Secureview niet bereid was die kosten te dragen. Uit geen van de overgetegde
stukken blijkt dat de discussie oer de kosten ermee te maken had dat het Secureview bij het
aangaan van de Overeenkomsten te doen was om de octrooirechtelijke bescherming van de
algoritmen die onderdeel zouden zijn van de Matlahcode.

4.1 7. Securevie stelt nog dat haar husinesscase op die octrooirechtelijke bescherming
tvas gebouwd en dat dit kenbaar was voor TNO, maar heeft haar stelling op dit punt niet
nader gemotiveerd of met stukken onderbouwd. Dit had, gelet op de betwisting van TNO
van deze stelling wel op haar weg gelegen. Niet kan dan ook worden geconcludeerd dat
vanwege de businesscase van Secureview het essentiële belang voor Secureview van
octrooirechteltjke bescherming voor TNO ketibaar had moeten zijn.
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4.1 8. Daarnaast is de rechtbank van oordeel dat Secctreviet op basis van de door TNO
verschafte informatie betreffende de octrooiaanvrage onderzoek had kunnen verrichten,
eventueel door de inschakeling van een octrooigemachtigde, naar de precieze inhoud van de
aanvraag en de aansluiting op de door haar te verkrijgen Matlabcode. Secureview beschikt.
naar zij ter comparitie onweersproken heeft gesteld, over geen, althans onvoldoende
technische deskundigheid om de octrooiaanvrage en de Matlabcode inhoudelijk te
beoordelen. Als professionele wederpartij van TNO had van Secureview echter mogen
worden verwacht, gelet op het door haar gestelde belang van octrooibescherming en gelet op
haar bekendheid met het EP—nummer van de octrooiaanvrage, dat zij naar deze kwesties
onderzoek door een terzake deskundige derde zou hebben doen verrichten.

4.19. Secureview heeft reeds in juli 2012 Inviso ingeschakeld en had voorafgaand aan de
totstandkoming van de Overeenkomsten en met het oog op de keuze van de scenario’s en de
LACE-algoritmen die daarbij pasten bijvoorbeeld bij de heer Kanters, ter zake él
deskundig, advies kunnen inwinnen met betrekkinut tot de kans van slagen van de
octrooiaanvrage en de aard en omvang van de eventuele octrooirechtcljke bescherming van
de algoritmen die zij zou verkrijgen.

4.2 0. Onder de hiervoor overtvogen omstandigheden heeft TNO naar het oordeel van de
rechtbank geen mededelingsplicht geschonden in de zin van artikel 6:228 lid 1 sub b [3W.
Het essenti5le belang voor Sectireview van exclusieve octrooibescherming voor de
geleverde technologie was gezien alle overige afspraken tussen partijen voor TNO niet
kenbaar en, als octrooibescherming werkelijk zo essentieel was als Secureview stelt, rustte
op Secureview zelfde plicht om aan de hand van de door TNO verstrekte gegevens nader
onderzoek te (laten) doen.

4.21. Of Seeureview Inviso heeft voorgehouden dat sprake was van octrooirechtelijke
bescherming van de algoritmen clie zij zou verkrijgen, zoals de heer Kanters in zijn brief van
2$ maart 2013 nog stelt, is niet van belang. Dergelijke inlichtingen heeft TNO niet aan
Secureview gegeven.

4.22. Voor zover ten slotte Secureview de Overeenkomsten is aangegaan in de
verwachting van honorering van de octrooiaanvrage door het Europees Octrooibureau, geldt
dat dit een toekomstverwachting betreft, waarop geen vernietiging wegens dwaling kan
worden gegrond. De rechtbank acht in dit verband tevens van belang, zoals TNO naar voren
heeft gebracht, dat Secureview blijkens het bepaalde in artikel 7.2.3 van de
Licentieovereenkomst ter zake van de octrooiprocedure geen eisen heeft gesteld aan het
handelen van TNO en geen garaities of voorwaarden heeft bedongen in verband met de
uitkomst van de aanvraagprocedure.

4.23. Gegeven de omstandigheid dat Secureview zelfstandig onderzoek heeft kunnen
verrichten ter voorkoming van een onjuiste voorstelling van zaken en de onjuiste
voorstelling die zij heeft gehad mede een toekomstige omstandigheid betreft, stuit de
vordering van Secureview tevens af op artikel 6:228 lid 2 EW.

4.24. liet vorenstaande leidt tot de conclusie dat er geen gronden zijn voor vernietiging
van de Overeenkomsten op grond van dwaling, nu niet aan de eisen van artikel 6:228 lid 1
sub a en b BW en niet aan die van lid 2 van dit wetsattikel is voldaan. Daardoor is geen
sprake van onverschuldigde betaling van het door Secureview aan TNO betaalde eerste
deelhedrag van £ 11.555,50.
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C)nrccÏitniatigc’ dctctd
4.25. Secureview baseert haar vordering op grond van onrechtmatig daad op de door
haar in verband met het beroep op dwaling gestelde onjuiste inlichtingen van TNO en
schending van een mededelingsverplichting van TNO voorafgaand aan de totstandkoming
van de Overeenkomsten. Nu gelet op al het voorgaande van een relevante normschending
van TNO in dit verband geen sprake is, faalt ook de stelling van Sectireview dat TNO
onrechtmatig jegens haar gehandeld heeft.

Toerc’kei,baar t’kortschic’te;z
4.26. Ten slotte fialt de stelling van Secureview dat TNO toerekenbaar tekort is
geschoten in de nakoming van haar verplichtingen tiit hoofde van de Overeenkomsten.
Anders dan Secureview stelt, rust op TNO op grond van de Overeenkomsten niet de
verplichting om ‘door een octiooi(oaiivram) beschermde” LACl—technologie voor de
implernentatie in een beveiligingscamera te leveren. TNO heeft Secureview ondersteund bij
de aanpassing en implementatie van LACE op de wijze zoals overeengekomen in de
Opdrachtovereenkomst. TNO heeft voorts geleverd waartoe zij verplicht was op grond van
de Licentieovereenkomst, waaronder de Matlabcode. Niet gesteld of gebleken is dat
Secureview niet de door toepassing van LACE beoogde beeldcontrastverbetering heeft
kunnen realiseren in de beveiligingscamera’s die zij wilde gaan ontwikkelen en produceren.
Niet gesteld of gebleken is dat de algoritmen die onderdeel uitmaakten van de Matlabcode
voor dat doel niet of onvoldoende geschikt waren. Voorts heeft TNO Secureview een
licentie verstrekt voor gebruik van de door EP 436 bestreken techniek. Dat Secureview
daarvan geen gebruik heeft gemaakt, betekent niet dat TNO haar het gebrtiik van de in EP
436 beschreven techniek heell verhinderd. Van tekortschieten van TNO kan dan ook niet
worden gesproken. Seccireview heeft er zelf voor gekozen haar werkzaamheden direct stil te
leggen nadat zij geconstateerd had dat van octrooirechteljke bescherming van de geleverde
software geen sprake was. De nadelige gevolgen hiervan zijn voor haar rekening en risico.

Bc’i’ijsaanbod
4.2 7. Secureview heeft bewijs aangeboden van haar stellingen door het horen van
getuigen, in het bijzonder van haar stelling dat TNO tijdens de samenwerking de
gradiëntenalgoritmen die onderwerp zijn van de octrooiaanvrage, uit de toepassing heeft
verwijderd, waarvoor een licentie werd verstrekt.

4.2$. TNO heeft als verweer aangevoerd dat de gradiëntenalgoritmen waarop
Secureview doelt, nooit onderdeel zijn geweest van de toepassing waarvoor TNO een
licentie heeft verstrekt. Die algoritmen zijn dcis ook niet gedtirende de samenwerking uit die
toepassing verwijderd, zodat een getciigenverhoor daarvoor niet nodig is.

4.29. De rechtbank passeert het aanbod van Secttreview om bewijs te leveren. Indien,
veronderstellenderwijs. de feiten die Secureview wil bewijzen als vaststaand worden
aangenomen, leiden die feiten niet tot toewijzing van de vorderingen van Secureview. Bij
het aangaan van de Overeenkomsten hebben TNO en Secureview in onderling overleg
gekozen voor bepaalde scenario’s voor de beoogde beeldverbetering. Als ervan wordt
uitgegaan, zoals Secureview stelt en wil bewijzen en TNO bestrijdt, dat gedurende de
onderhandelingen over de Overeenkomsten de gradiëntenalgoritmen die onderwerp zijn van
de octrooiaanvrage uit de toepassing zijn verwijderd, zijn geen feiten gesteld of gebleken
waaruit volgt dat Seccireview hiermee niet heeft ingestemd, terwijl bovendien niet voor
TNO kenbaar is geweest of heeft moeten zijn dat de betreffimde gradiëntenalgoritmen
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essentieel waren voor Secureview bij het aangaan van de Overeenkomsten. Hetbewijsaanbod is derhalve niet ter zake dienend.

Slotsom en proceskosten
4.30. Het vorenstaande leidt tot de slotsom dat de vorderingen van Secureview zullentorden afgewezen. Secureview zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeldin de kosten van de procedure aan de zijde van TNO gevallen, tot op heden begroot op£ 1 .836.-- aan grifLierecht en t 904,-- aan salaris advocaat (2 punten x tarief II), derhalve intotaal t 2.740,--.

5. De beslissingen

De rechtbank:

5.]. wijst de vorderingen van Secureview af,

5.2. veroordeelt Secureview in de kosten van deze procedure aan de zijde van TNOgevallen, tot op heden begroot op € 2.740,--,

5.3. verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. F1. Wien, mr. MC. Ritsema van Lek-van Drernpt enmr. F.M. Btis en in het openbaar uitgesproken op 15 april 2015.

Voor grosseJt

15 APR. 2015

De griffier,




