vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel — voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: C/09/437528 /| KG ZA 13-188
Vonnis in kort geding van 21 februari 2013
in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

ADEL PROYECTOS MANAGEMENT S.L.,

gevestigd te La Manga del Mar Menor, Cartagena, Spanje,
eiseres,

advocaat: mr. S. Koloc te Deventer,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
KOSEQB.V,,

gevestigd te Puttershoek, gemeente Binnenmaas,
gedaagde,

advocaat: mr. M.J. Op 't Ende te Rotterdam.

Partijen zullen hierna APM en Koseq genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 20 februari 2013;

- de bij faxbrief van 20 februari 2013 door APM toegezonden producties 1 tot en met 8;

- de bij faxbrief van 21 februari 2013 door APM toegezonden aanvullende producties 9, 10
en1l;

- de bij faxbrief van 20 februari 2013 door Koseq toegezonden producties 1 tot en met 8;

- de bij faxbrief van 21 februari 2013 door Koseq toegezonden aanvullende producties 8 (b),
9,10en 11;

- de mondelinge behandeling, gehouden op 21 februari 2013, ter gelegenheid waarvan de
raadslieden pleitaantekeningen hebben overgelegd en van de zijde van Koseq een
kostenopgave van haar octrooigemachtigde in het geding is gebracht.

1.2. Voorafgaand aan de zitting heeft Koseq met het oog op het beschermen van
bedrijfsvertrouwelijke informatie verzocht om een deel van de mondelinge behandeling
achter gesloten deuren te doen plaatsvinden, alsmede om te gelasten dat een deel van de
processtukken vertrouwelijk zal worden behandeld, aldus dat de delen van het vonnis die
deze bedrijfsvertrouwelijke informatie betreffen in het voor publiek beschikbare afschift van
het vonnis zullen worden weggelaten en dat aan APM een mededelingenverbod
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dienaangaande wordt opgelegd. Het verzoek richt zich op de door APM als productie 3 in
het geding gebrachte ongepubliceerde octrooiaanvrage op naam van Koseqg.

1.3. Nadat APM gelegenheid was geboden zich over het verzoek uit te laten, heeft de
voorzieningenrechter ter zitting bepaald dat, conform het verzoek van Koseq, inhoudelijke
bespreking van de octrooiaanvrage achter gesloten deuren zal plaatsvinden en dat het APM
verboden is tot de datum van publicatie mededelingen te doen aan derden, haar raadsman
uitgezonderd, over de inhoud van de octrooiaanvrage. De voorzieningenrechter heeft voorts
bepaald dat, voor zover in het vonnis de inhoud van de octrooiaanvrage aan de orde komt,
aan derden slechts een uittreksel van het vonnis zal worden verschaft waarin de betreffende
gedeelten zullen zijn weggelaten.

1.4. Nadat de raadslieden van beide zijden hadden gepleit, heeft de
voorzieningenrechter ter zitting mondeling vonnis gewezen.

1.5. Ter zitting is aangekondigd dat er naar gestreefd zou worden de schriftelijke
uitwerking van het vonnis op 14 maart 2013 af te geven. De raadslieden zijn er op 12 maart
2013 van op de hoogte gesteld dat deze datum niet haalbaar was en dat de schriftelijke
uitwerking van het vonnis op latere datum beschikbaar zou zijn.

2. De feiten

2.1. APM is actief is op het gebied van, onder meer, veegarmsystemen voor de
bestrijding van olierampen op zee. Dergelijke veegarmsystemen zijn aangebracht op
vaartuigen die naar het gebied van de olieramp worden gebracht. De heer Van den Adel, in
het verleden werkzaam als duiker en bergingsinspecteur, is bestuurder van APM.

2.2. Koseq is gelieerd aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Kampers Konstruktie B.V. (hierna: Kampers), een producent van veegarmsystemen. Koseq
houdt zich bezig met de marketing en verkoop van veegarmsystemen die door Kampers
worden geproduceerd.

2.3. APM heeft tot en met de zomer van 2012 werkzaamheden verricht ten behoeve van
de promotie en verkoop van de producten van Koseq en Kampers op de internationale
markt.

2.4. Koseq heeft op 24 februari 2012 een Nederlandse octrooiaanvrage ingediend
(nummer 2008350) voor een uitvinding met betrekking tot een veegarmsysteem. Van den
Adel is in deze aanvrage genoemd als één van de uitvinders.

2.5. In maart 2012 heeft APM, nadat zij op de hoogte was geraakt van de
octrooiaanvrage, Koseq voorgesteld om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten die
onder meer zou voorzien in betaling van een vergoeding door Koseq aan APM van 10% van
de omzet van verkochte veegarmsystemen. Na een afwijzende reactie van Koseq is de
samenwerking tussen Koseq en APM medio 2012 geéindigd.

2.6. In november en december 2012 heeft APM vergeefs getracht Koseq ertoe te
bewegen de octrooiaanvrage aan haar over te dragen, stellende dat VVan den Adel de enige
uitvinder is en APM aanspraak heeft op de octrooiaanvrage.
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2.7. APM heeft aangekondigd een opeisingsvordering met betrekking tot de
octrooiaanvrage in te stellen.

3. Het geschil

3.1. APM vordert — samengevat — dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar
bij voorraad, primair APM machtigt om voor en namens Koseq een internationale (PCT)
octrooiaanvrage in te dienen voor datgene waarvoor Koseq in de aanvrage NL 2008350
octrooibescherming heeft aangevraagd, alsmede Koseq op straffe van een dwangsom
veroordeelt om op eerste verzoek van APM alle voor die internationale octrooiaanvrage
noodzakelijke medewerking te verlenen, en subsidiair Koseq op straffe van een dwangsom
gebiedt om voér 24 februari 2013 deze internationale octrooiaanvrage in te dienen, een en
ander met veroordeling van Koseq in de proceskosten, te begroten overeenkomstig artikel
1019h Rv' en te vermeerderen met wettelijke rente.

3.2. APM legt aan haar vorderingen ten grondslag dat niet Koseq, maar zijzelf
aanspraak heeft op de in de aanvrage NL 2008350 vervatte uitvinding. Gelet op de uiterste
datum waarop deze aanvrage kan worden opgevolgd door een internationale
octrooiaanvrage is APM naar zij stelt niet meer in de gelegenheid de octrooiaanvrage
voordien op te eisen. APM meent dat zij derhalve recht heeft op en belang bij het indienen
van een internationale octrooiaanvrage voor en namens Koseq, althans dat Koseq dient te
worden bevolen die internationale octrooiaanvrage tijdig zelf in te dienen. Alleen op deze
manier zou volgens APM kunnen worden voorkomen dat zij schade zou ondervinden van
het feit dat (de mogelijkheid van) octrooibescherming voor de uitvinding buiten Nederland
verloren gaat.

3.3. Koseq voert gemotiveerd verweer. Zij bestrijdt dat Van den Adel aanspraak heeft
op de uitvinding en meent dat al in het geheel niet is in te zien waarom APM enige
aanspraak zou hebben.

4, De beoordeling
Spoedeisend belang

4.1, APM heeft desgevraagd verklaard geen internationale octrooiaanvrage op eigen
naam te hebben ingediend omdat zij problemen met voorrang voorzag door, onder meer,
publicaties over de uitvinding, daterend van na de indieningsdatum van de Nederlandse
octrooiaanvrage. Koseq heeft voorts geen uitsluitsel gegeven over de vraag of zij reeds een
internationale octrooiaanvrage heeft ingediend. Aldus is de gestelde (dreiging van) schade
die het gevolg zou kunnen zijn van het niet tijdig indienen van een internationale
octrooiaanvrage voldoende aannemelijk, zodat spoedeisend belang bij de gevorderde
voorzieningen bestaat. APM heeft ter zitting verklaard dat het, ook op de zeer korte termijn
die na een beslissing in dit kort geding rest, mogelijk is tijdig een internationale
octrooiaanvrage op naam van Koseq in te dienen.

! Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
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aanspraak op de octrooiaanvrage

4.2. APM stelt dat zij op grond van artikel 11 ROW 1995 aanspraak heeft op de in de
aanvrage NL 2008350 vervatte uitvinding, omdat die uitvinding zou zijn gedaan door Van
den Adel, althans dat de aanvrage zou zijn ontleend aan zijn tekeningen en omschrijvingen.
Ter onderbouwing van deze stelling heeft zij technische schetsen en aantekeningen in het
geding gebracht die (deels) zijn gedateerd december 2011 en januari 2012. APM stelt dat
Van den Adel de maker ervan is en dat uit de schetsen en aantekeningen kan worden
afgeleid dat (het belangrijkste idee voor) de uitvinding van hem afkomstig is. Op basis van
het idee van Van den Adel en op zijn aanwijzingen hebben ingenieurs van Koseq de
uitvinding verder uitgewerkt, zo stelt APM. Nu Van den Adel handelde als bestuurder van
APM, berust de aanspraak op de octrooiaanvrage bij APM, zo stelt zij ten slotte.

4.3. Koseq heeft de stellingen van APM ter zake gemotiveerd bestreden, onder meer
door een verklaring ter zitting van een van haar werknemers die betrokken was bij de
(uitwerking van) de uitvinding. Deze werknemer, Hoos, in de octrooiaanvrage als één van
de uitvinders vermeld, heeft zakelijk weergegeven verklaard, dat Van den Adel de
ingenieurs bij Koseq (Hoos zelf en Achterberg) voorzag van informatie over behoeften van
marktpartijen, die door hen werd vertaald in het idee voor de uitvinding. De overgelegde
schetsen en aantekeningen, waarvan niet wordt betwist dat ze van de hand van Van den
Adel zijn, zijn volgens Hoos uitwerkingen van de door de hem en Achterberg ontwikkelde
en vervolgens met Van den Adel besproken ideeén voor het veegarmsysteem, gemaakt met
het oog op maatvoering en dergelijke. De mate van gedetailleerdheid zou er volgens Koseq
op wijzen dat de schetsen en aantekeningen gemaakt zijn nadat de uitvinding is gedaan.

4.4, Er is in de aanloop naar de indiening van de octrooiaanvrage steeds met Van den
Adel overlegd, zo stelt Koseg. Volgens Koseq zijn alle betrokkenen vermeld als uitvinders,
ook al had Van den Adel slechts gewerkt aan de bemating en had de eveneens als uitvinder
vermelde Kampers, directeur-eigenaar van Koseq, geen werkelijke technische bijdrage
geleverd. Van den Adel zou hebben ingestemd met het feit dat hij (slechts) als één van de
uitvinders zou worden vermeld en dat Koseq de aanvrage op eigen naam zou indienen.
Koseq wijst er in dit verband op dat, zelfs als VVan den Adel een bijdrage heeft geleverd aan
de uitvinding, dit niet zonder meer meebrengt dat hij, laat staan APM, exclusieve aanspraak
heeft op de octrooiaanvrage of exclusieve zeggenschap zou hebben over het al dan niet doen
van een internationale octrooiaanvrage.

4.5, Op haar beurt betwist APM de stellingen van Koseq over de gang van zaken ten
aanzien van de ontwikkeling van de uitvinding. Zijn kennis van de praktijk en zijn contacten
in de markt zouden Van den Adel bij uitstek in staat hebben gesteld de uitvinding te doen.

4.6. De voorzieningenrechter stelt voorop dat er alleen basis is voor enige voorziening
indien aannemelijk is dat de uitvinding waarvoor Koseq octrooi heeft aangevraagd is
ontleend aan APM, dan wel VVan den Adel.

4.7. De overgelegde schetsen en aantekeningen, waarvan voorshands moet worden
aangenomen dat ze betrekking hebben op de uitvinding en zijn gemaakt door Van den Adel,

2 Rijksoctrooiwet 1995
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bieden onvoldoende grond voor de veronderstelling dat VVan den Adel als enig uitvinder
moet worden aangemerkt. Die stelling is bestreden en in het licht van de door Hoos
geschetste gang van zaken niet aannemelijk geworden.

4.8. APM kan derhalve al daarom naar voorlopig oordeel geen exclusieve aanspraak
maken op de octrooiaanvrage, zodat haar vorderingen op deze grond niet kunnen worden
toegewezen.

4.9. Ter zitting heeft APM nog bepleit dat zij op grond van artikel 13 ROW in ieder
geval aanspraak heeft op een aandeel in de octrooiaanvrage, althans de uitvinding, omdat de
uitvinding zou zijn gedaan door Van den Adel en (werknemers van) Koseq gezamenlijk. Zij
wijst in dit kader op de vermelding van Van den Adel als één van de uitvinders.

4.10.  Wat daar ook van zij, het is niet zonder meer in te zien dat APM Koseq, volgens
deze redenering haar deelgenoot met betrekking tot de octrooiaanvrage, in dat geval kan
dwingen (gezamenlijk) een internationale octrooiaanvrage te doen, of dat zij het recht zou
hebben zonder instemming van Koseq die aanvrage namens Koseq of op eigen naam te
doen. Dit is door APM ook niet verder toegelicht. Op deze grond kunnen de vorderingen
van APM evenmin worden toegewezen.

4.11.  APM heeft ten slotte betoogd dat door het toewijzen van haar vorderingen de
belangen van Koseq niet worden geschaad. In ieder geval zal deze aanvrage vooralsnog
geen (schadelijke) publicatie met zich brengen, zo stelt APM.

4.12.  Alvorens tot een belangenafweging te komen dient echter eerst aannemelijk te zijn
dat er grond is voor toewijzing van de vorderingen van APM. Nu dit niet het geval is, volgt
uit het enkele feit dat Koseq geen schade zal ondervinden van de gevorderde voorziening
niet dat die voorziening kan - laat staan moet — worden getroffen.

4.13.  Met deze stand van zaken dienen de vorderingen van APM te worden afgewezen.
Proceskosten

4.14.  APM zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in
de conform artikel 1019h Rv te begroten kosten van deze procedure®. Nu beide partijen zich
beroepen op toepasselijkheid van artikel 1019h Rv is daarvan uit te gaan.

4.15.  Volgens opgave van Koseq bedragen haar kosten € 10.002,93, vermeerderd met
€ 5.000,=. Dit laatste bedrag betreft de kosten van de octrooideskundige van Koseq. APM
heeft bezwaar gemaakt tegen toewijzing van deze laatste kosten omdat niet meer dan een
globale specificatie is overgelegd die onvoldoende inzicht biedt in de verrichte
werkzaamheden.

4.16.  De voorzieningenrechter volgt APM hierin niet. APM bestrijdt niet dat Koseq zich
heeft laten bijstaand door een octrooideskundige of dat dit onredelijk zou zijn. Gelet voorts

3 Koseq heeft niet verzocht om de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.
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op de extreem korte voorbereidingstijd die Koseq heeft gehad en de niet onaannemelijke
omvang van de kosten acht de voorzieningenrechter de — inderdaad zeer summiere —
specificatie voldoende. De redelijke en evenredige proceskosten, aan de zijde van Koseq
worden aan de hand van haar opgave daarom begroot op een bedrag van € 15.002,93 aan
kosten van van haar advocaat en octrooideskundige, te vermeerderen met € 589,= aan
griffierecht, in totaal € 15.591,93.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. wijst de vorderingen af;
5.2. veroordeelt APM in de kosten van dit geding, tot dit vonnis aan de zijde van Koseq
begroot op € 15.591,93.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 21
februari 2013 in tegenwoordigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.



