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Hoge Raad, 13 januari 1995, Ciba Geigy v Oté Op- trooiinbreuk aangesproken derde bestreden uitleg va
tics het octrooi. Het Hof leidt een en ander af uit bet
paalde in art. 69 EOV, in verband met de eis van
rechtszekerheid voor derden. De klacht is in zeverr
gegrond dat 's Hofs opvatting in haar algemeenteeid
ver gaat. Het bepaalde in art. 69 lid 1 EQV, zodtige-
legd volgens het daarbij behorende protocol, heeft
weliswaar (mede) een redelijke rechtszekerheid voor
r derden ten doel, doch hieruit volgt niet dat deeyegs
o uit het verleningsdossier, voor zover deze voodeler
toegankelijk zijn, nooit ten gunste van een doonde
trooihouder voorgestane uitleg van zijn octrooi dem

OCTROOIRECHT mogen worden gebruikt. Wel noopt de eis van een re-
delijke rechtszekerheid voor derden tot
Beschermingsomvang terughoudendheid bij het ten voordele van de o@troo

e Komt aan op wat wezenlijk is: wat de achter de  houder hanteren van aan het verleningsdossier
woorden van de conclusie liggende uitvindingsge- ontleende argumenten. De rechter zal dan ook slecht
dachte is wanneer hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vak
De hiervoor bedoelde, in de Nederlandse rechtsprasman ook na bestudering van de beschrijving en de
ontwikkelde opvatting, toegepast met inachtnemiaig v  tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar hlifoe

art. 30 lid 2 ROW, komt erop neer dat bij de uitlemm  de inhoud van de conclusies moet worden begrepen,
de conclusies van het octrooischrift, mede in f@tt]  gebruik mogen maken van verhelderende gegevens uit
van beschrijving en tekeningen, ook nu onder ogethet openbare deel van het verleningsdossier. Daarbi
dient te worden gezien wat voor de uitvinding waarv  dient ook in aanmerking te worden genomen dat endui
bescherming wordt ingeroepen, wezenlijk is - ander:delijkheden die het gevolg zijn van een onzorg\gedi
gezegd: wat de achter de woorden van die conclusieformulering van het octrooischrift, in beginsel vae
liggende uitvindingsgedachte is - teneinde eerluilits sico van de octrooihouder behoren te komen.

tend op de letterlijke betekenis van de bewoordinge ¢ Mate van vernieuwing geoctrooieerde uitvinding
gegronde en daarom voor een redelijke bescherminreglevant

van de octrooihouder wellicht te beperkte (of origod Bjj dit alles moet echter rekening worden gehouden

ruime) uitleg te vermijden. met de aard van het concrete geval, waaronder eok d
e Gebrek aan duidelijkheid conclusie werkt in be- mate waarin de geoctrooieerde uitvinding verniegwin
ginsel ten nadele van octrooihouder heeft gebracht.

Dit gezichtspunt geeft evenwel nog geen aanwijainge e Interpretatie Meyn/Stork-arrest

voor de wijze waarop bij die uitleg het in het @il  De hiervoor aangehaalde overweging in het arrest va
bedoelde midden tussen een redelijke beschermimg ve27 januari 1989 die inhoudt dat de in eerdere recht-
de octrooihouder en een redelijke rechtszekerhe@ v spraak ontwikkelde opvatting nog steeds tot
derden kan worden gevonden. De tot uitleg van d@e co "uitgangspunt” kan worden genomen, dient overeen-
clusies van het octrooischrift geroepen rechterdzal  komstig het voorgaande te worden begrepen. Aldus
ook tevens moeten beoordelen of het resultaat ¥an z opgevat, strookt deze overweging met de strekkarg v
onderzoek de rechtszekerheid voor derden voldoencart. 69 lid 1 EOV en het bijbehorende protocol.

tot haar recht laat komen. Dit laatste gezichtspaht

een restrictieve, meer bij de bewoordingen vanare ¢ Vindplaatsen: NJ 1995, 391 m.nt. Verkade, BIE 1995,
clusies aansluitende uitleg kunnen rechtvaardigen inr, 85, p. 333, IER 1995, nr. 17, p. 76, AA 19955p1
dier voege dat gebrek aan duidelijkheid voor deigem m.nt. Brinkhof

delde vakman die de grenzen van de door het octrooi

geboden bescherming wil vaststellen, in beginsel te Hoge Raad, 13 januari 1995

nadele van de octrooihouder werkt. (Snijders, Roelvink, Mijnssen, Heemskerk, Nieuwen-
e Verleningsdossier relevant en kan eventueel ook huis,)

ten gunste van door octrooihouder gebruikt worden  (...)

Onderdeel A bestrijdt de rov. 5 en 6 van het Hofd&  Ciba Geigy AG, te Basel, Zwitserland, eiserescts-

1 en 2 klaagt het onderdeel over onjuistheid vaiofs satie, adv. mr. S. de Wit,

opvatting (rov. 6) dat derden het verleningsdossier  tegen

behoeven te raadplegen en dit niet bij de uitleghvwet 1. Oté Optics B.V., te Uden,

octrooi behoeven te betrekken. Mede gelet op 'sHof2. Samenwerkende Apothekers Nederland B.V., te
rov. 13 komt de opvatting van het Hof erop neer datUtrecht,

(het voor derden openbare gedeelte van) het verle3. Bach Optic Grosshandel G.m.b.H., te Kéln, Bonds-
ningsdossier wel - tot op zekere hoogte - tégen deepubliek Duitsland, verweersters in cassatie, #uv.
octrooihouder mag worden gebruikt, maar in geen gemr. J.L.R.A. Huydecoper.

val mag worden gebruikt ten gunste van een door de. Het geding in feitelijke instanties

octrooihouder verdedigde en door een ter zake ¢an o
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Eiseres tot cassatie — verder te noemen: Ciba yGeigvolgens door Oté c.s. niet bestreden analyses yzan C
— heeft bij exploiten van 27 november en 3 decembeiGeigy ongeveer 0,13% keukenzout, ongeveer 0,20%
1991 verweersters in cassatie — verder te noemgn: O fosfaat, ongeveer 1,5 tot 2% glycerine, alsmedal&at
c.s. — in kort geding gedagvaard voor de President se bevat, en die dezelfde osmotische druk heefdels
de Rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd Oté c.eogvloeistof (en derhalve isotoon is).

ieder afzonderlijk en/of allen te zamen te bevetet  (iv) Ciba Geigy stelt zich op het standpunt dat @&
onmiddellijke ingang de vervaardiging, het gebrti&t  daardoor inbreuk maken op voormeld octrooi.

in het verkeer brengen, de aflevering, de aanbigein  3.2.1 Ciba Geigy heeft in eerste aanleg de steilarg

het in voorraad houden van een lensvloeistof waarmededigd dat met de woordeaitie der Konzentration der
inbreuk wordt of kan worden gemaakt op Betopees  Augenflissigkeit entsprechende Kochsalzlosunmgle
octrooi nr. 0 082 798van Ciba Geigy, te staken en hoofdconclusie van het octrooi bedoeld is een eplos
gestaakt te houden, zulks op straffe van een dwamgs sing die isotoon is. Het wezen van de geoctrooeerd
van f 10 000 voor elk produkt waarmee dit beveldwor uitvinding, aldus Ciba Geigy in eerste aanleg, moet
overtreden, voorts — samengevat — Oté c.s. te bavel worden gezien in de toepassing van een isotones-oplo
lijsten van afnemers te overhandigen en opgavede d sing die katalase bevat, voor het onschadelijk make
van het aantal in voorraad gehouden flessen obfijc van een waterstofperoxyde-oplossing die gebruikt is
met inbreukmakende lensvloeistof, en tenslotteddé voor het reinigen van contactlenzen.

te veroordelen tot betaling van een voorschot vaB(f  De President heeft die stelling verworpen. Het eefd
000 op door Ciba Geigy geleden schade respedilevel van de President kwam, kort gezegd, hierop neer dat
op door Oté c.s. af te dragen winst. Nadat Otéegen  het gebruik van een isotone keukenzoutoplossing we-
de vorderingen verweer hadden gevoerd, heeft de Preenlijk is voor de geoctrooieerde uitvinding en das
sident bij vonnis van 14 januari 1992 de vorderinge het woord keukenzout(-oplossing) niet mag worden
afgewezen. Tegen dit vonnis heeft Ciba Geigy hogemweggeinterpreteerd. In hoger beroep heeft CibayGeig
beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravgaha een beperktere stelling aangevoerd, te weten digron
Bij arrest van 7 oktober 1993 heeft het Hof hettfges  de woorden "eine der Konzentration der Augenflissig

den vonnis bekrachtigd. keit entsprechende Kochsalzlésung" moet worden
(...) verstaan: een oplossing die keukenzout bevat en iso
3. Beoordeling van het middel toon is. Het Hof heeft deze stelling onjuist bevemd

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitggga Tegen deze beslissing en de door het Hof daartoe-ge
(i) Ciba Geigy is houdster van h&uropese octrooi  zigde gronden richt zich het middel.

0082798 De prioriteitsdatum van het octrooi is 21 de- 3.2.2 Het Hof heeft in rov. 5 overwogen dat Cibagge
cember 1981; de verleningsdatum na oppositie is 2die in appél opgeworpen stelling heeft geadstrueerd
november 1991. Het octrooi is mede voor Nederlandmet (a) argumenten ontleend aan het verleningstossi
verleend. en (b) het argument dat onder de vorengeciteerde
(ii) Het octrooi heeft betrekking op een werkwijzeor woorden uit de hoofdconclusie niet mag worden ver-
de desinfectie en reiniging van contactlenzen Joar  staan (enkel) een keukenzoutoplossing die ongeveer
menselijke oog. De Duitse tekst van de hoofdcomelus 0,9% keukenzout bevat, omdat bij die interpretatia-
luidt: clusie 2 van het octrooi, waarin de toepassing lopan
"Verfahren zur Desinfektion und Reinigung von Kon- gemaakt wordt van een oplossing die ongeveer 0,8 to
taktlinsen fir das menschliche Auge, bei welcheml,0% keukenzout bevat, ruimer zou zijn dan de hoofd
Verfahren zundchst wahrend eines ersten Zeitabconclusie. De met (a) aangeduide argumenten heteft h
schnitts eine Wasserstoffperoxid-Lésung auf dieHof in rov. 6 van de hand gewezen op grond van zijn
Kontaktlinse zur Einwirkung gebracht wird und an- oordeel dat, kort gezegd, art. 69 van het Eurofes
schliessend wéhrend eines zweiten Zeitabschnities d trooiverdrag (hierna: EOV) meebrengt dat derden het
an der Kontaktlinse haftende und/oder das in dieserverleningsdossier niet behoeven te raadplegenodit
aufgenommene Wasserstoffperoxid unter Wirkung einedeel wordt door onderdeel A van het middel bestrede
Katalysators in Wasser und Sauerstoff aufgespalterHet met (b) aangeduide argument heeft het Hof vn ro
wird, dadurch gekennzeichnet, dass nach Abschiesss d 8 verworpen. Vervolgens heeft het Hof onderzocht
ersten Zeitabschnittes die die Kontaktlinse umgeéeen (rov. 9-11) wat de gemiddelde vakman zal begrijpign
Wasserstoffperoxid-Lésung durch eine der Konzentradezing van de beschrijving van het octrooi. Het Hof

tion der Augenflissigkeit entsprechende komt dan tot de slotsom (rov. 11) dat de gemiddelde
Kochsalzldsung ersetzt wird, welche Katalase ehthdl vakman de conclusie zal trekken dat onder de geeite
Conclusie 2 van het octrooi luidt: de woorden in de hoofdconclusie is te verstaan: een

"Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnetpplossing met ongeveer 0,9% keukenzout. De rou 8-1
dass als Kochsalzlosung, welche Katalase enthiéé e van 's Hofs arrest worden door onderdeel B aangeval
Mischung von zumindest 100 bis 1000 Volumenteileden. Onderdeel C klaagt dat het Hof heeft nagelaten
einer etwa 0,8 bis 1,0%-igen Kochsalzlésung und ei-vast te stellen waarin naar het wezen van de zeak d
nem Volumenteil einer handelsublichen geoctrooieerde uitvinding bestaat, althans - vawer
hochkonzentrierten Katalase-Lésung verwendet wird." het deze maatstaf wel mocht hebben gehanteerd - een
(i) Oté c.s. brengen in Nederland een contactlens onbegrijpelijke beslissing heeft gegeven.

vloeistof onder de naam "Ons Merk 2" op de mariet, d
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3.3.1 De Hoge Raad zal eerst onderdeel C behandelekunnen rechtvaardigen in dier voege dat gebrek aan
en vindt hierin aanleiding tot een nadere beschogwi duidelijkheid voor de gemiddelde vakman die de gren
met betrekking tot de vraag hoe de Nederlandsdeech zen van de door het octrooi geboden bescherming wil
bij de uitleg van octrooien recht behoort te doan de  vaststellen, in beginsel ten nadele van de octoomibr
strekking van het bepaalde in art. 30 lid 2 ROV¢-re werkt. Bij dit alles moet echter rekening worden ge
pectievelijk art. 69 lid 1 EOV en het daarbij bedrode  houden met de aard van het concrete geval, waaronde
interpretatief protocol. IrHR_ 27 januari 1989 NJ ook de mate waarin de geoctrooieerde uitvinding ver
1989, 506, is overwogen dat de véor de inwerkingtre nieuwing heeft gebracht. De hiervoor aangehaalde
ding van de Rijkswet van 12 januari 1977, Stb. 160, overweging in het arrest va2v_januari 1989, die in-

de Nederlandse rechtspraak ontwikkelde opvatting -houdt dat de in eerdere rechtspraak ontwikkelde
kort gezegd: het komt aan (niet op de letterlijlee b opvatting nog steeds tot "uitgangspunt” kan worden
woordingen van het octrooischrift maar) op datgenegenomen, dient overeenkomstig het voorgaande te
waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieercworden begrepen. Aldus opgevat, strookt deze overwe
uitvinding bestaat - ook na die inwerkingtredingyrot ging met de strekking van art. 69 lid 1 EOV en het
uitgangspunt kan worden genomen, zulks evenwel mebijbehorende protocol.

inachtneming van het in art. 30 lid 2 ROW vervatte 3.3.2 De door onderdeel C onder 9 aangevoerdesrecht
voorschrift, inhoudende dat het uitsluitend rechbrdt klacht faalt voor zover zij berust op een anderne da
bepaald door de inhoud van de conclusies van het ochiervoor in 3.3.1 aanvaarde opvatting omtrent gledi
trooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeggn  uitleg van een octrooi te hanteren maatstaven.@ek
dienen tot uitleg van de conclusies". Zoals inataést  rigens faalt de klacht. Het Hof heeft onderzoclo(r
vervolgens is overwogen, is de strekking van hetrvo 11) op welk inzicht, voor de gemiddelde vakmandie
schrift, het midden te houden tussen twee in heteschrijving van het octrooi leest, de door de geoc
protocol bij art. 69 EOV bedoelde uitersten en altau  trooieerde uitvinding geboden probleemoplossing
fair protection for the patentee" te combineren Haet berust en wat daaraan "verrassend" is. Op grond van
reasonable certainty for third parties". Die twemn het resultaat van dit onderzoek heeft het Hof geleen
sten worden in de eerste twee zinnen van het mbtoc deerd dat de gemiddelde vakman tot de conclusie zal
als volgt omschreven: "Article 69 should not beeint  komen dat onder de omstreden woorden in de hoofd-
preted in the sense that the extent of the pratecti conclusie van het octrooi is te verstaan: een gpigs
conferred by a European patent is to be underségod met ongeveer 0,9% keukenzout. Tenslotte heeft bét H
that defined by the strict, literal meaning of therding nog in aanmerking genomen (rov. 12) dat Ciba Geigy
used in the claims, the description and drawingagoe in appél niet (meer) aanvoert dat "Ons Merk 2" igez
employed only for the purpose of resolving an ambig zijn samenstelling, een zodanig equivalent vormm va
ty found in the claims. Neither should it be intejed  de uitvinding volgens het octrooi dat het daardioer

in the sense that the claims serve only as a go&lel breuk op het octrooi maakt. Deze gedachtengang van
and that the actual protection conferred may extend het Hof geeft niet blijk van een onjuiste rechtsatpv
what, from a consideration of the description ang- d ting.

wings by a person skilled in the art, the pateritae  3.3.3 De in onderdeel C onder 10, 11 en 12 aangevoe
contemplated.” De hiervoor bedoelde, in de Nedérlan de klachten kunnen evenmin tot cassatie leiden. De
se rechtspraak ontwikkelde opvatting, toegepast meklacht onder 10 berust op een onjuiste lezing wan '
inachtneming van art. 30 lid 2 ROW, komt erop neerHofs arrest: zij miskent dat het Hof met zijn overw
dat bij de uitleg van de conclusies van het octrooi ging dat "inzicht (a)" - te weten: dat de verwijicey
schrift, mede in het licht van beschrijving en van waterstofperoxideresten aan de contactlenzen in
tekeningen, ook nu onder ogen dient te worden gezie aanwezigheid van katalase sneller en grondigetgslaa
wat voor de uitvinding waarvan bescherming wordt in vindt - het geschil van partijen "niet raakt", kefijk
geroepen, wezenlijk is - anders gezegd: wat deeacht slechts tot uitdrukking heeft willen brengen datsen

de woorden van die conclusies liggende uitvindiegsg partijen niet in geschil is dat de toepassing vatalase
dachte is - teneinde een uitsluitend op de lejiterli  op zichzelf - dus ongeacht de samenstelling vaapde
betekenis van de bewoordingen gegronde en daarotessing die de katalase bevat - niet door het octro
voor een redelijke bescherming van de octrooihoudemwordt beschermd. De klacht onder 11 ziet eraanbipor
wellicht te beperkte (of onnodig ruime) uitleg terv  dat het enkele feit dat dezelfde "inzichten" di¢ Hef
mijden. Dit gezichtspunt geeft evenwel nog geenaan zijn oordeel ten grondslag heeft gelegd, obkean
aanwijzingen voor de wijze waarop bij die uitleg e ander oordeel hadden kunnen leiden, 's Hofs oordeel
het protocol bedoelde midden tussen een redeligke b niet onbegrijpelijk maakt. De onder 12 aangevoerde
scherming van de octrooihouder en een redelijkeklacht stuit af op het feitelijke karakter van logt uit-
rechtszekerheid voor derden kan worden gevonden. Dkeg van de beschrijving van de geoctrooieerde
tot uitleg van de conclusies van het octrooischgét uitvinding berustende oordeel van het Hof.

roepen rechter zal dan ook tevens moeten beoordélen 3.4.1 Onderdeel A bestrijdt de rov. 5 en 6 vanHheft

het resultaat van zijn onderzoek de rechtszekerheiOnder 1 en 2 klaagt het onderdeel over onjuistiherd
voor derden voldoende tot haar recht laat komenh. Di's Hofs opvatting (rov. 6) dat derden het verlepdas-
laatste gezichtspunt zal een restrictieve, meerdbij sier niet behoeven te raadplegen en dit niet bijileg
bewoordingen van de conclusies aansluitende uitlevan het octrooi behoeven te betrekken. Mede gelé&t o
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Hofs rov. 13 komt de opvatting van het Hof eroprnee 3.5.1 Onderdeel B, dat onder 5 slechts een inlgidin
dat (het voor derden openbare gedeelte van) hig-ver behelst, klaagt onder 6 dat de door het Hof in fdv.
ningsdossier wel - tot op zekere hoogte - tégen deyebezigde motivering geen begrijpelijke weerlegging
octrooihouder mag worden gebruikt, maar in geen geinhoudt van het in rov. 5 met (b) aangeduide argume
val mag worden gebruikt ten gunste van een door delat Ciba Geigy had ontleend aan de omstandigheid da
octrooihouder verdedigde en door een ter zake ean o in de hoofdconclusie van het octrooi niet dezeffate
trooiinbreuk aangesproken derde bestreden uitleg vamulering (namelijk een "ongeveer 0,8 tot 1,0-prasen
het octrooi. Het Hof leidt een en ander af uit het keukenzoutoplossing") is gebezigd als in conclisie
paalde in art. 69 EOV, in verband met de eis vanDe klacht berust op een verkeerde lezing van 's Hof
rechtszekerheid voor derden. De klacht is in z@verr arrest en mist dus feitelijke grondslag. Het dcetr Hof
gegrond dat 's Hofs opvatting in haar algemeenteeid in rov. 11 overwogene betreft niet het bedoeldau-arg
ver gaat. Het bepaalde in art. 69 lid 1 EOV, zodtige- ment. Dat argument heeft het Hof verworpen in &v.
legd volgens het daarbij behorende protocol, heefin de rov. 9 tot en met 11 onderzoekt het Hof veat e
weliswaar (mede) een redelijke rechtszekerheid voolgemiddelde vakman - gesteld voor de in rov. 7 bedoe
derden ten doel, doch hieruit volgt niet dat deeyegs de vraag of met de omstreden woorden in de
uit het verleningsdossier, voor zover deze voodeler hoofdconclusie bedoeld is (i) een oplossing di¢oisio
toegankelijk zijn, nooit ten gunste van een dooode is en keukenzout bevat, dan wel (ii) een oplossiieg
trooihouder voorgestane uitleg van zijn octrooid®mu  isotoon is omdat zijn ongeveer 0,9% keukenzout beva
mogen worden gebruikt. Wel noopt de eis van een re- zal begrijpen bij lezing van de beschrijving viaet
delijke rechtszekerheid voor derden tot octrooi.

terughoudendheid bij het ten voordele van de octroo 3.5.2 Ook subonderdeel B.7 berust op een onjuéste |
houder hanteren van aan het verleningsdossiering van het bestreden arrest. In rov. 8 ligt betloten
ontleende argumenten. De rechter zal dan ook slechthet oordeel dat Ciba Geigy tijdens de verleningspro
wanneer hij oordeelt dat het voor de gemiddelde vakdure afstand heeft gedaan van een uitvoeringsvarian
man ook na bestudering van de beschrijving en devaarin de oplossing wel katalase doch minder dan
tekeningen nog voor redelijke twijfel vatbaar hliffoe  0,9% keukenzout bevat. Het Hof reageert in rov. 8
de inhoud van de conclusies moet worden begreperslechts op vorenbedoeld argument (b) van Ciba Geigy
gebruik mogen maken van verhelderende gegevens uén wel met een aan de tekst van conclusie 2 omtleen
het openbare deel van het verleningsdossier. Qaarbtegenargument.

dient ook in aanmerking te worden genomen dat endui3.5.3 Onder 8 klaagt onderdeel B over onbegrijpelij
delijkheden die het gevolg zijn van een onzorgwgedi heid van de door het Hof in rov. 9 en 10 gevolgde
formulering van het octrooischrift, in beginsel vae gedachtengang. De klacht faalt. De gedachtengang va
sico van de octrooihouder behoren te komen. Dehet Hof is klaarblijkelijk de volgende. De in ro®.be-
gegrondheid van de klacht kan evenwel bij gebrek aa doelde passage uit de beschrijving in het octrboific
belang niet tot cassatie leiden, nu het Hof - jn ge- bestaat uit vier alinea's, waarvan de eerste deidenop
dachtengang: ten overvlioede - het verleningsdossiede hoofdconclusie betrekking hebben en alleen de
heeft onderzocht en in rov. 13 daaruit heeft geleenc laatste alinea uitsluitend conclusie 2 betreftedieats-
deerd dat tijdens de verleningsprocedure (ook) hete alinea vermeldt niets over de in conclusie 2
Europees Octrooibureau en Ciba Geigy oordeelden dajenoemde 0,8 tot 1,0-procents keukenzoutoplossing;
onder de woorden "eine der Konzentration der Augen-deze keukenzoutoplossing is dus kennelijk ook de ke
flussigkeit entsprechende Kochsalzlosung" in dekenzoutoplossing die wordt bedoeld in de
hoofdconclusie is te verstaan: een (isotone) keukenhoofdconclusie. Niet kan worden gezegd dat deze ge-
zoutoplossing met een gehalte van ongeveer 0,9%lachtengang onbegrijpelijk is.

keukenzout. 3.6. Onderdeel D is gericht tegen rov. 13, waagh h
3.4.2 Onderdeel A bevat onder 3 en 4 klachten dieHof ten overvioede heeft geoordeeld dat het verle-
klaarblijkelijk strekken ten betoge dat het Hof tem- ningsdossier de slotsom bevestigt waartoe het efof t
rechte is voorbijgegaan aan, althans niet begijijpel aanzien van de betekenis van de omstreden woonden i
heeft gereageerd op, de uitvoerig toegelichte aegum de hoofdconclusie is gekomen. De klacht dat dit oor
ten van Ciba Geigy ter ondersteuning van haardeel onbegrijpelijk is, faalt. In het licht van de de
standpunt dat met de omstreden woorden in de hoofdeonclusie van het Openbaar Ministerie onder 17 ver-
conclusie niet anders kan zijn bedoeld dan daghat melde gegevens is het bestreden oordeel geenszins
om een (zout-)oplossing die katalase bevat endsoto onbegrijpelijk. De overige klachten van het ondetde
is. Deze klachten zijn tevergeefs voorgedragen. Hefalen reeds omdat zij opkomen tegen een ten owervio
Hof heeft de bedoelde argumenten in zijn rov. %etot  de gegeven oordeel.

met 11 onder ogen gezien en met een begrijpelijge m 3.7 Onderdeel E faalt omdat het miskent dat deteech
tivering verworpen. De verder in de subonderdele® A niet verplicht is zich door deskundigen te doenrvoo
en A.4 aangevoerde klacht dat het Hof ten onrechtdichten.

heeft gesproken van aan het verleningsdossieremtle 4. Beslissing

de argumenten, kan bij gebrek aan belang niet slage De Hoge Raad:

Het Hof heeft die argumenten immers in zijn overwe-verwerpt het beroep;

gingen betrokken.
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veroordeelt Ciba Geigy in de kosten van het geding 7. Voor zover thans in cassatie van belang he¢fyée
cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde varc®t  schil van partijen zich toegespitst op de vraagkeel
begroot op f 3157,20 aan verschotten en f 3000 vodoetekenis moet worden gehecht aan de woorden ‘eine
salaris. der Konzentration der Augenflissigkeit entsprecleend
Kochsalzldsung’ in de hoofdconclusie van het odtroo
8. In eerste aanleg nam Ciba Geigy het standpunt i
dat met deze woorden bedoeld is een oplossingsdie i
Conclusie Advocaat-Generaal Strikwerda toon is (en dat het woord ‘Kochsalzlosung' dus
weggeinterpreteerd mag worden) en dat ‘Ons Merk 2’,
1. Eiseres tot cassatie, hierna: Ciba Geigy, isdbter ~ Nu gebleken is dat deze reinigingsvioeistof eetore®
van het Europese octrooi 0 082 798. De prioriteitsd Oplossing is die katalase bevat, een zodanig elguit/a
tum is 21 december 1981. De verleningsdatum na/ormt van de uitvinding volgens het octrooi dat het
oppositie is 27 november 1991. Het octrooi is mededaardoor inbreuk maakt op het octrooi van Cibagéei
voor Nederland verleend. 9. De President verwierp dit standpunt van Ciba
2. Het octrooi heeft betrekking op een werkwijzewvo Geigy, onder meer op grond van de overweging (r.o.
de desinfectie en reiniging van contactlenzen \reeir  5.2.15) dat
menselijk oog. De hoofdconclusie luidt in de pro- de conclusies noch de beschrijving enige indichge
cestaal vatten voor de juistheid van eiseresses stelling da
Verfahren zur Desinfektion und Reinigung von Kon- wezenlijk voor de geoctrooieerde uitvinding is et
taktlinsen fiir das menschliche Auge, bei welchembruik van isotone oplossing die een katalase bédet.
Verfahren zunachst wahrend eines ersten Zeitalischnitegendeel is het geval. Door het benadrukken van de
tes eine Wasserstoffperoxid-Losung auf die gunstige eigenschappen van een isotone keukenzoutop
Kontaktlinse zur Einwirkung gebracht wird und ansch lossing (rechtsoverweging 5.2.14) moet het gebvaik
liessend wahrend eines zweiten Zeitabschnittesadas juist deze oplossing wezenlijk worden geacht. Het
der Kontaktlinse haftende und/oder das in diestgeau Woord keukenzoutoplossing kan, met andere woorden,
nommene Wasserstoffperoxid unter Wirkung eineshiet worden weggeinterpreteerd.
Katalysators in Wasser und Sauerstoff aufgespaltedNiet aannemelijk is geworden dat een deskundige die
wird, dadurch gekennzeichnet, dass nach Abschlesss d de conclusies leest en deze tracht te verstaagtilicht
ersten Zeitabschnittes die die Kontaktlinse umgdben Vvan de beschrijving zal of moet begrijpen dat de be
Wasserstoffperoxid-Lésung durch eine der KonzentraSchreven  gunstige  eigenschappen  van  een

tion der Augenfliissigkeit entsprechende keukenzoutoplossing in feite eigen zijn aan eli¢ose
Kochsalzlésung ersetzt wird, welche Katalaseenthalt oplossing — dit lijkt eiseres impliciet te betogenen
Conclusie 2 van het octrooi luidt: dat een keukenzoutoplossing slechts als een vddrbee

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnets te begrijpen dat staat voor elke isotone opfmssi

dass als Kochsalzldsung, welche Katalase enthié#, e In die omstandigheden gaat het niet aan om eerin d
Mischung von zumindest 100 bis 1000 Volumenteilenconclusies genoemd species (isotone keukenzoutoplos
einer etwa 0,8 bis 1,0%-igen Kochsalzlésung und eising die katalase bevat) te verstaan als een genus
nem Volumenteil einer handelsiblichen (isotone oplossing die katalase bevat). De reckésze
hochkonzentrierten Katalase-L6sung verwendet wird. heid waarop derden aanspraak mogen maken zou dan te
3. Verweersters in cassatie, hierna Oté c.s., lereiy ~ Z€er in het gedrang komen.

Nederland een contactlensvloeistof onder de naam ‘O 10. In hoger beroep wijzigde Ciba Geigy haar stand
Merk 2' op de markt die volgens, door Oté c.s. biet  punt en voerde aan dat onder de bedoelde woorden ui
streden, analyses van Ciba Geigy ongeveer 0,139de hoofdconclusie moet worden verstaan een opigssin
keukenzout, ongeveer 0,20% fosfaat, ongeveer 1,5 tdie keukenzout bevat, en isotoon is, zodat de -reini
2% glycerine, alsmede katalase bevat en die dezelfdgingsvioeistof van Oté c.s. onder de letter van de
osmotische druk heeft als de oogvloeistof (en deeha Octrooiconclusie valt. Haar stelling dat ‘Ons Mezk
isotoon is). als equivalent inbreukmakend is liet Ciba Geigyema

4. Volgens Ciba Geigy maken Oté c.s. dusdoende in{r.0. 12 van het bestreden arrest).

breuk op haar rechten uit genoemd octrooi. Op grondl1. Het hof verwierp de door Ciba Geigy verdedigde
hiervan vordert Ciba Geigy in dit kort geding déan lezing van de bedoelde woorden uit de hoofdconelusi
breukverbod c.a. Oté c.s. hebben de vorderingerYolgens het hof baseert Ciba Geigy haar lezing op
bestreden. twee (soorten) argumenten (r.o. 5):

5. In eerste aanleg heeft de President van de Haag$d) argumenten ontleend aan het verleningsdossier,
rechtbank bij vonnis van 14 januari 1992 de vorderi (b) het argument dat onder de bedoelde woorden niet
gen van Ciba Geigy afgewezen. In hoger beroejt is d mag worden verstaan (enkel) een keukenzoutoplgssing
vonnis door het Gerechtshof te 's-Gravenhage tegar die ongeveer 0,9% keukenzout omvat, omdat bij deze
van 7 oktober 1993 bekrachtigd. interpretatie conclusie 2, waarin de toepassingnope
6. Ciba Geigy is tegen het arrest van het hafigjjin ~ baar gemaakt wordt van een oplossing die ongev8er 0
cassatie gekomen met een uit viff onderdelen opgetot 1,0% keukenzout bevat, ruimer zou zijn dan de
bouwd middel, dat door Oté c.s. is bestreden mehoofdconclusie.

conclusie tot verwerping van het cassatieberoep.
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12. De onder (a) bedoelde argumenten stuiten velgenimmers ten overvioede als zijn oordeel te kennen-da
het hof reeds af op de omstandigheid dat uit het-vo kort gezegd — uit het verleningsdossier geen argime
schrift van art. 69 van het Europese Octrooiverdrags te ontlenen voor de door Ciba Geigy verdedigjtle
voortvloeit dat derden het verleningsdossier niet b leg van de in de hoofdconclusie van het octrooi
hoeven te raadplegen en bij de uitleg van het octeo  opgenomen woorden ‘eine der Konzentration der Au-
betrekken, zodat die argumenten Ciba Geigy niat ku genflissigkeit entsprechende Kochsalzlésung'. Dit
nen baten (r.o. 6). Uit r.o. 13 van het bestredeesa  oordeel wordt weliswaar in subonderdeel D.15 als on
blijkt overigens dat het hof van oordeel is datdgt  begrijpelijk bestreden, doch m.i. tevergeefs. Zé¢ in
verleningsprocedure blijkt dat zowel het Europees o eerste aanleg door Ciba Geigy overgelegde verle-
trooibureau als Ciba  Geigy de mening warenningsdossier, met name ook het affadavit Singerihd
toegedaan dat onder de woorden ‘eine der Konzeéentratjanuari 1985, ingebracht bij brief van 20 augugitf85

on der Augenflissigkeit entsprechende (‘such solutions must be isotonic, that is havealh s
Kochsalzlésung' in de hoofdconclusie is te verstaan content of about 0,9% ...), alsmede de brief van Ciba
een (isotone) keukenzoutoplossing met een gehatte v Geigy d.d. 2 oktober 1986 naar aanleiding van leet b
ongeveer 0,9% keukenzout. zwaar van Thilo d.d. 9 september 1986. Zie vooets h
13. Ook het onder (b) bedoelde argument vindt geenn eerste aanleg door Oté c.s. overgelegde opeositi
genade in de ogen van het hof (r.o. 8). Vervolgams  dossier, met name ook de brief van Ciba Geigy 1bd.
derzoekt het hof de vraag wat de gemiddelde vakmaganuari 1989, p. 21 en p. 22, alsmede de briefGia

zal begrijpen bij lezing van de beschrijving van be- Geigy d.d. 30 oktober 1990.

trooi. Het hof komt tot de slotsom dat de beschigv ~ 18. Zie ik het goed, dan strekken de subonderd&lgn

de gemiddelde vakman leert dat én de hoofdconclusien A.4 ten betoge dat het hof in r.0. 5 en 6 v§m ai-

én conclusie 2 betrekking hebben op één, bijzondererest niet of niet voldoende (begrijpelijk) heeft
keukenzoutoplossing, te weten een keukenzoutoplosgereageerd op de stellingen van Ciba Geigy teemnd
sing die haar isotoniciteit uitsluitend aan keul@mnz  steuning van haar standpunt dat — kort gezegd — met
ontleent. De gemiddelde vakman zal dan ook de conde bedoelde woorden in de hoofdconclusie van het oc
clusie trekken dat onder de woorden ‘eine dertrooi functioneel niets anders bedoeld kan zijn dah
Konzentration der Augenflissigkeit entsprechendeer sprake moet zijn van een (zout-)oplossing diaelaa
Kochsalzlésung’ in de hoofdconclusie is te verstaanse bevat en isotoon is. Bovendien zou het hof deze
een oplossing met ongeveer 0,9% keukenzout, aldustellingen ten onrechte hebben aangemerkt als -argu
het hof (r.o. 11 slot). menten ontleend aan het verleningsdossier’.

14. Onderdeel A van het middel keert zich in vier 19. De klacht faalt m.i. Het hof heeft op de bedeel
subonderdelen met rechts- en motiveringsklachten testellingen wel gereageerd, zij het niet in r.o.rb &
genr.o. 5 en 6 van het bestreden arrest. maar in r.0. 9 t/m 11. Dat het hof Ciba Geigy eze

15. De subonderdelen A.1 en A.2 bestrijden hetexdrd stellingen niet is gevolgd, rechtvaardigt op zidhnet

van het hof, dat derden het verleningsdossier lmet  de conclusie dat het oordeel van het hof blijk geah
hoeven te raadplegen en bij de uitleg van het octeo  een onvoldoende begrijpelijke gedachtengang, aimls
betrekken (r.o. 6 slot), als onjuist. onderhavige subonderdelen kennelijk willen betogen.
16. De klacht is gegrond. Uit HR 29 januari 1989, N Bij de klacht dat het hof deze stellingen ten ohtec
1989, 506 nt. LWH (r.o. 3.5, zie voorts de cona@usi heeft aangemerkt als aan het verleningsdossiezemtl|
OM, A-G Asser, onder 2.11 met gegevens in voetnootde argumenten mist Ciba Geigy belang, nu het bof d
31), HR 31 december 1993, NJ 1994, 387 nt. DWFVdoor Ciba Geigy bedoelde stellingen niet buiten be
(r.o. 3.2) en HR 17 juni 1994, RvdW 1994, 137 (NJ schouwing heeft gelaten.

1995, 394; red.) (r.0. 3.1.2) blijkt dat het (vaterden  20. Onderdeel B keert zich in vier subonderdelgene
openbare gedeelte van het) verleningsdossier van be&.o. 8 t/m 11 van het bestreden arrest.

lang is voor de bepaling van de beschermingsomvan@l. Na het inleidende subonderdeel B.5 klaagt subon
van het octrooi. Dit betekent dat uit het verlesibgs-  derdeel B.6 dat de door het hof in r.0o. 11 gebezigd
sier blijkende gegevens door de octrooihouder aammotivering onbegrijpelijk is, nu deze motiveringeni
derden kunnen worden tegengeworpen, zoals omgean verklaren waarom in de hoofdconclusie niet de-
keerd derden op grond van uit het verleningsdossierelfde formulering is gekozen als in conclusie 2,
blijkende gegevens het verweer mogen voeren dat deamelijk een ‘ongeveer 0,8 tot 1,0-procents keuken-
aanvrager van het octrooi afstand heeft willen deem  zoutoplossing’ en dus geen begrijpelijke weerleggin
een gedeelte van de bescherming waarop het octrodgmhoudt van de door het hof in r.0. 5 als ‘argunmgnt
naar het wezen van de geoctrooieerde uitvinding aanaangeduide stelling van Ciba Geigy.

spraak geeft. Voor zover het oordeel van het hof22. Het subonderdeel berust m.i. op een verkeerde |
inhoudt dat uit het verleningsdossier blijkende egeg zing van het bestreden arrest. Anders dan het
vens die van belang zijn met het oog op desubonderdeel kennelijk veronderstelt, heeft r.onikt
beschermingsomvang van het octrooi niet aan derdebetrekking op argument (b). Dat argument verweept h
kunnen worden tegengeworpen, geeft het derhaljle bli hof in r.o. 8, om vervolgens in r.0. 9 t/m 11 eeder
van een onjuiste rechtsopvatting. onderzoek in te stellen naar de in r.o. 7 gestiltie-

17. Wegens gebrek aan belang zal de klacht Cibgretatievraag aan de hand van de vraag wat een
Geigy echter niet kunnen baten. In r.o. 13 geeftHu# gemiddelde vakman zal begrijpen bij lezing van de b
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schrijving van het octrooi. Waar r.0. 11 niet stréd octrooischrift maar door datgene waarin naar hetemne
motivering van de verwerping van argument (b),tfaal van de zaak de geoctrooieerde uitvinding bestaalsz
het subonderdeel derhalve wegens gebrek aan jiedteli dit uit de octrooiconclusies in het licht van desdij-
grondslag. ving van het octrooi naar voren komt.

23. Subonderdeel B.7 keert zich tegen r.o. 8. He29. De vaststelling wat het wezen van de geoctevoie
subonderdeel leest in deze rechtsoverweging dat hete uitvinding inhoudt, is voorbehouden aan de escht
hof heeft geoordeeld dat de octrooihouder tijdees d die over de feiten oordeelt. Zijn oordeel kan, digi
verleningsprocedure heeft afgezien van een uitvoeals het is, in cassatie niet op juistheid wordetogfst.
ringsvariant, waarin zich wel katalase, maar geéf6Q  In cassatie kan slechts ter toetsing komen of dbtee
doch minder, keukenzout bevindt, en noemt dit ceirde de juiste maatstaf heeft aangelegd. Zie 0.m. HR&B
rechtens onjuist, althans onbegrijpelijk. 1979, NJ 1979, 479 nt. LWH. Daarbij is, zo spreeét

24. Ook dit subonderdeel lijkt mij te berusten gme vanzelf, niet beslissend of de rechter de maatsatf
verkeerde lezing van het bestreden arrest. In dedte  zoveel woorden heeft genoemd, maar of de rechter de
de rechtsoverweging reageert het hof slechts ajpde  maatstaf heeft toegepast. Vgl. HR 17 juni 1994,\Rvd
het hof in r.0. 5 als argument (b) aangeduideistell 1994, 137. (NJ 1995, 394; red.).

van Ciba Geigy. Het hof heeft deze stelling kléiprb  30. In het licht van dit een en ander meen ik dat d
kelijk opgevat als een grammaticaal argument terrechtsklacht van subonderdeel C.9 faalt. Het hafithe
ondersteuning van de door Ciba Geigy voorgestanén r.o. 11 van zijn arrest onderzocht op welk ihzic
interpretatie van de bedoelde zinsnede in de hoofdc voor de gemiddelde vakman die de beschrijving \v&tn h
clusie van het octrooi en pareert deze stelling @zak)  octrooi leest, de door de geoctrooieerde uitvindieg

met een grammaticaal (tegen-)argument. Over degvraaboden probleemoplossing berust en wat daaraan
of de octrooihouder tijdens de verleningsproceciee  ‘verrassend’ geacht dient te worden. Aldus heeft he
beperking heeft gewenst, dan wel heeft afgezien vamof, zonder overigens de leer van het wezen vauitde
bescherming van een uitvoeringsvariant, laat hét hovinding te noemen, deze leer kennelijk toegepasiesn
zichinr.o. 8 niet uit. de juiste maatstaf aangelegd bij de uitleg vanduet

25. Subonderdeel B.8 richt zich met een motiverings trooi.

klacht tegen r.o. 9 en 10. Het subonderdeel acidbde  31. De motiveringsklacht van subonderdeel C.10dteru
het hof in deze rechtsoverwegingen gevolgde gedachm.i. op een verkeerde lezing van r.o. 11 van hstrée
tengang onvoldoende begrijpelijk. den arrest. Het hof heeft met de overweging daicht

26. De klacht faalt m.i. De gedachtengang van loét h (a) het geschil van partijen niet (raakt) kennelij

is kennelijk deze. Van de vier alinea's waaruitbde  slechts tot uitdrukking willen brengen dat tussertip
doelde passage in de beschrijving van het octr®oi ien in confesso is dat enkel de toepassing vandsaal
opgebouwd, heeft alleen de laatste alinea uitsidite dus ongeacht de vraag naar het isotone karaktederan
betrekking op de tweede conclusie van het octidei.  zoutoplossing, buiten de beschermingsomvang van het
ze alinea vermeldt echter niets over de in die d@ee octrooi valt.

conclusie genoemde 0,8 tot 1,0 procents keukengeouto 32. Ook de motiveringsklacht van subonderdeel C.11
lossing, zodat deze keukenzoutoplossing kenneljk d zal niet kunnen slagen. De omstandigheid dat opdyro
keukenzoutoplossing is die bedoeld wordt in de ttoof van dezelfde ‘inzichten’, welke het hof aan zijrraeel
conclusie. Deze gedachtengang is niet onbegriipelij  ten grondslag heeft gelegd, ook een ander oordeel
27. Onderdeel C klaagt dat het hof bij de beoondeli denkbaar is, maakt het oordeel van het hof op ei€hz
van de inbreukvraag heeft nagelaten vast te stellemog niet onbegrijpelijk.

waarin naar het wezen van de zaak de geoctrooieerde3. Hetzelfde lot zal de motiveringsklacht van subo
uitvinding bestaat (subonderdeel C.9) en, subsijdiai derdeel C.12 moeten treffen. 's Hofs oordeel bewpst
voor zover aangenomen zou moeten worden dat het hafitleg van de beschrijving van het octrooi en is &&i-

de inbreukvraag wel aan de hand van dit criterieefth  telijk van karakter. Dit oordeel kan in cassatietmet
beoordeeld, dat het hof dan onbegrijpelijk heeftllibe  vrucht worden bestreden met de stelling dat ook een
(subonderdelen C.10-12). andere uitleg denkbaar is of zelfs meer voor dedhan
28. De leer van het wezen van de uitvinding (zie2¥R  ligt.

januari 1989, NJ 1989, 506 nt. LWH; HR 9 november 34. Onderdeel D keert zich in vier subonderdelgene
1990, NJ 1991, 169 nt. DWFV; HR 31 december 1993 r.0. 13 van het bestreden arrest.

NJ 1994, 387 nt. DWFV; HR 17 juni 1994, RvdW 35. Wat subonderdeel D.15 betreft, verwijs ik raetr
1994, 137 C (NJ 1995, 394; red .), telkens met geel geen hierboven onder 17 is opgemerkt. Het onderdeel
gevens in de conclusie OM) komt erop neer dat &ij d zal voor het overige reeds wegens gebrek aan belang
uitleg van een octrooi nagegaan dient te worden opnoeten falen, nu het hof deze overweging ten over-
welk inzicht de door de uitvinding geboden probleem vioede heeft gegeven en de (andere) gronden waarop
oplossing berust en wat daarin, voor de doorsnedet hof zijn oordeel heeft gebaseerd in cassasiedst
vakman, als nieuw en inventief aan de stand van d&unnen houden.

techniek is toegevoegd. Of anders gezegd: derden di 36. Onderdeel E is gericht tegen r.o. 14 van 's hof

nen er in beginsel vanuit te gaan dat derest en strekt ten betoge dat het hof onjuist deh w
beschermingsomvang van een octrooi niet wordt beonbegrijpelijk heeft beslist door aan het door Ciba
paald door de letterlijke bewoordingen van het
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Geigy verzochte (voorlopig) deskundigenbericht geen
gevolg te geven.

37. Het onderdeel is m.i. tevergeefs voorgestelet H
miskent dat de rechter in kort geding zich weliswaa
kan laten voorlichten door deskundigen, maar daarto
nimmer is gehouden. Vgl. HR 4 juni 1993, NJ 1993,
659 nt. DWFV en de gegevens vermeld in de conclusie
OM (A-G Asser) onder 2.9.

38. De conclusie strekt tot verwerping van het bpro
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