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Hoge Raad, 9 februari 1996, Spiro v Flamco

ontluchtingsafsluiter in een vloeistofsysteem

OCTROOIRECHT

Partiéle nietigheid octrooi met terugwerkende
kracht mogelijk

Ingevolge art. 51(1)(a) ROW kan een octrooi dat een
uitvinding betreft die slechts ten dele nieuw is in de zin
van art. 2 ROW of slechts ten dele inventief is als be-
doeld in art. 2A ROW, en daarom in zoverre niet had
behoren te worden verleend, partieel nietig worden
verklaard, welke nietigverklaring ingevolge art. 51(5)
terugwerkende kracht heeft.

Voor partiéle nietigheid is vereist dat sprake is van
een voor de gemiddelde vakman op de voorrangsda-
tum voldoende voor de hand liggende en duidelijke
beperking van de conclusie

In het licht van art. 30 lid 2 ROW, opgevat overeen-
komstig hetgeen is overwogen in rov. 3.3.1 van HR 13
januari 1995, NJ 1995, 391 [Ciba Geigy/Oté Optics], is
zulks evenwel alleen toelaatbaar wanneer voor de ge-
middelde vakman die kennis neemt zowel van het
octrooischrift als van de stand van de techniek op de
voorrangsdatum, voldoende duidelijk is waar de gren-
zen van de bescherming liggen die door het octrooi,
voor zover geldig, wordt geboden. Daartoe is niet al-
leen vereist dat achteraf een aanvulling van het
octrooischrift kan worden geformuleerd, waardoor deze
grenzen met voldoende duidelijkheid worden getrok-
ken, maar tevens dat het gaat om een aanvulling die
voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende
voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van
het octrooischrift in samenhang met de stand van de
techniek op de voorrangsdatum, zelfstandig tot de slot-
som te komen dat het octrooi slechts verleend had
behoren te worden met de in die aanvulling gelegen
beperking en dat het derhalve binnen de daaruit af te
leiden engere grenzen geldig was. Tevens moet voor de
gemiddelde vakman voldoende duidelijk zijn dat de
aanvulling slechts het bestaande octrooi beperkt en niet
leidt tot een ander octrooi dan dat waarvan de nietig-
verklaring wordt gevorderd.

Vindplaats: BIE 1996, nr. 94, p. 334 m.nt Brinkhof en
Steinhauser; NJ 1998, 2, m.nt Verkade

Hoge Raad, 9 februari 1996
(Snijders, Roelvink, Mijnssen, Neleman, Nieuwenhuis)

Spiro Research BV, te Helmond, eiseres tot cassatie,
adv. mr. R. Laret,

tegen

Flamco BV, te Gouda, verweerster in cassatie, adv. Jhr.
mr. J.L.R.A. Huydecoper.

1. Het geding in feitelijke instanties

Thans verweerster in cassatie - verder te noemen:
Flamco - heeft bij exploit van 2 februari 1990 thans ei-
seres tot cassatie - verder te noemen: Spiro -
gedagvaard voor de Rechtbank te 's-Gravenhage en on-
der meer gevorderd het Nederlands octrooi 156 225
nietig te verklaren.

Spiro heeft tegen de vordering verweer gevoerd.

Bij tussenvonnis van 6 februari 1991 heeft de Recht-
bank de Octrooiraad om rapport en advies verzocht.
Nadat dit advies was uitgebracht, heeft de Rechtbank
bij vonnis van 16 juni 1993 het Nederlands octrooi 156
225, op 18 juli 1978 aan Spiro verleend, nietig ver-
klaard.

Tegen het eindvonnis heeft Spiro hoger beroep inge-
steld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage.

Bij arrest van 22 december 1994 heeft het Hof het be-
streden vonnis bekrachtigd.

()

3. Beoordeling van de middelen

3.1. In cassatie moet van het volgende worden uitge-
gaan.

(i) Spiro is houdster van het Nederlands octrooi no. 156
225. De voorrangsdatum is 9 december 1972. Het oc-
trooi betreft een ontluchtingsafsluiter. Flamco heeft in
deze zaak de nietigverklaring van dit octrooi gevorderd.
(ii) De uitvinding waarvoor het octrooi is verleend, is in
het octrooischrift uitsluitend afgebakend van de inrich-
ting volgens het Amerikaanse octrooischrift no. 3 586
032, hierna aan te duiden als: de Flair. De Flair maakt
gebruik van een vrij opgehangen vlotter, zodat de af-
sluiting niet wordt verstoord door een (verdere) stijging
van het vloeistofniveau.

(i) De uitvinding waarvoor Spiro octrooi is verleend,
bestaat, kort gezegd, in het met betrekking tot de afslui-
ting toepassen van een schroefveer, die naar alle kanten
kan uitbuigen en die tevens bruikbaar is als stelorgaan
voor de veerkracht.

(iv) Voor 9 december 1972 waren eveneens gepubli-
ceerd de Duitse "Gebrauchsmuster” nos. 7 136 706 en 7
145 993. Ten opzichte van deze Gebrauchsmuster -
waarin ontluchtingsafsluiters zijn beschreven met iden-
tieke schroefveerconstructies met instelbare veerkracht,
die de klep op identieke wijze belasten in de sluitstand
en tijdens de openings- en sluitbeweging van de klep -
is de uitvinding van Spiro, zoals geoctrooieerd, niet
nieuw.

(v) Spiro heeft zich evenwel op het standpunt gesteld
dat haar octrooi niet op die grond nietig behoeft te wor-
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den verklaard, maar gewijzigd in stand kan blijven,
namelijk door de tekst van de conclusie van het oc-
trooischrift dadelijk voorafgaande aan de woorden "met
het kenmerk" aan te vullen met de woorden:

"waarbij het kleporgaan voor openen respectievelijk
sluiten van de afsluiter ten opzichte van zijn zitting is te
kantelen door een omlaag respectievelijk omhoog be-
wegende vlotter, die zodanig is opgehangen dat deze
bij het verder omhoog bewegen na het door het klepor-
gaan bereiken van de afsluitende stand het kleporgaan
niet meeneemt".

(vi) Deze aanvulling leidt naar de stellingen van Spiro
tot een beperking van de conclusie en brengt tevens
mee dat het aldus beperkte octrooi voorziet in een z.g.
combinatie-uitvinding van enerzijds de Duitse Ge-
brauchsmuster en anderzijds de vlotterconstructie van
Flair. Een en ander is door Flamco bestreden.

3.2. Evenals de Rechtbank heeft het Hof het standpunt
van Spiro verworpen. Daartegen richt het middel een
reeks klachten.

3.3. Voorop moet worden gesteld dat ingevolge art. 51
lid 1, aanhef en onder a, ROW een octrooi dat een uit-
vinding betreft die slechts ten dele nieuw is in de zin
van art. 2 ROW of slechts ten dele inventief is als be-
doeld in art. 2A ROW, en daarom in zoverre niet had
behoren te worden verleend, partieel nietig kan worden
verklaard, welke nietigverklaring ingevolge art. 51 lid 5
terugwerkende kracht heeft. In het licht van art. 30 lid 2
ROW, opgevat overeenkomstig hetgeen is overwogen
in rov. 3.3.1 van HR 13 januari 1995, NJ 1995, 391, is
zulks evenwel alleen toelaatbaar wanneer voor de ge-
middelde vakman die kennis neemt zowel van het
octrooischrift als van de stand van de techniek op de
voorrangsdatum, voldoende duidelijk is waar de gren-
zen van de bescherming liggen die door het octrooi,
voor zover geldig, wordt geboden. Daartoe is niet al-
leen vereist dat achteraf een aanvulling van het
octrooischrift kan worden geformuleerd, waardoor deze
grenzen met voldoende duidelijkheid worden getrok-
ken, maar tevens dat het gaat om een aanvulling die
voor de gemiddelde vakman reeds tevoren voldoende
voor de hand lag om, aan de hand van de inhoud van
het octrooischrift in samenhang met de stand van de
techniek op de voorrangsdatum, zelfstandig tot de slot-
som te komen dat het octrooi slechts verleend had
behoren te worden met de in die aanvulling gelegen
beperking en dat het derhalve binnen de daaruit af te
leiden engere grenzen geldig was. Tevens moet voor de
gemiddelde vakman voldoende duidelijk zijn dat de
aanvulling slechts het bestaande octrooi beperkt en niet
leidt tot een ander octrooi dan dat waarvan de nietig-
verklaring wordt gevorderd.

3.4. De door het Hof gevolgde gedachtengang, gelezen
tegen deze achtergrond, komt neer op het volgende.

Het Hof heeft eerst in zijn rov. 4 onder b, d en e een
uitleg gegeven van het octrooi van Spiro, zoals dit haar
is verleend. Het heeft de uitvinding waarvoor Spiro oc-
trooi is verleend, daarbij aldus opgevat dat die
uitvinding geen betrekking heeft op wat er kan gebeu-
ren wanneer het vloeistofniveau verder stijgt dan voor
het voltooien van de sluitbeweging van het kleporgaan

nodig is. Ook heeft het Hof geoordeeld dat de maatre-
gelen waarin de uitvinding is gelegen, in de conclusie
van het octrooischrift uitsluitend zijn opgenomen in
hetgeen volgt na de woorden "met het kenmerk".
Vervolgens heeft het Hof in rov. 7 e.v. onderzocht wat
de gemiddelde vakman uit het octrooischrift zou opma-
ken, als men dit leest met de door Spiro voorgestelde
aanvulling. Daarbij is het Hof tot de slotsom gekomen
dat deze vakman niet op de gedachte zal komen dat hij
met een combinatie-uitvinding te maken heeft, waarvan
één van de elementen bestaat uit de schroefveercon-
structie met instelbare veerkracht, bekend door de beide
Gebrauchsmuster. Het Hof heeft daarbij beslissend ge-
acht dat de uitvinding van Spiro in het octrooischrift
uitsluitend van de Flair en niet ook van de Gebrauchs-
muster is afgebakend.

Daaraan heeft het Hof toegevoegd dat Spiro "geen kla-
re wijn" schenkt, nu zij kennelijk een voldoende
duidelijke aanvulling - die in de visie van het Hof niet
beperkt kan blijven tot het gedeelte van het octrooi-
schrift voor de woorden "met het kenmerk" maar ook
de rest van het octrooischrift zou moeten betreffen -
achterwege heeft gelaten om te ontkomen aan het ver-
wijt dat het door haar gewenste ingeperkte octrooi in
feite een ander octrooi is geworden dan haar is ver-
leend. Zulks heeft het Hof ertoe gebracht om Spiro te
houden aan een strikte uitleg van de enkel aldus aange-
voerde conclusie van het octrooischrift.

Daarvan uitgaande heeft het Hof geoordeeld dat (a) de
voormelde aanvulling op zijn best tot gevolg kan heb-
ben dat het octrooi van Spiro niet reeds nietig is op de
grond dat de uitvinding in het licht van de beide Ge-
brauchsmuster niet nieuw is, maar dat (b) de
gemiddelde vakman die kennis neemt van de Ge-
brauchsmuster en van hetgeen in het octrooischrift van
Spiro na de woorden "met het kenmerk" is te lezen, er
door die aanvulling niet van zal worden weerhouden de
conclusie te trekken dat de uitvinding inventiviteit ont-
beert.

3.5. In het licht van hetgeen hiervoor onder 3.3 is
overwogen geeft de hiervoor samengevatte gedachten-
gang geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting, is zij
niet onbegrijpelijk en behoefde zij, gezien het debat
van partijen, geen nadere motivering. In beginsel stui-
ten beide middelen hierop af. Ter zake van de
afzonderlijke klachten wordt nog op het volgende ge-
wezen.

3.6. Middel I mist feitelijke grondslag voor zover het
ervan uitgaat dat het Hof niet de in onderdeel 4.1 be-
doelde maatstaven heeft gehanteerd.

Onderdeel 5.2 van middel 1l mist eveneens feitelijke
grondslag. Het Hof heeft niet geoordeeld dat van afba-
kening van andere voorpublicaties dan de Flair door
Spiro welbewust is afgezien, doch slechts dat in het oc-
trooischrift van Spiro niet een afbakening van andere
voorpublicaties is te vinden, met name niet van de bei-
de Gebrauchsmuster.

Onderdeel 6 van dit middel, dat zich richt tegen het-
geen het Hof als "uitgangspunt" van de Flair heeft
gezien, mist in zoverre feitelijke grondslag dat het aan
het woord "uitgangspunt” een andere betekenis toekent
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dan die waarin het Hof het heeft gebezigd en die erop
neerkomt dat de Flair gebruik maakt van een vrij opge-
hangen vlotter, zodat de afsluiting niet wordt verstoord
door een (verdere) stijging van het vloeistofniveau.
Onderdeel 7 mist al evenzeer feitelijke grondslag, voor
zover het aan het Hof de door het onderdeel fundamen-
teel onjuist genoemde benadering toeschrijft dat slechts
octrooi zou zijn verleend voor uitsluitend de "in het
kenmerk van de conclusie vermelde maatregelen”. Het
Hof heeft blijkens het hiervoor onder 3.4 overwogene
het octrooischrift in zijn geheel, met de door Spiro
voorgestelde aanvulling, beoordeeld, doch niet de door
Spiro voorgestane uitleg gevolgd, terwijl het Hof voor
zijn eigen meer strikte uitleg betekenis heeft toegekend
aan de plaatsing van die aanvulling voér de woorden
"met het kenmerk". Die beoordeling had zowel betrek-
king op de eis van nieuwheid als op die van
inventiviteit. Voor zover onderdeel 8 zulks anders ziet,
mist het eveneens feitelijke grondslag.

Anders dan in onderdeel 9 wordt betoogd, heeft het Hof
in zijn rov. 7 terecht tot uitgangspunt genomen dat bij
een combinatie-uitvinding in het octrooischrift tot ui-
ting dient te worden gebracht op welke uitvindingen de
combinatie betrekking heeft, hetgeen neerkomt op een
weergave van de stand van de techniek op het terrein
van beide uitvindingen.

Onderdeel 10 miskent dat het Hof in zijn rov. 9 in het
midden heeft gelaten of het octrooi van Spiro door de
voorgestelde aanvulling een ander octrooi zou worden.
Onderdeel 11 mist feitelijke grondslag in het zelfde op-
zicht als onderdeel 7 zulks doet.

Hetzelfde geldt voor onderdeel 12, dat bovendien feite-
lijke grondslag mist, voor zover het aan het Hof een
van art. 2A ROW afwijkende maatstaf ter zake van het
vereiste van inventiviteit toeschrijft.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Spiro in de kosten van het geding in cassa-
tie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Flamco
begroot op f 577,20 aan verschotten en f 3000 voor sa-
laris.

Conclusie A.-G. Strikwerda:

1. Eiseres tot cassatie, hierna: Spiro, is houdster van het
Nederlandse octrooi no. 156 225. Het octrooi is ver-
leend op 18 juli 1978; de voorrangsdatum is 9
december 1972. Verweerster in cassatie, hierna: Flam-
co, vordert in deze procedure - voor zover thans in
cassatie van belang - de nietigverklaring van het aan
Spiro verleende octrooi wegens gebrek aan nieuwheid
en/of inventiviteit van de geoctrooieerde uitvinding.

2. Het octrooi van Spiro betreft een ontluchtingsafslui-
ter in een vloeistofsysteem. De afsluiter is bij hoog
vloeistofniveau gesloten door de werking van een
schroefveer en bij laag vloeistofniveau geopend door
het gewicht van een vlotter.

3. Relevante voorpublicaties zijn het Amerikaanse oc-
trooischrift no. 3.586.032 ("de Flair") en de Duitse
Gebrauchsmuster 7.136.706 en 7.145.993. De Flair be-

treft een ontluchtingsafsluiter met een
haarspeldveerconstructie en een loshangende vlotter, de
Gebrauchsmuster betreffen een ontluchtingsafsluiter
met een schroefveerconstructie en een vaste vlotterop-
hanging.

4. Blijkens de beschrijving van het octrooischrift is de
uitvinding van Spiro afgebakend van de Flair. Bij de in
de Flair toegepaste haarspeldveerconstructie is niet ge-
waarborgd dat het Kkleporgaan bij stijging van het
vloeistofniveau lekvrij afsluit. Doel van de uitvinding
van Spiro is om bij stijging van het vloeistofniveau een
sluitbeweging van het kleporgaan mogelijk te maken
die wel in een feilloze afsluiting resulteert. Dat doel
wordt bereikt door gebruik te maken van een schroef-
veerconstructie.

5. Flamco stelt dat de schroefveerconstructie reeds be-
kend was uit de Duitse Gebrauchsmuster en dat de
geoctrooieerde uitvinding van Spiro daarom niet nieuw
en/of inventief is.

6. Bij tussenvonnis van 6 februari 1991 verzocht de
Rechtbank de Octrooiraad advies uit te brengen over de
vraag of de geoctrooieerde uitvinding van Spiro op de
voorrangsdatum, gelet op de Duitse Gebrauchsmuster,
nieuw en, zo ja, inventief was.

7. De Bijzondere Afdeling van de Octrooiraad bracht
op 28 juni 1991 rapport uit en beantwoordde de door de
Rechtbank gestelde vraag in ontkennende zin. Boven-
dien merkte de Bijzondere Afdeling het volgende op
(blz. 5/6):

"Ter zitting is door Spiro tegen de beide meergenoem-
de "Gebrauchsmuster" aangevoerd, dat de bij de hieruit
bekende toegepaste "niet-vrije" verbinding tussen klep
en vlotter (...) in de praktijk tot zodanige krachten op de
klep leidt dat deze ook bij hoge vloeistofstand zal lek-
ken. (...). Namens Spiro is betoogd dat de koppeling
tussen de vlotter en de klep weliswaar niet in de con-
clusie staat vermeld, maar dat aanvulling van de
conclusie in deze zin (...) alsnog zou kunnen gebeuren,
waartoe ter zitting een voorstel is gedaan (...). De Bij-
zondere Afdeling merkt in de eerste plaats op dat deze
aanvulling (...) zo zou kunnen luiden dat de vlotter zo-
danig is opgehangen dat deze bij het (vanuit de
sluitstand verder) omhoog bewegen van de vlotter de
klep niet meeneemt (zogenaamde vrije verbinding).

De Bijzondere Afdeling merkt op dat een dergelijke
vrije ophanging van de vlotter reeds bekend is uit het
Amerikaanse octrooischrift 3.586.032 (uitgangspunt),
zodat bij aanvulling van de conclusie de door Spiro
voorgestelde passage in de aanhef van de conclusie zou
moeten worden opgenomen. De materie onder het
kenmerk van de conclusie is dan (...) bekend uit de bei-
de "Gebrauchsmuster” en de Bijzondere Afdeling acht
de toepassing van een dergelijke bekende schroefveer-
constructie bij de uit het Amerikaanse octrooischrift
3.586.032 bekende constructie niet inventief."”

8. Bij vonnis van 16 juni 1993 maakte de Rechtbank
het oordeel van de Octrooiraad tot het hare en verklaar-
de het octrooi van Spiro wegens gebrek aan nieuwheid
en, bij wijziging van de hoofdconclusie in de door Spi-
ro gewenste vorm, wegens gebrek aan inventiviteit,
nietig.
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9. In hoger beroep bekrachtigde het Hof bij arrest van
22 december 1994 het vonnis van de Rechtbank van 16
juni 1993.

10. In grote lijnen is het arrest van het Hof als volgt
opgebouwd.

11. Allereerst stelt het Hof vast dat de uitvinding waar-
voor Spiro octrooi is verleend uitsluitend is afgebakend
van de Flair (r.o0. 4 sub b), en dat het uitgangspunt van
de Flair een vrije vlotterophanging is waardoor de af-
sluiting niet wordt verstoord door een verdere stijging
van het vloeistofniveau (r.o. 4 sub c). Voorts stelt het
Hof vast dat blijkens de in de beschrijving gegeven
probleemstelling de uitvinding van Spiro uitgaat van
een als gevolg van een laag vloeistofniveau geopende
afsluiter en dat het doel van de uitvinding is om bij stij-
ging van het vloeistofniveau een sluitbeweging van het
kleporgaan mogelijk te maken die in een feilloze afslui-
ting resulteert (r.0. 4 sub d). Het Hof stelt vast dat de
uitvinding van Spiro dus niet betrekking heeft op wat er
kan gebeuren wanneer het vloeistofniveau verder stijgt
dan voor de sluitbeweging van het kleporgaan nodig is
(r.o. 4 sub d).

12. Nadat het Hof heeft geconstateerd dat Spiro zich
heeft neergelegd bij het oordeel van de Octrooiraad dat
de uitvinding, gezien de Duitse Gebrauchsmuster waar-
in een identieke schroefveerconstructie is beschreven,
niet nieuw is (r.o. 5), richt het Hof zijn aandacht op het
standpunt van Spiro dat haar octrooi, na de bedoelde
aanvulling van de octrooiconclusie, in stand kan blij-
ven, omdat deze aanvulling zou leiden tot een
beperking van de conclusie en tegelijkertijd zou mee-
brengen dat het aldus beperkte octrooi voorziet in een
zgn. combinatie-uitvinding (r.o. 6).

13. Het Hof verwerpt dit standpunt op verschillende
gronden (r.0. 7 t/m 12). Voorop stelt het Hof dat de
conclusie van een Nederlands octrooi eerst dan een
combinatie-uitvinding oplevert, indien in de beschrij-
ving wordt aangegeven van welke verschillende
standen der techniek de uitvinding is afgebakend.
Daarvan is hier geen sprake, aangezien Spiro niet voor-
stelt de beschrijving te wijzigen in die zin dat daarin
een afbakening van de Duitse Gebrauchsmuster wordt
aangegeven (r.o. 7). Spiro laat dit kennelijk na, zo
overweegt het Hof, om te ontkomen aan het verwijt dat
het door haar gewenste "beperkte" octrooi in feite een
ander octrooi is dan het aan haar verleende. Spiro
schenkt volgens het Hof dus geen klare wijn en daarom
kan slechts worden uitgegaan van de voorgestelde wij-
ziging van de conclusie. Daarmee bereikt Spiro echter
hooguit dat het octrooi niet reeds nietig is wegens ge-
brek aan nieuwheid (r.0. 8). Lezing van de
(gehandhaafde) beschrijving en de aangevulde conclu-
sie zal de vakman immers niet anders leren dan dat de
uitvinding slechts betrekking heeft op de sluitbeweging
van het kleporgaan, wanneer het vloeistofniveau stijgt,
doch niet betrekking heeft op wat er kan gebeuren
wanneer het vloeistofniveau verder stijgt dan voor het
voltooien van de sluitbeweging van het kleporgaan no-
dig is (r.0. 10). De vakman zal bevinden dat de materie
bekend is uit de Duitse Gebrauchsmuster en zal de con-
clusie trekken dat het octrooi met de door Spiro

voorgestelde aanvulling inventiviteit mist, aldus het
Hof (r.o. 11).

14. Spiro is tegen het arrest van het Hof (tijdig) in cas-
satie gekomen met twee, telkens uit verscheidene
onderdelen opgebouwde middelen, die door Flamco
zijn bestreden met conclusie tot verwerping van het
cassatieberoep.

15. Middel I klaagt onder 4.1 dat het Hof heeft miskend
dat bij de beoordeling van de vraag of een octrooi al
dan niet terecht is verleend, uitsluitend als maatstaf
mag gelden of een nieuw voortbrengsel is uitgevonden
en of de uitvinding inventief is, en dat niet ter zake
doet, in ieder geval niet (alleen) bepalend is, hoe in het
octrooischrift een afbakening van de uitvinding is ge-
formuleerd.

16. De klacht mist feitelijke grondslag. Het Hof heeft
aan de hand van de door het middel aanbevolen criteria
onderzocht of het octrooi in stand kan blijven. Ten aan-
zien van het octrooischrift in zijn oorspronkelijke
redactie heeft het Hof vastgesteld dat dit niet voldoet
aan het nieuwheidscriterium (r.0. 5), en ten aanzien van
het octrooischrift in de gewijzigde vorm heeft het Hof
geoordeeld dat het (mogelijk) niet reeds nietig is we-
gens gebrek aan nieuwheid (r.0. 8), maar (in ieder
geval) wel wegens gebrek aan inventiviteit (r.o. 11).
Overigens kan de opvatting waarop de klacht kennelijk
berust, namelijk dat de afbakening van de uitvinding
ten opzichte van de stand der techniek niet van belang
is bij de beoordeling van de vraag of de uitvinding vol-
doet aan het nieuwheids- en inventiviteitscriterium, niet
als juist worden aanvaard. De afbakening van de uit-
vinding ten opzichte van de stand der techniek vormt
een noodzakelijk element bij de beoordeling van de
vraag of de uitvinding aan het nieuwheidsvereiste vol-
doet en - in verbinding met de in het octrooischrift
geformuleerde probleemstelling en probleemoplossing
- of de uitvinding aan het inventiviteitsvereiste voldoet.
Zowel art. 2 (nieuwheidsvereiste) als art. 2A (inventivi-
teitsvereiste) van de Rijksoctrooiwet refereren
uitdrukkelijk aan de stand van de techniek.

17. De motiveringsklacht onder 4.2 gaat mank aan het-
zelfde gebrek aan feitelijke grondslag als de onder 4.1
geformuleerde rechtsklacht en zal eveneens moeten fa-
len.

18. De onder 4.3 geformuleerde motiveringsklacht
komt erop neer dat het Hof heeft nagelaten te onder-
zoeken of het octrooi, na de door Spiro voorgestelde
aanvulling, al dan niet een nieuw voortbrengsel zou be-
treffen.

19. Ook deze klacht zal niet kunnen slagen. In de eerste
plaats niet wegens gebrek aan belang. Het Hof heeft
immers geoordeeld dat het octrooi met de door Spiro
voorgestelde aanvulling in ieder geval inventiviteit ont-
beert, zodat niet van belang is of het octrooi wel aan het
nieuwheidsvereiste voldoet. En in de tweede plaats niet
wegens gebrek aan feitelijke grondslag, aangezien het
Hof blijkens r.o. 8 kennelijk aanvaardt dat het gewij-
zigd octrooi niet reeds nietig is wegens gebrek aan
nieuwheid.

20. De klacht onder 4.4 bouwt voort op de klacht onder
4.3 en zal het lot daarvan moeten delen. Overigens
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miskent de klacht, voor zover zij strekt ten betoge dat
de Duitse Gebrauchsmuster geen betrekking hadden op
een inrichting die de basis vormde voor het aan Spiro
verleende octrooi en dat Spiro dit door de toevoeging in
de conclusie duidelijk wilde maken, dat het Hof - onbe-
streden in cassatie - tot uitgangspunt heeft genomen dat
de Gebrauchsmuster op de voorrangsdatum deel uit-
maakten van de stand der techniek en dat het Hof
derhalve bij de vraag of de uitvinding van Spiro als
nieuw kan worden beschouwd met de Duitse publica-
ties rekening had te houden.

21. Onder 4.5 behelst het middel een rechts- en motive-
ringsklacht tegen het oordeel van het Hof dat het Spiro-
octrooi uitsluitend is afgebakend van de inrichting vol-
gens de Flair.

22. De rechtsklacht bouwt voort op de eerdere middel-
onderdelen en zal het lot daarvan moeten delen.

23. De motiveringsklacht berust op de stelling dat er
een verschil bestaat tussen afbakening van de afsluiter
volgens het Amerikaanse octrooischrift en afbakening
van een afsluiter van de soort zoals bekend uit het
Amerikaanse octrooischrift. Wat het verschil is en
waarom dit verschil met het oog op de door het Hof te
beantwoorden inventiviteitsvraag van belang is, is mij
niet duidelijk geworden en wordt door het middel ook
niet aangegeven. De klacht acht ik daarom niet aanne-
melijk.

24. De slotsom is dat middel | tevergeefs is voorge-
steld.

25. Middel Il opent onder 5.2 met een motiverings-
klacht tegen het oordeel van het Hof, in r.0. 4 sub b, dat
de uitvinding van Spiro uitsluitend is afgebakend van
de inrichting volgens het Amerikaanse octrooischrift.
26. De klacht berust op de veronderstelling dat het Hof
met dit oordeel tot uitdrukking heeft willen brengen dat
Spiro welbewust ervan zou hebben afgezien haar uit-
vinding tevens af te bakenen van andere
voorpublicaties. Deze veronderstelling vindt geen steun
in de bestreden uitspraak. Het Hof constateert slechts
dat de uitvinding van Spiro in de oorspronkelijke redac-
tie van het octrooischrift uitsluitend is afgebakend van
de Flair - en dus niet tevens van de Duitse Gebrauchs-
muster -, maar laat zich niet uit over de vraag of Spiro
welbewust heeft afgezien van een afbakening ten op-
zichte van de Gebrauchsmuster.

27. Onder 6 klaagt het middel over r.o. 4 sub c, de
rechtsoverweging waarin het Hof vaststelt dat het uit-
gangspunt van de Flair een vrije ophanging van de
vlotter is. Volgens het middel is onbegrijpelijk waarom
het Hof hier spreekt van "uitgangspunt”, nu dit aspect
tijdens de verleningsprocedure niet aan de orde is ge-
weest en evenmin in het octrooischrift wordt
beschreven.

28. De klacht is m.i. ongegrond. De vaststelling in r.o.
4 sub ¢ moet worden gelezen in samenhang met de
vaststelling in r.o. 4 sub d. Duidelijk is dan dat het Hof
met de vaststelling dat een vrije ophanging van de vlot-
ter uitgangspunt van de Flair is slechts heeft willen
aangeven dat het probleem waarvoor de Flair een op-
lossing beoogt te bieden niet de fase betreft waarin de
afsluiter reeds gesloten is en het vloeistofniveau verder

stijgt, maar de fase waarin de afsluiter geopend is. An-
ders dan de klacht aanneemt, heeft het Hof derhalve
niet miskend dat de uitvinding van Spiro tot uitgangs-
punt neemt dat de Flair een lekkende constructie
behelst.

29. De klacht onder 7 betreft r.0. 4 sub d. Het Hof
wordt verweten te hebben miskend dat een octrooi niet
slechts wordt verleend voor uitsluitend de in het ken-
merk van de conclusie vermelde maatregel, maar voor
het samenstel van maatregelen als neergelegd in de
aanhef én het kenmerk van de conclusie.

30. Bij de beoordeling van de klacht is het goed in her-
innering te roepen dat het Hof de vraag had te
beoordelen of de uitvinding waarvoor Spiro octrooi is
verleend, gelet op de Duitse Gebrauchsmuster, aan het
inventiviteitscriterium voldoet. Daartoe diende het Hof
allereerst door middel van uitlegging vast te stellen wat
de inhoud van het aan Spiro verleende octrooi is. Bij
zijn uitleg heeft het Hof gebruik gemaakt van de gang-
bare methode volgens welke aan de hand van het
octrooischrift wordt nagegaan welk probleem de uit-
vinding beoogt op te lossen en op welk inzicht de door
de uitvinding geboden oplossing berust. Met toepassing
van deze methode heeft het Hof aan de hand van de be-
schrijving vastgesteld dat de uitvinding van Spiro
betrekking heeft op de afsluiting in de fase waarin de
geopende afsluiter door stijging van het vloeistofniveau
wordt gesloten. Vervolgens heeft het Hof, eveneens aan
de hand van de beschrijving, onderzocht welke oplos-
sing door middel van welk inzicht door de uitvinding
voor dat probleem wordt gegeven. Het Hof constateert
dan dat de oplossing bestaat in de toepassing van de
schroefveerconstructie. Uit dit een en ander volgt dat
de klacht feitelijke grondslag mist. Het Hof heeft zich
bij het vaststellen van de inhoud van de geoctrooieerde
uitvinding niet enkel laten leiden door het kenmerk,
maar heeft op basis van de beschrijving én het kenmerk
vastgesteld dat de in het kenmerk genoemde maatregel
de inhoud van de uitvinding uitmaakt. Het Hof heeft bij
zijn uitleg van de geoctrooieerde uitvinding derhalve de
door het middel aanbevolen maatstaf toegepast.

31. Onder 8 worden de onder 7 geformuleerde klachten
herhaald, maar dan toegespitst op r.0. 4 sub e. Op de
reeds uiteengezette gronden falen de klachten.

32. R.0. 7 van het bestreden arrest wordt vanuit ver-
schillende invalshoeken onder vuur genomen door het
onder 9 opgenomen middelonderdeel. In die rechts-
overweging opent het Hof zijn onderzoek naar de
stelling van Spiro, dat het octrooi met de voorgestelde
aanvulling voorziet in een combinatie-uitvinding, met
de overweging dat ingevolge de Nederlandse verle-
ningspraktijk de conclusie van een Nederlands octrooi
eerst dan een combinatie-uitvinding oplevert, indien in
de beschrijving bij de conclusie wordt uiteengezet dat
de uitvinding van verschillende standen der techniek is
afgebakend.

33. In de eerste plaats wordt geklaagd dat het Hof mis-
kent dat in de Nederlandse octrooipraktijk juist vereist
is dat de in de conclusie van het octrooischrift beschre-
ven uitvinding in de aanhef van de conclusie slechts
van één enkele voorpublicatie wordt afgebakend.

www.ie-portal.nl

Pagina 5 van 13



www.iept.nl

IEPT19960209, HR, Spiro v Flamco

34. De klacht berust op een verkeerde lezing van het
bestreden arrest. Het Hof heeft niet overwogen dat de
afbakening van de verschillende standen der techniek
moet worden opgenomen in de aanhef van de conclu-
sie, maar in de beschrijving.

35. Voorts wordt de klacht opgeworpen dat het Hof
kennelijk, maar ten onrechte heeft aangenomen dat bij
gedeeltelijke nietigverklaring een nieuw octrooischrift
wordt uitgegeven.

36. Al aangenomen dat de klacht feitelijke grondslag
heeft, moet zij falen wegens gebrek aan belang, nu uit
het bestreden arrest niet blijkt dat het Hof in verband
met dit punt een gedeeltelijke nietigverklaring heeft
verworpen.

37. De in de laatste alinea onder 9 aangevoerde stelling
dat het Hof ten onrechte heeft aangenomen dat de be-
schrijving wezenlijk anders zou zijn geformuleerd,
indien de Gebrauchsmuster tijdens de verleningsproce-
dure waren genoemd, strandt op gebrek aan feitelijke
grondslag. Ook voor de stelling dat het Hof uit het oog
zou hebben verloren dat combinatie-uitvindingen niet
uitzonderlijk zijn, biedt 's Hofs arrest geen aankno-
pingspunt. Bovendien wordt niet duidelijk welk belang
Spiro bij deze stelling heeft.

38. Onder 10 bestrijdt het middel r.0. 8 met dezelfde
stellingen als waarop de klachten onder 9 zijn gestoeld.
Waar deze stellingen niet aannemelijk zijn, falen de
onder 10 geformuleerde klachten.

39. Hetzelfde geldt voor de onder 11 tegen r.o. 10 aan-
gevoerde  klachten.  Bovendien  verliest  dit
middelonderdeel uit het oog dat in het licht van de uit-
leg welke het Hof aan het aan Spiro verleende octrooi
heeft gegeven, niet van belang is dat de andere uit de
Gebrauchsmuster bekende maatregel (de vaste vlotter-
ophanging) tot lekkage kan leiden in de fase waarin de
afsluiter reeds is gesloten, aangezien de uitvinding van
Spiro op deze fase niet betrekking heeft.

40. Onder 12 klaagt het middel over de in r.o. 11 ver-
woorde conclusie van het Hof, dat het octrooi met de
door Spiro voorgestelde aanvulling inventiviteit ont-
beert. Het Hof zou het nieuwheidsvereiste van art. 2
Rijksoctrooiwet en het inventiviteitsvereiste van art. 2A
Rijksoctrooiwet door elkaar hebben gehaald.

41. De klacht mist naar mijn oordeel feitelijke grond-
slag. De vraag of het octrooi met de door Spiro
voorgestelde aanvulling aan het nieuwheidsvereiste
voldoet, heeft het Hof in r.0. 8 aan de orde gesteld.
Vervolgens heeft het Hof in r.0. 10 en 11 onderzocht of
aan het inventiviteitsvereiste is voldaan. Het Hof heeft
de twee vereisten dus onderscheiden. Voor zover het
middelonderdeel (voorts) wil betogen dat het Hof de
inventiviteitsvraag heeft beslist op basis van criteria die
slechts van belang zijn voor de vraag of aan het nieuw-
heidsvereiste is voldaan, berust het op een verkeerde
lezing van het bestreden arrest. Gezien de door het Hof
in het slot van r.o. 8 gekozen formulering, heeft het Hof
in r.0. 10 en 11 kennelijk tot uitdrukking willen bren-
gen dat, al aangenomen dat aan het nieuwheidsvereiste
is voldaan, toepassing van de uit de Duitse Gebrauchs-
muster bekende schroefveerconstructie in het licht van
de probleemstelling voor de vakman zozeer voor de

hand ligt, dat in ieder geval niet aan het inventiviteits-
vereiste is voldaan.

42. De onder 13 geformuleerde klacht mist zelfstandige
betekenis.

43. Ook middel 11 is, zo volgt, tevergeefs voorgesteld.
44. Aangezien de aangevoerde klachten naar zijn oor-
deel niet tot cassatie kunnen leiden en niet nopen tot
beantwoording van rechtsvragen in het belang van de
rechtseenheid of de rechtsontwikkeling, strekt de con-
clusie tot verwerping van het beroep met toepassing
van art. 101a RO.

Hof Den Haag, 22 december 1994

(M.J. Heikens, J.F. van Nieuwkuyk en G. Hamaker).
(...)

4. a) Noch het in de beschrijving vermelde Amerikaan-
se octrooischrift no. 3 077 206, noch de in de conclusie
van het octrooi (v6ér de woorden "met het kenmerk')
beschreven omgezette rand spelen in de stellingen van
partijen een rol. Het hof dient die aspecten dan ook ter-
zijde te laten.

b) Op het zojuist overwogene gelet, is de uitvinding
waarvoor octrooi is verleend, uitsluitend afgebakend
van de inrichting volgens het Amerikaanse octrooi-
schrift no. 3 586 032 (hierna: de Flair);

c¢) Uitgangspunt van de Flair is een vrije ophanging van
de vlotter; die vrije ophang heeft tot gevolg, dat de af-
sluiting waarin het Amerikaanse octrooi voorziet niet
wordt verstoord door een (verdere) stijging van het
vloeistofniveau nadat de sluiter is gesloten.

d) Gezien dit laatste, de in het octrooischrift beschreven
probleemstelling (beschrijving, blz. 1, regels 30-41) en
het daarin beschreven doel van de uitvinding (beschrij-
ving, blz. 1, regels 42-45) gaat de uitvinding van Spiro
uit van een als gevolg van een laag vloeistofniveau ge-
opende afsluiter, en beoogt die uitvinding, wanneer het
vloeistofniveau stijgt, een sluitbeweging van het klep-
orgaan mogelijk te maken die in een feilloze afsluiting
resulteert. Anders gezegd: de uitvinding, waarvoor aan
Spiro octrooi is verleend, heeft geen betrekking op wat
er kan gebeuren wanneer het vloeistofniveau verder
stijgt dan voor het voltooien van die sluitbeweging van
het kleporgaan nodig is.

e) De uitvinding waarvoor aan Spiro octrooi is ver-
leend, bestaat (zie het advies d.d. 28 juni 1991 van de
Bijzondere Afdeling van de Octrooiraad), kort gezegd,
in het toepassen van een schroefveer (die naar alle rich-
tingen gelijkelijk kan uitbuigen), die tevens bruikbaar is
als stelorgaan voor de veerkracht; geheel in overeen-
stemming met de omstandigheid dat de uitvinding
waarvoor aan Spiro octrooi is verleend, alléén is afge-
bakend van het Amerikaans octrooi no. 3 586 032 zijn
de maatregelen, waarin de uitvinding is gelegen, in de
conclusie uitsluitend opgenomen in de woorden na de
woorden "met het kenmerk".

5. Flamco heeft aangevoerd dat het octrooi van Spiro
nietig dient te worden verklaard, omdat de uitvinding
waarvoor aan Spiro octrooi is verleend, gezien de Duit-
se, VvOOr 9 december 1972  gepubliceerde
"Gebrauchsmuster” nos. 7 136 706 en 7 145 993, niet
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nieuw is. De Bijzondere Afdeling is Flamco in deze
stelling gevolgd. Zij wijst er daarbij op dat in die beide
"Gebrauchsmuster" ontluchtingsafsluiters zijn beschre-
ven met identieke schroefveerconstructies met
instelbare veerkracht, die de klep op identieke wijze
belasten in de sluitstand en tijdens de openings- en
sluitbeweging van de klep. Bij dit oordeel van de Bij-
zondere Afdeling heeft Spiro zich kennelijk
neergelegd, want zij heeft dat oordeel van de Bijzonde-
re Afdeling niet bestreden.

6. Spiro voert echter aan dat haar octrooi gewijzigd in
stand kan blijven, namelijk door de tekst van de con-
clusie dadelijk voorafgaande aan de woorden "met het
kenmerk" aan te vullen met de woorden: "waarbij het
kleporgaan voor openen respectievelijk sluiten van de
afsluiter ten opzichte van zijn zitting is te kantelen door
een omlaag respectievelijk omhoog bewegende vlotter,
die zodanig is opgehangen dat deze bij het verder om-
hoog bewegen na het door het kleporgaan bereiken van
de afsluitende stand het kleporgaan niet meeneemt".
Deze aanvulling zou (zo meent het hof de stellingen
van Spiro te mogen samenvatten) leiden tot een beper-
king van de conclusie (zie bijvoorbeeld memorie van
grieven, onder 2.3, eerste alinea) en tegelijkertijd mee-
brengen dat het (aldus "beperkte™) octrooi voorziet in
een z.g. combinatie-uitvinding van (zie de memorie van
grieven onder 3.3., eerste alinea) enerzijds de beide
Duitse "Gebrauchsmuster" en anderzijds de "construc-
tie uit voornoemd Amerikaans Octrooischrift" (dit wil
zeggen: de Flair).

7. Deze uitgangsstelling van Spiro (waarop haar grie-
ven |-V zijn geént) gaat er in de eerste plaats aan
voorbij dat ingevolge de Nederlandse verleningsprak-
tijk, de conclusie van een Nederlands octrooi eerst dan
een combinatie-uitvinding oplevert, indien in de be-
schrijving bij de conclusie wordt uiteengezet dat de
uitvinding, waarvoor octrooi is verleend, van verschil-
lende standen der techniek is afgebakend. Anders
gezegd: nu Spiro niet (mede) voorstelt de beschrijving
van haar octrooischrift in dier voege te wijzigen dat
daarin tevens van een deugdelijke afbakening van de
beide Duitse Gebrauchsmuster wordt gesproken, zal
geen vakman bij lezing van de (gehandhaafde) be-
schrijving en de aangevulde conclusie op de gedachte
komen dat hij met een combinatie-uitvinding te maken
heeft, waarvan één van de, de combinatie vormende,
elementen bestaat uit de, door de beide "Gebrauchs-
muster” bekende, schroefveerconstructie met instelbare
veerkracht.

8. De reden dat Spiro niet tevens heeft voorgesteld de
beschrijving van haar octrooischrift aan te passen in
dier voege dat daaruit tevens van een deugdelijke afba-
kening van de beide Gebrauchsmuster blijkt, is
kennelijk om te ontkomen aan het verwijt dat het door
haar gewenste "beperkte" octrooi in feite zou blijken te
zijn een ander octrooi dan haar is verleend. Anders ge-
zegd: Spiro schenkt geen klare wijn, en om die reden
moet zij thans gehouden worden aan het gegeven dat
zij alléén voorstelt de conclusie vo6r de woorden "met
het kenmerk™ aan te vullen met de hiervoor, onder 6
geciteerde woorden. Dit gegeven in aanmerking geno-

men, bereikt, zo meent het hof, Spiro met de
voorgestelde aanvulling van de conclusie op zijn best
dat het portret, waarvan in de conclusie wordt uitge-
gaan niet meer is een bepaalde ontluchtingsafsluiter,
maar een ontluchtingsafsluiter-met-een-los-
opgehangen-vlotter, en dat Spiro (in verband daarmee)
met (meer of minder) recht kan betogen dat haar gewij-
zigd octrooi, in het licht van de Dbeide
"Gebrauchsmuster", niet reeds nietig is, omdat het haar
octrooi aan nieuwheid ontbreekt.

9. Het hof zal de vraag of het octrooi met de conclusie,
zoals Spiro die wil aanvullen, een ander octrooi vormt,
dan haar is verleend, hier in het midden laten.

10. a) Lezing van de (gehandhaafde) beschrijving en de
aangevulde conclusie zal de vakman niet anders leren
dan hetgeen het hof, hierboven onder 4, b)-e), omtrent
het octrooi, zoals verleend, heeft overwogen. Dat bete-
kent derhalve, in het bijzonder, dat ook met
inachtneming van de aangevulde conclusie blijft gelden
dat de uitvinding waarvoor aan Spiro octrooi zou zijn
verleend, geen betrekking heeft op wat er kan gebeuren
wanneer het vloeistofniveau verder stijgt dan voor het
voltooien van de sluitbeweging van het kleporgaan no-
dig is. Pagina 8 Bron: Kluwer Deventer b) De
omstandigheid dat de uitvinding blijkens de beschrij-
ving alleen van de Flair is afgebakend, brengt mee dat
de eigenlijke uitvinding (ook bij de aangevulde conclu-
sie) moet worden gezocht in de maatregelen
opgenomen in de conclusie na de woorden "met het
kenmerk". ¢) Uit de omstandigheid dat de beschrijving
de probleemstelling en de beoogde oplossing beperkt
tot de sluitbeweging van het kleporgaan, wanneer het
vloeistofniveau stijgt, zal de vakman afleiden dat Spiro
met het oog op mogelijke inbreuken van derden beter
zou hebben gedaan in de conclusie de woorden weg te
laten, waarmee Spiro de conclusie thans wil aanvullen,
aangezien het octrooi dan voor zijn potentiéle actiera-
dius tegenover derden tot uitgangspunt zou nemen een
ontluchtingsafsluiter "tout court” (en niet slechts in een
- beperkte - ontluchtingsafsluiter-met-een-los-
opgehangen-vlotter).

11. In het licht van het zojuist overwogene zal de vak-
man die kennis neemt van de beide Duitse
"Gebrauchsmuster”, bevinden dat de materie na de
woorden "met het kenmerk" bekend is uit die beide
Gebrauchsmuster en hij zal daaruit - in het licht van het
zojuist overwogene - de conclusie trekken, dat het oc-
trooi met de door Spiro voorgestelde aanvulling
inventiviteit ontbeert.

12. Op het voorgaande stuiten de in de grieven I-V
ontwikkelde stellingen alle af, aangezien zij steeds (ten
onrechte) tot uitgangspunt nemen dat het octrooi met de
voorgestelde wijziging een z.g. combinatie-uitvinding
zou worden. De grieven falen dan ook, en de rechtbank
heeft het Nederlands octrooi no. 156 225 terecht nietig
verklaard. Aldus faalt ook grief VI en heeft de recht-
bank de vorderingen van Spiro in reconventie terecht
afgewezen.

13. Bij vonnis van 9 oktober 1989 heeft de President
van de rechtbank te 's-Gravenhage, op vordering van
Spiro, aan Flamco verboden inbreuk te maken op het
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Nederlands octrooi no. 156 225. Spiro heeft dit vonnis
aan Flamco betekend. Flamco heeft in de onderhavige
procedure gevorderd voor recht te verklaren dat Spiro
door die betekening onrechtmatig jegens Flamco heeft
gehandeld. De rechtbank heeft in het vonnis waarvan
beroep aldus voor recht verklaard. Tegen de aan die
verklaring voor recht ten grondslag liggende overwe-
gingen 6.5.-6.8. richt Spiro haar grief VII. Zij betoogt
daarin, zo begrijpt het hof, dat de rechtbank door aldus
te overwegen prematuur heeft gehandeld, aangezien dit
onderdeel van de procedure door de raadslieden van
partijen nog niet was bepleit. In aanmerking genomen
dat de rechtbank ten aanzien van de onderhavige ver-
klaring voor recht een eindvonnis heeft gewezen, baat
deze grief Spiro niet, omdat ook indien haar stelling
juist zou zijn, die stelling er niet toe kan leiden dat het
vonnis op dit punt wordt vernietigd en naar de recht-
bank wordt teruggewezen opdat haar zaak ten aanzien
van dit punt alsnog eerst wordt bepleit.

14. Flamco heeft van Spiro schadevergoeding gevor-
derd ter hoogte van (in hoofdsommen) f 145.110,53 en
f 66.059,65. Omtrent deze vorderingen heeft de recht-
bank in de overwegingen 7.1.-8.3. een voorlopig
oordeel gegeven, waarna zij partijen in de gelegenheid
heeft gesteld zich daarover bij akte uit te laten. In grief
V11 voert Spiro aan dat de rechtbank aldus prematuur
heeft gehandeld door haar niet eerst de mogelijkheid te
geven op dit punt haar zaak te doen bepleiten. Bij deze
grief heeft Spiro onvoldoende belang, omdat de om-
standigheid dat het door de rechtbank in haar
overwegingen 7.1.-8.3. gegeven oordeel slechts een
voorlopig karakter heeft, meebrengt dat de rechtbank
daaraan in geen enkel opzicht is gebonden en niets er
aan in de weg staat dat Spiro (nadat partijen al dan niet
van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om bij ak-
te te reageren op hetgeen de rechtbank ter zake heeft
overwogen) verzoekt haar standpunt te doen bepleiten.
Mitsdien faalt grief VIII.

15. In haar laatste grief, grief IX, neemt Spiro wederom
tot uitgangspunt dat haar Nederlands octrooi no. 156
225 niet nietig is, en dat Flamco daarop inbreuk maakt.
Dat uitgangspunt is, gelet op het voorgaande niet juist,
zodat ook deze grief IX faalt.

16. Flamco heeft aangevoerd dat de zaak ten aanzien
van de omvang van de door haar gevorderde schade
thans in staat van wijzen is, en zij vordert daarom dat
het hof die schade vast stelt. Deze stelling is reeds
daarom niet juist, omdat Spiro zich omtrent het voorlo-
pig oordeel van de rechtbank nog niet heeft uitgelaten
en geen rechtsregel meebrengt dat zij zulks thans in ap-
pel diende te doen.

17. Het voorgaande voert tot de conclusie dat het von-
nis waarvan beroep, dient te worden bekrachtigd en dat
Spiro in de kosten van het hoger beroep moet worden
veroordeeld.

Beslissing

Het Gerechtshof bekrachtigt het vonnis waarvan be-
roep, en veroordeelt Spiro in de kosten van het hoger
beroep, welke kosten aan de zijde van Flamco tot de
uitspraak van dit arrest worden begroot op f 4080 aan
griffierechten en f 10.000 voor salaris.

Rechtbank Den Haag 16 juni 1993
(Van den Hul, Bodewes en Willems)
Vonnis in de zaak met rolnummer 90/5377 van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid Flamco B.V., gevestigd te Gouda,

eiseres bij dagvaarding van 2 februari 1990,
verweerster in reconventie,
procureur: eerst jhr. mr.
thans mr W. Taekema
advocaat: mr. J.A. van Arkel te Rotterdam

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid Spiro Research B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Helmond,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur: mr. D. den Hertog

advocaat: mr. P.A.M. Hendrick te Amsterdam.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als Flamco
respectie-velijk Spiro.

De rechtbank heeft opnieuw kennis genomen van de
stukken, waaronder nu ook:

- grossen van het door deze rechtbank, Tweede enkel-
voudige kamer voor burgerlijke zaken, tussen partijen
gewezen vonnis dd. 6 februari 1991;

- afschriften van het op 5 juli 1991 ter griffie van deze
rechtbank gedeponeerde rapport van de Bijzondere Af-
deling van de Octrooiraad van 28 juni 1991;

- een akte in conventie tot aanvulling en vermeerdering
van eis van Flamco, met produkties;

- de conclusie na deskundigenbericht tevens antwoor-
dakte in conventie met betrekking tot de aanvulling en
vermeerde-ring van eis van Spiro, met één produktie;

- de conclusie van antwoord met betrekking tot de aan-
vulling en vermeerdering van eis, tevens houdende akte
van correctie van Spiro;

- de conclusie in conventie na deskundigenbericht en
na het toestaan van de aanvulling en vermeerdering van
de eis van Flamco, met produkties;

- de conclusie in reconventie voor eis in het incident ex
art. 56 lid 3 ROW van Flamco;

- de conclusie in reconventie voor antwoord in het in-
cident ex artikel 56 lid 3 ROW van Spiro;

- een akte met produkties van Flamco;

- de pleitnotities van mr. van Arkel;

- de pleitnotities van mr. Hendrick.

Partijen hebben hun standpunten ter zitting van 19 fe-
bruari 1993 doen toelichten door hun advocaten, daarin
bijgestaan door de octrooigemachtigden ir. J.A. lemen-
schot (Flamco) en mr.ir. J.H.F. Winckels (Spiro).

J.L.R.A. Huydecoper,

Rechtsoverwegingen

In conventie en in reconventie

Bij voormeld vonnis, waarvan de rechtbank de inhoud
hier overneemt, heeft de rechtbank de Octrooiraad ver-
zocht advies uit te brengen omtrent de volgende
vragen:
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1. Was hetgeen door het Nederlandse octrooi 156 225
wordt beschermd op 9 december 1972 gelet op de stand
van de techniek en in het bijzonder op de Duitse Ge-
brauchsmuster 71.36706 en 71.45993 nieuw, en zo ja,
lag dit op genoemde datum voor de gemiddelde des-
kundige voor de hand?

2. Vallen de ontluchtingsafsluiters van Flamco onder de
beschermingsomvang van het Nederlandse octrooi 156
2257

3. Zijn er nog opmerkingen te maken die voor de be-
slissingen van belang kunnen zijn?

De Bijzondere Afdeling van de Octrooiraad (hierna: de
Afdeling) heeft op 5 juli 1991 rapport uitgebracht.
Daarin heeft zij vraag 1 met "nee" en vraag 2 met "ja"
beantwoord. Op hetgeen de Afdeling terzake van vraag
3 heeft opgemerkt zal hieronder nader worden inge-
gaan.

Voor alle duidelijkheid wordt vastgesteld dat Flamco
haar incidentele vordering tot schorsing van het recon-
ventionele inbreukgeding tot bij in kracht van gewijsde
gegaan vonnis in conventie over haar vordering tot nie-
tigverklaring zal zijn beslist, bij pleidooi niet langer
heeft gehandhaafd.

De nietigheid

De rechtbank zal eerst de nietigheid bespreken, waarop
vraag 1 betrekking heeft.

In de motivering van haar antwoord op vraag 1 schrijft
de Afdeling dat in de Duitse Gebrauchsmuster
71.36706 en 71.45993 ontluchtingsafsluiters worden
beschreven met identieke letterlijk identiek aan de be-
woordingen van de conclusie schroefveerconstructies
met instelbare veerkracht, die de klep op identieke wij-
ze belasten in de sluitstand en tijdens de openings en
sluitbeweging van de klep. Op die grond is de Afdeling
van oordeel dat hetgeen door het octrooi 156 225 wordt
beschermd op de relevante prioriteitsdatum niet nieuw
was.

Flamco kan zich met het oordeel van de Afdeling vere-
nigen.

Spiro ontkent bij pleidooi niet langer dat het octrooi in
de huidige vorm niet in stand kan blijven. Zij meent
echter dat de conclusie dient te worden aangevuld ten-
einde bepaalde bekende constructies die niet aan
toepassing van de uitvindingsgedachte toekomen, ex-
pliciet uit te sluiten.

De gewijzigde conclusie dient naar het voorstel van
Spiro als volgt te luiden:

"Afsluiter, in het bijzonder ontluchtingsafsluiter, be-
staande uit een in de opening van een wand zoals van
een ontluchtingsinrichting afgedicht in te zetten in
hoofdzaak cylindrisch huis, met een axiaal doorlaatka-
naal en één, de monding daarvan omgevende, door het
platte kopvlak van een axiaal eindstuk met kleinere di-
ameter van dat huls gevormde zitting, en uit een door
een veer tegen de zitting aan te drukken eveneens in
hoofdzaak cylindrisch kleporgaan, waarvan de naar de
zitting toegekeerde zijde een holte heeft, waardoor een
rand wordt gevormd die naar binnen is omgezet, in
welke holte een elastisch afdichtlichaam i opgenomen,
waarbij het Kleporgaan voor openen respectievelijk
sluiten van de afsluiter ten opzichte van zijn zitting is te

kantelen door een omlaag respectievelijk omhoog be-
wegende vlotter, die zodanig is opgehangen dat deze
bij verder omhoog bewegen na het door het kleporgaan
bereiken van de afsluitende stand het kleporgaan niet
meeneemt, met het kenmerk dat het kleporgaan over
althans een deel van zijn axiale lengte dezelfde diame-
ter heeft, als het aan het genoemde eindstuk grenzende
gedeelte van het huis en in een gedeelte met kleinere
diameter het afdichtlichaam bevat terwijl de veer een p
e van uitwendige schroefdraad voorzlene mantelviak-
ken van de delen met onderling gelijke diameter van
het huis en van het kleporgaan opgeschroefde trekveer
is, met i het bereik tussen die delen van gelijke diame-
ter gespannen windingen".

De rechtbank acht een dergelijke aanvulling toelaatbaar
mits daardoor hetgeen het octrooi beschermt slechts in
omvang wordt beperkt maar niet wordt veranderd. In
dat geval wordt de gedeeltelijke nietigheid van het oc-
trooi uitgesproken en kan het wel geldige gedeelte
worden afgebakend door het opnemen van de voorge-
stelde aanvulling. Een reconventionele vordering tot
wijziging van het octrooi zoals door Spiro (aanvanke-
lijk) gevraagd is daarvoor niet nodig.

De vragen die moeten worden beantwoord zijn derhal-
ve of de door Spiro voorgestelde aanvulling toelaatbaar
is, en zo ja, of hetgeen het aldus beperkte octrooi be-
schermt nieuw en inventief is.

De Afdeling heeft zich over de eerste vraag niet expli-
ciet uitgelaten. Haar antwoord op vraag 3, met name
haar constatering dat de aanvulllng zou kunnen worden
afgeleid uit de beschrijvingsinleiding blz. 3, regels 4 en
5 impliceert eter dat zij een dergelijke aanvulling toe-
laatbaar acht. De tweede vraag beantwoordt de
Afdeling aldus dat zij de toepassing van een uit de
Duitse Gebrauchsmuster bekende schroefveerconstruc-
tie bij de uit het Amerikaanse octrooi-schrift 3.586.032
bekende constructie niet inventief acht. Daarmee geeft
de Afdeling aan dat deze toepassing nieuw is. Dat laats-
te wordt door partijen niet bestreden.

De rechtbank gaat er, anders dan Flamco, van uit dat de
weergave van de ter afbakening gekozen stand van de
techniek het Amerikaanse octrooischrift 3.586.032 i
de beschrijvingsinleiding is, nu ook de Afdeling van de
juistheid daarvan uitgaat.

In haar rapport zegt de Afdeling daarover onder meer
het volgende:

"... dat bij; de bekende afsluiter, indien deze door het
gewicht van de vlotter wordt geopend, de klep een zij-
waartse verplaatsing ten opzichte van de zitting
ondergaat (blz. 1, regels 31 34). Ter zitting van de Bij-
zondere Afdeling is nader toegelicht at deze zijdelingse
verplaatsing een gevolg is van de gekozen haarspeld-
constructie die immers om het draaipunt in het huis (dat
de zitting draagt) zwenkt, zodra het vlottergewicht de
klep belast. Er bestaat dan het gevaar dat bij het weer
sluiten van de klep de veer niet in staat is de zijwaarts
verplaatste klep terug te plaatsen naar het midden van
het uitlaatkanaal (blz. 1, regels 36/37). Omdat de haar-
speldveer dan schuin ten opzichte van het uitlaatkanaal
werkt (blz. 1, regels 39/40) is een feilloze afsluiting
nlet gewaarborgd.

www.ie-portal.nl

Pagina 9 van 13



www.iept.nl

IEPT19960209, HR, Spiro v Flamco

Als doel van de onderhavige uitvinding wordt aange-
geven de sluitbeweging van de klep onder invloed van
de veer onafhankelijk t2 maken van de richting van de
kracht die er op werkzaam is (blz. 1, regels 42 44).',

4.9 Dat doel wordt bereikt door het toepassen van de
uit de Duitse Gebrauchsmuster 71.36706 en 71.45993
bekende schroefveerconstructie. De schroefveer, die
naar alle richtingen kan uitbuigen, staat een kantelen
van de Kklep (tijdens de openingsbeweging) toe zonder
dat de klep zijdelings verplaatst, de sluitbeweging kan
dan ook door eenvoudig terugkantelen, onder invloed
van de spanning in de gebogen veer, plaatsvinden, al-
dus de Afdeling in haar rapport.

4.10 De rechtbank begrijpt het door de Afdeling in haar
antwoord op vraag 3 gegeven oordeel dat de toepassing
van een dergelijke bekende schroefveerconstructie bij
de uit het Amerikaanse octrooischrift 3.586.032 beken-
de constructie niet inventief i nu als volgt.

De vakman, geplaatst voor het bovengenoemde pro-
bleem de sluitbeweging van de klep onder invloed van
de veer onafhankelijk te maken van de richting van de
kracht zal bij kennisneming van de beide Gebrauchs-
muster zonder inventieve arbeid begrijpen dat de
oplossing van zijn probleem is gelegen in de daarin
toegepaste schroefveerconstructie. Die oplossing ligt
daarmee voor de hand. In d wetenschap dat de oorzaak
van zijn probleem niet is gelegen in de uit het Ameri-
kaanse octrooischrift bekende en in jarenlange praktijk
veelvuldig toegepaste vrije vlotterophanging zal de
vakman geen reden hebben aandacht te schenken aan
een tweede maatregel uit de Gebrauchsmuster, de vaste
vlotterophanging. Die maatregel (aangenomen dat het,
zonder duidelijke reden achterwege laten van een be-
kende constructie in dit geval een maatregel genoemd
mag worden) zal hem dan ook niet afhouden van het
toepassen van de schroefveerconstructie ter oplossing
van zijn probleem.

4.11 De rechtbank onderschrijft het oordeel van de Af-
deling en maakt het tot het hare. Door toepassing van
de uit de Gebrauchsmuster bekende schroefveercon-
structie wordt het probleem van de voorbekende stand
van de techniek opgelost, zonder dat daarbij van een
pluseffect sprake is.

Van het overwinnen van een vooroordeel door Spiro als
door haar gesteld is al evenmin sprake, reeds omdat in
het licht van de door de rechtbank ontwikkelde recht-
spraak (vonnis van 2 mei 1990, BIE 1992, blz. 188) het
bestaan van een dergelijk vooroordeel niet uitsluitend
kan worden afgeleid uit het ontbreken van de bekende
vrije vlotter in twee vrijwel gelijktijdig aangevraagde
Gebrauchsmuster van dezelfde aanvrager, terwijl dat
"vooroordeel” bovendien vrijwel onmiddellijk na de
publikatie van die Gebrauchsmuster door Spiro zou zijn
overwonnen.

4.12 De conclusie luidt derhalve da' hetgeen door het
Nederlandse octrooi 156 225 wordt beschermd niet
nieuw is, respectievelijk na wijziging van de hoofdcon-
clusie in de door Spiro gewenste vorm, inventiviteit
ontbeert. Bedoeld octrooi dient nietig te worden ver-
klaard.

5. De inbreuk

De Afdeling i van oordeel dat de ontluchtingsafsluiters
van Flamco vallen binnen de beschermingsomvang van
het Nederlandse octrooi 156 225. Spiro is het daar mee
eens, Flamco bestrijdt dat oordeel. Nu het octrooi zal
worden nietig verklaard en schade slechts wordt gevor-
derd vanaf 30 dagen na 5 juli 1989, de datum van
uitbrengen van het desbewustheidsexploit kan de vraag
of het advies van de Afdeling op dit punt dient te wor-
den overgenomen, blijven rusten, nu deze
nietigverklaring in casu immers terugwerkt tot 1 de-
cember 1987.

De vorderingen

6.1 In conventie vordert Flamco, na haar eis bij akte te
hebben vermeerderd zakelijk weergegeven-

I. nietigverklaring van he Nederlandse octrooi 156 225;
een verklaring voor recht dat Spiro onrechtmatig jegens
Flamco heeft gehandeld door de betekening van het
von-nis van de President in kort geding van 9 oktober
1989;

I11. a) een schadevergoeding van f. 145.110,53 met de
wettelijke rente daarover vanaf 2 februari 1990;

b) een schadevergoeding van f. 60.059,65 met de wet-
telijke rente daarover vanaf 22 maart 1991;

c) een verbod aan Spiro om kenbaar te maken dat de
SPIROVENT wordt beschermd door het Nederlandse
octrooi 156 225 of wel 180 613, op straf$e van een
dwangsom;

betaling door Spiro van de proceskosten.

Het verzet van Spiro tegen de vermeerdering van eis is
bij beschikking van de rolrechter dd. 7 januari 1992 af-
gewezen.

In reconventie vordert Spiro zakelijk weergegeven een
verbod aan Flamco inbreuk te maken op haar octrooi,
met een aantal nevenvorderingen, waaronder schade-
vergoeding.

Op grond van hetgeen onder 4. is overwogen is de con-
ventionele vordering sub | toewijsbaar.

6.4 3ij gebreke van een geldig octrooi in de relevante
periode (de periode na 4 augustus 1989) komt aan de
vorderingen in reconventie de grondslag te ontvallen.
Die vorderingen zullen dus worden afgewezen, met
veroordeling van Spiro als de in het ongelijk gestelde
partij in de kosten in reconventie.

Flamco grondt de vorderingen sub Il en Illa op de stel-
ling dat Spiro door het betekenen van en het geven van
publiciteit aan het vonnis van de President in kort ge-
ding van 9 oktober 1989 onrechtmatig jegens haar heeft
gehandeld nu in het onderhavige geding blijkt dat Spiro
haar pretenties heeft gebaseerd op een nietig octrooi.
Betekening heeft plaats gevonden op 27 november
1989, het vonnis is door het Hof vernietigd op 16 fe-
bruari 1990. Flamco stelt schade te hebben geleden
wegens omzetverlies en bijkomende kosten.

Spiro stelt dat haar van de executie geen verwijt valt te
maken en dat Flamco bovendien geen schade heeft ge-
leden die aan haar valt toe te rekenen. Subsidiair
betwist ze de omvang van de schade.

In beginsel dat wil zeggen behoudens bijzondere om-
standigheden moet worden aangenomen dat degene die
door dreiging met executie zijn wederpartij; heeft ge-
dwongen zich naar een in kort geding gegeven verbod
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te gedragen, onrechtmatig heeft gehandeld wanneer
hij, naar achteraf blijkt uit de uitspraak in hel bodemge-
schil, niet het recht had van de wederpartij te vergen
dat deze zich van de desbetreffende handelingen ont-
hield. Voorts mag er, gegeven de aard van het kort
geding vonnis, van worden uitgegaan dat degene die
met executie dreigt, wist althans behoorde te weten dat
hij zijn handelen baseerde op een voorlopige maatregel,
zodat de door zijn handelen veroorzaakte schade in be-
ginsel als door zijn schuld veroorzaakt heeft te gelden
(HR 16 november 1984, NJ 1985, 547).

Hetgeen Spiro over de schuldvraag stelt berust op een
verkeerde lezing van voormeld arrest en een onjuist in-
zicht in het voorlopig karakter van de in kort geding
gegeven maatregelen, welk karakter niet afhangt van de
vraag of slechts een zeer summiere behandeling heeft
plaatsgevonden.

Ook het beroep van Spiro op de aanwezigheid van bij-
zondere omstandigheden faalt. Als een zodanige
omstandigheid kan niet gelden dat Spiro, zoals zij stelt,
met de betekening van het vonnis heeft gewacht tot een
"stille periode’. Die omstandigheid kan, indien juist,
slechts de schade beperken waarvoor Spiro aansprake-
lijk kan worden gehouden. Evenmin kan Spiro zich
beroepen op de omstandigheid dat Flamco eerst in ho-
ger beroep, te weten eind januari 1990 de Duitse
Gebrauchsmuster aan het Spiro octrooi heeft tegenge-
worpen. De stelling van Flamco dat deze
Gebrauchsmuster aan Spiro reeds in 1981 bekend wa-
ren, immers in de Nederlandse octrooiaanvrage
81.01487 van Spiro worden besproken, is door Spiro
niet gemotiveerd betwist. Spiro, bekend met deze beide
publikaties, kan dan bezwaarlijk aan Flamco verwijten
dat zij deze niet reeds bij de President ter tafel heeft
gebracht. Nu bijzondere omstandigheden, die tot een
ander oordeel zouden moeten leiden, gesteld noch ge-
bleken zijn, is Spiro aansprakelijk voor de door Flamco
als gevolg van de betekening van het kort geding von-
nis geleden schade. Hetzelfde geldt voor schade als
gevolg van de publikatie van dat vonnis. Op de omvang
van de schade zal de rechtbank onder 7 ingaan. Daarbij
zal tevens het causaal verband van de diverse schade-
posten met het onrechtmatig handelen van Spiro aan de
orde komen.

6.7 Flamco grondt haar vordering sub Illb op de stel-
ling dat het instellen van een inbreukactie en het voeren
van verweer in een nietigheidsactie terzake van een oc-
trooi waarvan Spiro wist, althans behoorde te weten dat
het nietig was, jegens haar onrechtmatig is.

Spiro heeft niet weersproken dat zij in de door Flamco
aangespannen nietigheidsprocedure voor deze recht-
bank, bekend onder rolnummer 83/6923, geen verweer
heeft gevoerd tegen de stelling van Flamco dat zij een
inrichting volgens het Nederlandse octrooi 180 613
reeds voor november 1974, derhalve ruimschoots voor
de prioriteitsdatum 11 maart 1978, op commerciéle
schaal op de markt had gebracht. Daarmee staat vast
dat Spiro wist, althans behoorde .e weten dat haar oc-
trooi nietig was en haar op grond daarvan geen rechten
toekwamen. Door niettemin in kort geding te trachten
die niet bestaande rechten tegenover Flamco geldend

te maken en in de nietigheidsprocedure tegen beter we-
ten in verweer te voeren, heeft Spiro onrechtmatig
jegens Flamco gehandeld en valt haar daarvan een ver-
wijt te maken. Spiro is dus aansprakelijk voor de door
Flamco als gevolg daarvan geleden schade, waarop on-
der 8 zal worden ingegaan.

Flamco heeft niet weersproken dat Spiro na de nietig-
verklaring van het octrooi 180 613 niet meer heeft
kenbaar gemaakt dat de SPIROVENT door dit octrooi
wordt beschermd. Evenmin heeft zij aannemelijk ge-
maakt dat te verwachten valt dat Spiro na
nietigverklaring van het octrooi 156 225 zal doorgaan
kenbaar te maken dat de SPIROVENT door dat octrooi
wordt beschermd. De vordering sub Illc zal daarom
worden afgewezen wegens het ontbreken van voldoen-
de belang.

7.1 Partijen hebben bij pleidooi het debat beperkt tot de
nietigheid en de inbreuk. Daarom zal de rechtbank over
de omvang en de toewijsbaarheid van de diverse scha-
deposten een voorlopig oordeel geven, waarover
partijen zich desgewenst bij akte nader kunnen uitlaten.
7.2 Flamco voert de volgende schadeposten op:

gederfde omzet £.64.160,
schade door publikaties .25. 000,
kosten "tegencirculaire" f 6.285.30
verlies goodwill door recall £.10.000,
schade verschaffen bedrijfsgegevens .19 .000.
kosten verplaatsing produktie £.20.665.23

totaal f. 145.110,53

7.3 Ada.

Flamco baseert haar schadeberekening op de volgende
gegevens en veronderstellingen:

- omzet Spirovents in Nederland 27/11/88 tot 15/2/89 f.
262.458;

- omzet Flamcovents in Nederland 1/6/89 tot 30/10/89
57,25% van de omzet Spirovents in de periode 1/6/88
tot 30/10/89; stel de omzet van Flamcovents in de
verbodsperiode op eveneens 57,25% van de omzet Spi-
rovent; in de periode 27/11/88 tot 15/2/89;

brutomarge op de omzet Flamcovents in 1990 is 42,7%.
Op basis hiervan is de gemiste omzet in de verbodspe-
riode 57,25% van f. 262.458 = f. 150.257 en de gemiste
brutomarge 42,7% daarvan = f. 64.160, .

Spiro stelt allereerst dat geen rekening is gehouden met
het feit dat de verbodsperiode een stille periode is. Dat
bezwaar is ten dele juist. Flamco heeft de gemiste om-
zet in de verbodsperiode betrokken op de omzet in
dezelfde periode een jaar eerder. Daarbij is geen reke-
ning gehouden met het onweersproken feit dat in
februari 1990 de tweejaarlijkse Beurs voor Verwar-
mingsprodukten plaatsvond, zodat niet onaannemelijk
is dat de omzet in de twee voorafgaande maanden ach-
terbleef bij die in dezelfde periode een jaar eerder.
Flamco zou dus de omzetderving dienen te betrekken
op de omzet in Spirovents in de periode 27/11/87 tot
15/2/88. Flamco wordt verzocht deze omzet alsnog n
het geding te brengen.

Het tweede bezwaar van Spiro, dat Flamco geen reke-
ning heeft gehouden met de buitenlandse vervaardiging
en de daaruit voortvloeiende omzet, kan de rechtbank
niet volgen. Flamco claimt uitdrukkelijk alleen de in
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Nederland gemiste omzet (zie de brief van Ernst Moret
& Young van 7 maart 1991). Door Spiro is niet gesteld
dat Flamco in de verbodsperiode in Nederland in strijd
met het verbod Flamcovents heeft verkocht die in het
buitenland waren vervaardigd.

Op zich is juist het derde bezwaar van Spiro dat Flamco
geen rekening heeft gehouden met een wijziging in de
concurrentie~verhoudingen. Het is echter aan Spiro, die
zich op een dergelijke wijziging beroept, daarover fei-
ten te stellen.

Tenslotte voert Spiro aan dat Flamco ten hoogste recht
heeft op de nettomarge. De rechtbank is het met Flam-
co eens dat in het onderhavige geval van een relatief
korte verbodsperiode, waarbinnen een aanpassing van
de vaste kosten nauwelijks mogelijk is, vergoeding van
de brutomarge redelijk is.

Van de aldus berekende omzetderving, gecorrigeerd
zoals hierboven aangegeven, moet worden aangenomen
dat ze een rechtstreeks gevolg is van de betekening
door Spiro van het verbodsvonnis, tenzij Spiro feiten
stelt die tot een ander oordeel leiden.

Adbenc.

Niet onaannemelijk is dat Flamco door de publikatie
van Metallo Nederland B.V. naar aanleiding van het
vonnis enig omzetverlies mocht verwachten. Op grond
van de onweersproken door Flamco gestelde nauwe re-
latie tussen Metallo en Spiro kan deze schade aan Spiro
worden toegerekend. Het gaat echter te ver Spiro zon-
der nadere toelichting ook aansprakelijk te achten voor
de eventuele schade ontstaan door publikaties van bui-
tenlandse distributeurs.

Flamco heeft haar schade beperkt door harerzijds een
circulaire aan haar afnemers te zenden. De kosten van
die schadebeperkende maatregelen komen in beginsel
voor rekening van Spiro. De rechtbank zal, mede gelet
op de kennelijk zeer korte periode tussen de publikaties
van Metallo en van Flamco voorshands slechts de kos-
ten van deze publikatie zoals gevorderd onder c.
toewijzen tot een bedrag van f.6.286,30.

Flamco heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij
naast het reeds door haar sub a en b gevorderde omzet-
verlies en de door haar sub e gevorderde
personeelskosten schade heeft geleden tengevolge van
de "recallbrief" aan haar afnemers. Daarbij wordt mede
in aanmerking genomen de schadebeperkende circulai-
re als bedoeld onder ¢ en de relatief korte periode

van het verbod dat nog voor de beurs in februari 1990
werd opgeheven, hetgeen de afnemers niet zal zijn ont-
gaan. De rechtbank acht derhalve de post sub d
voorshands niet toewijsbaar .

Ade.

Deze post, groot f. 19.000, valt uiteen in drie onderde-
len:

eigen personeelskosten verschaffen

facturen c.s. aan Spiro f. 10.000,

schade verschaffen vertrouwelijke gegevens f. 2.500,
kosten advocaat f. 4.000,

Spiro meent dat de eerste post geen schade vormt om-
dat salarissen van eigen personeel in elk geval dienen te
worden betaald, zodat de causaliteit met het handelen
van Spiro ontbreekt. Dat standpunt is in zijn algemeen-

heid niet juist. Aangenomen mag worden dat het
personeel van Flamco niet wordt betaald om niets te
doen. In het algemeen zullen dus, indien dat personeel
werkzaamheden moet verrichten die een direct gevolg
zijn van de betekening door Spiro van het kort geding
vonnis, andere werkzaamheden niet kunnen worden
uitgevoerd. Daardoor wordt schade geleden. In het on-
derhavige geval ligt dat anders. Flamco had na de
betekening geen omzet in Nederland meer. Zoals door
haar naar aanleiding van de schadepost sub a gesteld,
was de periode te kort "om haar organisatie aan te pas-
sen". Op die grond achtte rechtbank _ dan ook de
brutomarge op de omzet toewijsbaar. Daar staat tegen-
over dat moet worden aangenomen dat de organisatie
van Flamco dan voldoende ruimte bood voor het uit-
voeren van de sub e bedoelde werkzaamheden. De
eerste post zal dus worden afgewezen. Datzelfde geldt
voor de tweede post, die door Flamco niet is onder-
bouwd.

De post advocaatkosten groot f. 4000, komt voor toe-
wijzing in aanmerking. In redelijkheid gemaakte
buitengerechtelijke kosten van redelijke omvang ko-
men als schade voor vergoeding in aanmerking. Spiro
heeft niet gesteld dat niet aan beide criteria is voldaan.
Naar Flamco terecht stelt diende zij door de betekening
van het vonnis de vervaardiging van de Flamcovent in
Nederland te staken. Hiermee viel ook de export naar
Duitsland weg, waardoor in Duitsland voor haar om-
zetverlies en daarmee schade zou worden geleden.
Flamco heeft die schade weten te beperken door haar
produktie naar Duitsland te verplaatsen. De kosten van
die schadebeperkende maatregel komt voor vergoeding
door Spiro in aanmerking. De omvang van die kosten is
door Spiro niet gemotiveerd betwist en komt de recht-
bank voorshands aannemelijk voor, zodat de
schadepost sub f toewijsbaar lijkt.

De schade sub 111)

8.1 Flamco voert de volgende vier schadeposten op:

(i) advocaatkosten nietigheidsactie en verweer in re-
conventie bodemzaak

(ii) idem kort geding in twee instanties

(iii)bijstand octrooigemachtigde ad (i) en (ii)

(iv) eigen kosten Flamco totaal

8.2 Ad (i) en (ii)

f. 15.854,65

f.24.030,

f. 10.900,

f. 15. 275

f. 66.059,65

Spiro acht deze posten niet toewijshaar aangezien deze
betreffen kosten waarvoor de in art. 56 en 576 Rv. be-
doelde kosten een vergoeding plegen in te sluiten. In
zijn algemeenheid is deze stelling juist. In het onderha-
vige geval dient echter een uitzondering te worden
gemaakt nu het onrechtmatig handelen is gelegen in het
procederen resp. het voeren van verweer zelf. In dat
geval is het redelijk Spiro ook het excedent van de ad-
vocaatkosten te laten dragen. Dat laatste betekent wel
dat op de gevorderde bedragen in mindering moet wor-
den gebracht hetgeen in bedoelde procedures reeds via
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de kostenveroordeling voor kosten van de advocaat is
toegewezen. In de bodemprocedure is dat f 2450,
(vonnis van 8 mei 1991, de rechtbank ambtshalve be-
kend)i in de kort geding procedure de helft van f.
9.000, (arrest van 22 november 1990 inzake NO 171
087 en NO 180 613).

8.3 Ad (iii) en (iv)

Op dezelfde gronden komt het de rechtbank _redelijk
voor de kosten van technische bijstand door een oc-
trooigemachtigde als schade in aanmerking te nemen.
De rechtbank acht het niet redelijk ook de kosten van e
gen personeel' in verband met het bijwonen van zittin-
gen en het voeren van overleg met advocaat en
octrooigemachtigde aan Spiro in rekening te brengen.
Die kosten kunnen, afgezien van de vraag in hoeverre
zij noodzakelijk waren, geacht worden tot het normale
bedrijfsrisico van Flamco te behoren.

Beslissing

De rechtbank:

In conventie:

Verklaart nietig het Nederlandse octrooi 156 225, op 18
juli 1978 aan Spiro verleend.

Verklaart voor recht dat Spiro onrechtmatig jegens
Flamco heeft gehandeld door de betekening van het
vonnis van de President in kort geding van 9 oktober
1989.

Verwijst de zaak naar de rol van 6 juli 1993 voor het
door Flamco nemen van de in rechtsoverweging 7.i be-
doelde akte, peremptoir.

Houdt voor net overige iedere beslissing aan.

In reconventie:

Wijst de vorderingen af.

Veroordeelt Spiro in de kosten in reconventie, tot op
deze uitspraak aan de kant van Flamco begroot op f.
8250, .

Rechtbank Den Haag, 6 februari 1991

(van den Hul)

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid Flamco B.V.,

gevestigd te Gouda,

eiseres bij dagvaarding van 2 februari 1990,
verweerster in reconventie,

procureur: jhr. mr.J.L.R.A. Huydecoper

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid

Spiro Research B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Helmond,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur: mr. D. den Hertog.

De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende
stukken:

- de dagvaarding en de zakelijk daarmee overeen-
stemmende conclusie van eis;

- de conclusie van antwoord in conventie, tevens van
eis in recon-ventie, met produkties;

- een akte in conventie en conclusie van antwoord in
reconventie, met produkties;

- een akte in conventie en reconventie van Spiro;

- een akteverzoek met één produktie van Flamco.
Rechtsoverwegingen

In conventie en in reconventie

1. Flamco vordert in conventie de nietigverklaring van
het op 18 juli 1978 aan Spiro verleende Nederlandse
octrooi 156 225, alsmede een verklaring voor recht dat
Spiro onrechtmatig jegens Flamco heeft gehandeld
door het op 9 oktober 1989 door de President van deze
rechtbank in kort geding tussen partijen gewezen von-
nis aan Flamco te betekenen, met veroordeling van
Spiro tot vergoeding van de door Flamco als gevolg
daarvan geleden schade en van de proceskosten

2. Flamco grondt haar vordering tot nietigverklaring op
de stelling dat de materie beschermd door het aangeval-
len octrooi niet nieuw c.q. niet inventief was op de
voorrangsdatum, 9 december 1972, gelet op de Duitse
Gebrauchsmuster 71.36706 en 71.45993.

3. Spiro voert gemotiveerd verweer tegen de conventi-
onele vorderingen en vordert harerzijds in reconventie
Flamco te gebieden de inbreuk op het Nederlandse oc-
trooi 156 225 te staken en gestaakt te houden, met een
dwangsom en een aantal nevenvorderingen.

4. Partijen zijn het erover eens dat zowel de nietigheids
als de inbreukvraag aan de Octrooiraad ter advies moe-
ten worden voorgelegd. De rechtbank zal hiertoe
over—gaan. De zaak zal na ontvangst van het advies van
de Octrooiraad zowel in conven-tie als in reconventie
naar de rol worden verwezen voor een nadere conclusie
dan wel het vragen van pleidooi.

Beslissing

In conventie en in reconventie

De rechtbank:

Verzoekt de Octrooiraad een schriftelijk en met rede-
nen omkleed advies uit te brengen omtrent de volgende
vragen:

1. Was hetgeen door het Nederlandse octrooi 156 225
wordt beschermd op 9 december 1972 gelet op de stand
van de techniek en in het bijzonder op de Duitse Ge-
brauchsmuster 71.36706 en 71.45993 nieuw, en zo ja,
lag dit op genoemde datum voor de gemiddelde des-
kundige voor de hand?

2. Vallen de ontluchtingsafsluiters van Flamco onder de
bescher-mingsomvang van het Nederlandse octrooi
156 225?

3. Zijn er nog opmerkingen te maken die voor de be-
slissingen van belang kunnen zijn?

Bepaalt dat de griffier de gedingstukken zal doen toe-
komen aan de Octrooiraad.

Verzoekt de Octrooiraad het advies zo spoedig moge-
lijk, doch uiterlijk op 2 augustus 1991 uit te brengen.
Houdt voor het overige iedere beslissing aan.
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