/N NAAM DER KONINGIN"

vonnis

RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer; 226260/ HA ZA 10-1995

Vonnis van 25 juli 2012

in de zaak van

de besloten vennostschap met beperkte aansprakelijkheid
MULTISFPIKE BV,

gevestigd te Chide Wetering,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. H.G. A M. Spoommans,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MIDDENWEG BY,
gevestigd te Andel,
gedaagde in conventie,
teium in reconventie,
advaocaat mr. A, Killan te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna Multispike en Middenweg genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt wit:

de dagvaarding met producties | tod en met 17;

conclusie van antwoord, tevens cis in reconventie met producties | tot en met 5:

de conclusie van replick in conventic tevens conclusie van antwoord in
reconventie;

de conclusie van dupliek in conventie, tevens van repliek in reconventie, tevens
akte houdende overlegging producties 6 tot en met 11 en akte vermindering van eis
in reconventie;

de conclusie van dupliek in reconventie:

de akte houdende overlegging asnvullende producties 12 tot en met 14 van de Hjde
van Middemweg;

het verkort proces-verbaal van het op | maart 2012 pehouden pleidooi en de daarin
genoemde pleinotities.

Ten slotte is vonnis bepaald,
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-8 Het geschil in conventie

1. Multispike vordert — samengevat — bij vonnis vitvoerbaar bij voorraad:

1. een verklaring voor recht dat Middenweg toerekenbaar te kot gekomen is in de
nakoming van de licenticovereenkomst van | december 2008 door voor het telen van
orchideegn gebruik te maken van de MultiSpike methode zonder daarvoor
licentievergoedingen af te dragen;

I. Middenweg te veroordelen tot:

8. betaling asn Multispike van cen bedrag van € 0,125 + € 10,00 per plant die (meds)
met behulp van de MultiSpike methode is geteeld;

b. betaling aan Multispike van cen boete van € 642.000,00 wegens verbeurde boetes als
goevolg van het niet (per omgaande) melden van bet bekend worden met derden die
#ich ook bedienen van MultiSpike of sen gelijkende werkwijze zonder hierioe
toestemming van Orchid Gardens Patents Pte. Led. te hebben gekregen;

¢, betaling ann Multispike binnen 7 dagen na betekening van dit vannis van een
voorschot van € 300.000,00 ep de onder 2 sub b gevorderde boete;

d. betaling aan Multispike van vergoeding van de door Orchid Gardens Patents Pra, Ltd.
geleden schade op te maken bij stast:

e. betaling van de wettelifke rente over al de hiervoor genoemde bedragen;

3. Middenweg te bevelen binnen 7 dagen na betekening van dit vornis opgave te doen van:
i, de hoeveelheid van alle door haar met MultiSpike behandelde producten;

b. de hoeveelheid van alle door haar asngeschafte gebruikte enfof in woorrasd gehouden
cytokinine ¢.q. van wezenlijke bestanddelen dasrvan;

€. de door haar genoten winst gemaakt met de met MuitiSpike behandelde producten:

d. de namen en adressen van alle leveranciers waarvan zij vanafl | december 2008
middelen betrekken die gelijk zijn aan of gelijken op de middelen in de MultiSpike
methade enfof waarvan zij geinstrucerd is over sen werkwijze gelijk aan of gelijkend
op de MultiSpike Methode;

&. de namen en adressen van alle afnemers wasraan zij met MultiSpike behandelde
producten hebben geleverd of leveren, gespecificeerd per afnemer;

een on ander op straffe van een dwangsom van € 100.000,00 voor fedens overtreding dan

wel voor iedere dag of gedeclte van een dag dat Middenweg in gebreke is met de
nakoming van deze bevelen;

4. Middenweg te veroordelen in de kosten van dit geding.

2.2, Middenweg voert verweer.
23, Opdestellingen van partijen wordt hismna, voor zover van belang, nader ingegasn,
3 Het geschil in reconventie

3.1 Middenweg vordert — na vermindering van cis — bij vonnis vitvoerbaar bij
voorraad:

& Multispike te verplichten tot betaling van schadevergoeding aan Middenweg, op te
maken bij stant, met inachineming van hetgeen Middenweg in de paragrafen 53 en 54
van haar conclisic van antwoord tevens ois in reconventie heeft gesteld;

b Multispike te verplichten tot onmiddellijke betaling aan Middenweg van een voorschot
op het onder a. pevorderde van € 1.000.000,00;
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¢, Multispike te veroordelen in de kosten van het geding.

32
i3
4.

4.1.

Multispike voert verweer.
Op de stellingzn van partijen werdt hiema, voor zover van belang, nader ingegaan.
D Feiten

D rechtbank gaat uit van de volgende feiten:

Multispike adviseert tuinbouwbedrijven over, ondermeer, de teelt van gewassen.
Middenweg houdt zich bezig met de teelt van crchidessn,

Mededirecte indirect) aandeelbouder van Multispike is de heed R
(hierna: ﬂ eei werkwijze antwikkeld voor het telen van
orchidectn, de zogenaamde MultiSpike methode, Deze methode werdt gebruikt bij
de teelt van meertakkige orchidestn, meer in het bijzonder de Phalacnopsis, en
bestant it het toedienen van cytokinine en het blootstellen aan een keudeperiode
voor inductie van een bloeiwijze.

Op 2 december 2005 heeft b het Octrocicentrum Nederland een ARAY AR
ingediend voor ean ectrooi op MultiSpike. Dit octrooi is op 3 juli 2006 onder
nummer [030581 vitgegeven onder de volgende omsehrijving:

“Varbeterde werkwijze woor ket tefern vam orchidees,

D witvinding beschrilff gen werkowifze voor het verhagen van ket aantal hlagiwijzen enfafs
et minimaiireren van de behogfte agn een kowde periods voor de iductie van gen
bloelwifze in een archides door foediening van een cylakinine, bif voarkeur 6-8AP, gan
gensemde orchider, woerbif genvemde orchides bif voortenr sen monopodiale groel et
bif gratere voorkeur waarbif genoemde orchidee van het genus Pholasropsis iz Verder
ke planien die meer dan heee bloeheiizen hebben deel uit var de wininding, '

Op 18 augusties 2010 heeft de beslaten vennootschap JB Beheer B.V., waarvan
Bakker directeur en enig asndeelhouder is, een Furepees octroai verkregen voor
MultiSpike met nummer EP | 956 B85,

Orehid Gordens Patents Pte, Lid, te Singapore, hierma te noemen “Orehid
Gardens™, is een ann Multispike gerelateerd bedrijf en brengt onder de naam
MultiSpike een middel voor de bevordering van de teelt van meeriakkige
orchideeén op de markt,

Namens Orchid Gardens hee MM op 1 december 2008 een offerte aan
Middenweg verstuurd, met in de begeleidende e-mail de tekst: Byigaand treffen
Juille aan mijn vooentel insake ber gebruik van onze techniek “MultiSpite ", Het comract is
apgemeakt door anze advacolen, maor ik ge ervan bt dar sen en ander wel 1e begrijpen in
Deze offerte. die dooe Middenwey voor akkoord is ondertckend, luidi:

"Wour agnieiding van ohze plesierige bespreking treft u hieromder volledigheidehalve onre
voarwaardn qan woearvinges wil de afproken vaor gebeik van MaliSpike mef o willen
I'Hﬂl:ﬂll

Licentie

WY 2ifn eriiy rechifebbendy op " MniSpike . MuliSpike i son methode die in hert
bifzonder iv ontwikkeld voor amm voge d feelt von meertakbige orchideedn, meer (n het
bigzander de Pholaenapsis. moar ook gebeuikt kan worden b de feelt van andere
meertakkige orchidesdn. Ons acirool s geregisireerd onder monmer 1030581 Bl et
Cerrouicentrmm Nederland

Wif werlemen w voor onbapaudde tiid het recht MlttSpite te pebruiken voor het beeken var
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meerfakkige archidestn. U ot relbenmale voordar u MultiSpike wenst fe gebraiken voora
sehriftel{ihe foestemming aan ons vragen en diemen fe kreijgen, amder spgaaf van ker agntal
plarien wamrap u MultiSpike wilf gaan logpatsen en wanneer de behandeling zal
Plagisvindet. Hei sicafl ons ap feder gewenst mament en o ons moverende redenen, veif
higraun geen toestemming fe geven en de Neantie per direct fe beeindigen,

Fergoeding

D vergowding voor deze licenlie bedraagt € 0,15 (exclusief BTW), voor federe plant
wairog MultiSpite i ioegepast, Foor de doar u opgegeven gebrnibranim sturen wif u een
Sarctwur diz vooruit betaald dien te worden. Zoals besproken willen wif u een korting
aanbieden, dere bedraagt € 0,025 per plant. Prifren zijn vertrowwelijk en mogen derhalve
il maar derden toe bekend pemaaks wardmn.

Indien en voor sover u MultiSpike zonder anse veorafgeande sohrifieliike roestemming
towpast of gebruiki, verbeurs u een boete van € [,00 per fogpaszing per plant,
amverntinderd ons rechr op volledige vergoeding van de door sns geleden schady en ons
recht op winstafdracht,

Inzage

L zwlt oy maandeljies scheifialitk op de hoogte hawden van ber gebruik, de witkomsten en
her reswlfaar van Wﬂﬁ'prh HHMWIMMW&PMIEWﬂIGWM#
ten aamsier vam hel gebruik van MultiSpike mer u sullen delen, omverminderd hetgeen
higronder aver “reswlfafaifen)” i hepaald

Resultaajren)

MultiSpike 5 innavarieve en verbelerde werkwiize vaor het keekan van meertabtie
archideesn. fn het verleden is geblsken dat onder de juiste externe omstandigheden, bif de
Juisie behardeling en teelt en de julsie Phalaeropsis hybreiden en de bwaliteit doarvan, er
goedy resuitaten geboeki kummen worden.

L Bt denarom b allen fifde zelf veranrwaordelifk voor het gebrik en dle foepassing van
MultiSpike Tegenvaliende, slechic of geen resultaten kunnen ons mimmer warden
tegengeworpen. Onder ww eigen veramwoordeliibheid valt ook om fe contrederen of (de
samenstelling e toapaising van) MultiSpike in bet lond woarin ket words foegepast of de
orchideesn worden verkocht valdoen aan de dasrop van foeparsing rifndy wei- ¢n
regelgeving

Cezien het bovenstaande oifn wif mimmer asaprakeliik voor enige sehade die omtstoat door
bt gebruik of de toeparsing van MuwltiSpike. U hebr deze beperking van onze
cansprakel{ikivid explicler aomaard) (Rb: samvaged), Machten wij aensprakeliik worden
geachi voor enige schade, dan iy deze beperk tof terugbetaling van de licenthevergoeding
v €0, 15 per arghides minug evenriele kortingen, Aanpeakelibheid voor indirecte
sehade, gevolgschode, gederfde winat en schade voorosiende uif aanspraken van derden
ix altifd witgerlaten

Gebruik MultiSpike en andere verplichiingen

L/ mag MultiSpike slechis gebruiken voor het doel wadrvoor et verstredt i D90 hordt in
uhot Milvifipike, Behandens once vosraljaandy schrifieliibe toestenming, alfesn op
archideedn faegpepant mag worden ereinde meer tmbken fe heeken,

L 2wt sreikie gehreimbouding beteachien over fonder meer de samensieliing, toeparsing en
wankieifze vanl MultiSpite. Mocht u bekend wordem met derden die zich ook edlensn van
MnltiSpike of ven geliikends werkwifze, 2omder hivrioe van ang loetienming fe hchben
verkregen, 2l i ons oit per omgamnde melden.
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Het ir u nfet fowgesioan (hel gebruik, de samenstelling of de formule van) MultiSpike qan
derdén over le dragen,

Macks u een van deze verplichtingen overtreden don verbeurt w direct een boete wan €
10,000, - aar ans, e word! vermeerderd met € 1000 - vocr elke dag of een gedesite van
d diag dar overireding wooridwur, smerminderd ons het recht op valledige vergoeding van
de door hawr geleden sohade.

Trdiem wij de pemaskie afpraken hierboven ap juiste wifze hebben weergegeven, versoeken
wij wvriendellik deze brigf te ondertekenen en gan ons te retowrneren, '

- Middenveg heeft bij e-mailbericht van 30 december 2008 aan Multispike
medegedeeld: 'f...) Daarnaast wil ik nog vermelden dat we de beslissing hebben moeren
TEMER O fe stoppen met spuitin fvm de fnarcidle toestand. We hebben doarom de gok
Bencmten am miet meer el founw middelen fe spuiten. We willen je dagrom Bedankers veor
Fret spuiten evi Ropen in de foskomst weer (erug e mogen kamen wanneer mogelijk
Draarmaast is de veoag natuwelijk. Wot wil {if met ber middel doer wal wif hier HOE over
hebben? [..)"

- Multispike heeft hierop de nog ssnwezige hooveelbeid MultiSpike opgehasld bij
Middenweg en bij brief van |8 januari 2009 gereageerd op de opzegging door
ordermeer aan Middenweg mede te delen: “alersatisve techmizken voor inductic wan
e bloemiakken betekent octrooi-inbrewk " en 'de doar Fita Flant geleverde of pesparen
mifcidelen wailen onder one octrooi” €0 “ap ket meowens dul jif deze hormenen faepast voor
et stimidéren van bloemiakken, maak fe dir onderdeel van fouw producticproces en pleeg
Je ek ¢

- Bij brief van 13 januari 2010 deelt Multispike aan Middenweg onder meer mede:
‘Wi hebben geconsiateerd dof u gebruik maokt van anze rechmivk *

- Bij e-mail van 2 februari 2010 dec! (M 2mens Middenweg aan
Peultispike kort gezegd mede dat zij een deal heeft gesloten met de firma Vit plant
betreffende een totsal andere tezlttechnick en dus geen sprake is van octrooi-
inbreuk.

- Bij brief van |8 februari 2010 heeft Orchid Cardens Middenweg aangeschreven
mect de mededeling dat Middenweg *gebewik moaks von Mulrispite techniek.*

- Bij brief van 24 februari 2010 reageert Middenweg door te betwisten dat sprake is
van inbreuk en te stellen dat cen andere teeltwijze is ontwikkeld.

- Orchid Gardens heeft vervolgens op 24 februari 2010 aan Middenweg de
navolgende facturen gezonden:
factiar 10002
Licentie MultiSpike LEIROODx €005 € X9 300,00
Periody week |/ 2009 md 872010

00,000 stwks per week
BTW 199 x & 274,500, 00 € 215500

Sactuwe JO003

Boere vlgens conteacs LAI0.000 & € J0,00 € 18 100, (00, 0
wan | alecember 2008

Perigde week [ ¢ 2009 tim 87 2000

J0O00 sruks per week
BTW 193 x € 148 300.000,00 & 147700000

- Bij ereditfacturen van |7 maart 2010 heeft Middenweg de hiervoor gencemde
bedragen ter zake BTW gecrediteerd en cen betalingsherinnering verstuurd ter zake
de nict betaalde facturgn 10002 en 10003 verminderd met de bedragen aan BTW,
in totanl een bedrag van € 18.574.500,00,
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In opdracht van Multispike hoeft Prisna op 30 juli 2010 een rapport uitgebracht van
een anderzock near de aanwezigheid van Benzyladenine of 6-benzylaminopurine
(6BAF) op archidesinplanten,

- Bij akte van 5 angustus 2010 heeft Orchid Gardens haar vorderingen op
Middenweg it hoofde van de licentieoversenkomst van | december 2008 aan
Multispike gecedeerd. Van die cessie is op 12 sugustus 2010 aan Middenweg
mededeling gedaan,

- Op 12 en |3 augustus 2010 heeft Multispike tn laste van Middenweg tot zekerheid
van verhaal van een vordering welke voorlopig is begroat op € 18.574.500,00
inclusief rente en kosten, conservatoire beslagen gelegd op planten van
Middenweg, alsmede derdenbeslag op tegoeden van Middenweg bij de Rabobank
en de Bloemenveiling.

- Op | september 2010 heeft Multispike Middenweg gedagvaard ter zake de
onderhavige procedure,

- Bij e-mail van 17 september 2010, met als bijlage genoemd rapport van Prisna,
deelt [l n=mens Orchid Gardens aan Middenweg mee: ‘mar het roepatsen van
hormanen i het teeltpraces maken jullle inbrenk op onze octrosirechizn” en ‘Priznag heeft
geconcludeerd dat de cptokining § BAP aarmwezig Is in de van fullie kwekerif afkamstige
Plantfes.

- Bij vennis in kort geding van de voorzieningenrechier van de rechtbank Den Haag
vin 21 oktober 2010 zen in twee gevoegde zaken, waarvan de ene zaak is
ingesteld door n 1B Beheer B.Y. en de andere door Multispike, is aan
Middenweg een octrook-inbreuk verbod opgelegd op grond van het Nederlandse
octrood met aummer 1030581 en is Middenweg verboden orchideetin aan het
beslag te ontirckken; de reconventionele vordering strekkende fot opheffing van de
door Multispike gelegde beslagen is afgewezen. Middenweg heeft tegen
voomoemd vonnis geappelleerd,

- Bij vonnis in kert geding van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag
van | % november 2010 zijn de door Middenweg ingestelde vorderingen strekkende
tot staking van de executie van het vonais van 21 december 2010 afgewezen.

- Op 22 november 2010 heoft de Rabobank de aan Middenweg verstrekte
financhering opgezegd en is overgegaan ot uitwinning van haar pandrechten,
wanrna Multispike op 28 december 2010 de ten laste van M iddemweg gelegde
beslagen heeft opgeheven,

- Partijen hebben kort voor de mondelinge behandeling van het hoger beroep tegen
het voanis van 21 oktober 2010, dat op 4 februari 201 | zou plaatsvinden, cen
regeling getroffien over de handhaving van het actrooiverbod en de proceskosten,
waarna. het hoger beroep door Middenweg is ingetrokken,

- Op 14 april 2011 heeft het Mederlands Octrooieentrum, op verzoek van
Middenweg, in haar nietigheidsadvies geconcludeerd dat alle conclusies van het
Nederlands octrood op MuliSpike met nummer 1030581, in gewijzigde vorm,
vernictighaar zijn,

- Op 27 april 2011 heeft [ vrijwillig afstand gedaan van et Nederlands octroo]
op MultiSpike.

Bij vonnis van de rechibank Den Haag van 24 augustus 201 1 is het Nederlands
deel van het Europees octrooi EP | 956 586 vemietigd,
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& De beoordeling
In conventle
il De stellingzn van Multispike

5L Multispike grondt haar vorderingen op de stelling dat Middenweg werckenbaar
tekort is geschoten in de nakoming van hasr verplichtingen uit hoofde van de op | december
2008 tussen partijen pesioten leantisovereenkomst. Multispike voert hiertoe aan dat
Middenweg na de opzegging van de overeenkomst de tocpassing van de methode
MultiSpike powoon heeft voorgeses, waarmee zij de eversenkomst heckt doen voortduren,
Ingevolge de licenticoversenkomst is Middenweg aan Multispike licentiegelden
verschuldigd van € 0,125 per plant, alsmede sen contractusle baete van € 10,00 per plant,
omdat Middenweg na de opeegging, zonder daartoe gerechtigd te zijn en zonder de
licentievergoeding aan Multispike af te dragen, de MultiSpike methode is blijven Ioepassen,
Dazmaast stelt Multispike dat Middenweg bekend is geworden met derden die zich ook
bedienen van MultiSpike of een dasrop gelijkende wijze en zif dat in strifd met het contrace
nict heeft gemeld, mer gevolg dat Middenweg aan Multispike sen contractuele boete is
verschuldigd van € 10.000,00 en van € | 000,00 per dag.

512 Multispike stelt bij dagvaarding dat de licentisoveresnkomst ziet op het gebruik
van de MultiSpike technologie. De essentie van deze technologie is bet behandelen van de
archidectn met een cytokinine, Zodra archidesEn worden behandeld met cytokinine, is dan
ook sprake van gebruik van MultiSpike als bedoeld in de licentieovereenkomst, Dat
Middenweg de methode MultiSpike is blijven toepassen blijkt volgens Multispike uit het
rapport dat enderzocksbureau Prisna op 30 juli 2010 heeft uitgebracht en waarin is vermeld
dat de bij Middenweg genomen monsters 6BAP bevatten: een synthetisch groeihormeoon
wazrmee de vorming van bloemtakken in orchideetn kan worden bevorderd.

513 In reactie op het verweer vin Middenweg stelt Multispike bij conclusie van repliek
dat de overcenkomst niet alleen ziet op het middel MultiSpike, maar op de toepassing van
cen methode, waarvoor nanst het verschaffen van het middel ook kenn isoverdracht heeft
plantsgevenden. De licentieovereenkomst heeft fgeen betrekking op het octrooi maar op
knowhow en omvat meer dan de omschreven technologic van ML 1030581, Dat de
licenticovereenkomst geen octrooilicentie is, velgt alleen al wit het feit dat Orchid Gardens
geen octrooihouder is van NL 1030581, De licentieovereenkamst is dan ook can knowhow-
overeenkomst. Middenweg heeft de tocpassing van de methode en de knowhow Eewoon
voortgezet en is daarmee gebonden ann deze oversenkomst, Deze knowhow is volgens
Multispike beschermenswaardig. Multispike stelt bij pleidosi dat het begrip knowhow in de
wet of jurisprudentie weliswaar niet wordt gedefinieerd, maar dat algemeen wordt aanvaard
dat knowhow, dat vazk als synoniem voar bedsijfsgeheim wordt genoemd, twee algemene
vareisten kent: et moet gaan i) om praktisch toepasbare kennis en (2) informatie die niet
onbeperkt voor derden toegankelijk is, Multispike erkent dat een deel van de overgedragen
knowhow openbaar is geweest en viel onder het sctrooi van[J maor stelt dat de
vernietiging van het octrooi nog niet zegt dat de kennis van hel vernietigde octrood lang en
breed beschikbanr was, zeker niet in de praktijk. Bovendien besloeg de
licentieovereenkomst naast het in principe openbare octrooideel nog een onderdeel. [
heeft zijn expertise en knowhow met Middenweg gedesld, is daarvoor bij
Middenweg langs geweest en heeft zijn knowhow overgedragen, bestaande uit uitgebreid
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advies en praktische toelichting, Als voorbeeld noemt Multispike een e-mail van 19
december 2008 (productic 9 ) waarinllle nadere informatie geeft over hoe de koude
periode en lichthoeveelheld ingesteld dient te worden voor sen optimaal resultaat. Volgens
Multispike is de overeenkomst van | december 2008 onder tijdsdruk opgesteld, en had er
eigenlijk expliciet in moeten worden vermeld dat de kennis waar het om gant het onderwerp
is van de licentieovercenkamsd.

3.14. - Multispike biedt bewijs aan van haar stelling dat Middenwes ook thans NOE voor
de teelt de knowhow van Orchid Gardens gebruike. Zij stelt dar de annwezigheid van
meecrtakkige orchidecén wijst op voorgeret gebruik van MultiSpike, -u:cltdﬂl hsij aan
de voortbrengselen ziet dat SBAP is gebruikt en dat dit nict een eytokinine is dat een
orchides zelf aanmaakt, manr het synthetische niet in de nauur voorkomende cytokinine
t-benzylaminopurine ofivel BAP.

5.2 De stellingen van Middenweg

31 Middenweg voert als verweer aan dat ¥ geen octrooilicentic hecft afgesloten met
Orehid Gardens, maar een overecnkomst die zag op de levering en toepassing van het door
Orchid Gardens sangeboden midde] MultiSpike. Zij verwijst in dit verband naor paragraafl
1.3 van de dagvaarding, waarin Multispike stelt dat de overcenkomst was gesloten “mer
betrekking for hes proguct MuliSpike', waarbij de onderstreping van het woord product van
Multispike zelf afkomstig is. Midderweg betwist dat 2ij na de opzegging van de
overeenkomst op 30 december 2008 nog gebrulk heeft gemaskt van het middel MultiSpike
en voert hiertor aan dat [l v2 de betindiging van de overeenkomst op afspraak de
overgebleven flessen MultiSpike bij Middenweg heeft opoehasld,

512 Middenweg betwist dat de licentieovereenkomst kan werden opgevat als een
knowheowlicentie. De MultiSpike methode omyar volgens de cigen stellingen van
Multispike immers nict meer dan de methadiek die in NL 581 i geoctrocieard en door
iin zijn e-mail van 9 december 2008 {productie 9 bij dagvaarding) als volgt is
omschreven: ‘wermis Cptokinines worden gebruikt om meerdere fakkan fe doen onisigan in
Phalzenopsis, vall dif onder mijn methodiek * Nu Middenweg goen gebruik meer heeft gemaakt
van het middel MultiSpike, heeft zij geen handelingen meer verricht die worden geraaki
door de overeenkomst. Overigens heeft Multispike nict gesteld, noch asngetoond, dat
Middenweg na afloop van de overeenkomst gebruik heeft gemaakt van de dooe Orchid
Cardens overgedragen knowhow, noch welke knowhow zou zijn overgedragen, anders dan
het gebruik van cytokinine. Multisplke voert feitelijk slechts één argument aan op grond
waarvan zi] stelt dat Middenweg een licentievergoeding en boetes verschuldigd zou zijn en
dat argument is dat Middenweg haar orchideezn behandeld zou hebben met cytokinine, Ter
onderbouwing doarvan verwijst Multispike naar het rapport van Prisna,

3.2.3,  Middenweg betwist dat het rapport van Prisma, waarin staat dat op enkele plantjes
cytokinine is aangetroffen, bewijs levert van de stelling dat Middenweg is doorgegaan met
de tospassing van bet midde! MultiSpike. Multispi slechts enkele planties door
Prisna laten onderzoeken. Deze plantjes zijn door gckocht en anbekend is wat hij
danrmee heeft gedaan, voordat ze zijn onderzocht. Bovendien maken planten ook van nature
eytokinine aan en bestant de mogelijkheid dat de planten door de leveranciers van
Middenwey al voorzien waren van cytokinine, zodat ook om die reden het rapport geen
bewijs oplevert van de stelling dat Middenweg cytokinine toepast bij hear teeltwijze.
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Daamasst betwist Middenweg dat de licentieovereenkomst ziet op het behandelen van
orchidectn met cytokinine, zoals Multispike stelt. In dit verband verwijst Middenweg naor
het vonnis in kort geding van de voorzieningenrechter van de rechthank Den Haag van 19
november 2010 (productie 3), gewezen tussen Multispike en waarin is
overwaogen dat het gebruik van eytokinine niet onder de overeenkomst va Diaarbij merkt
Middenweg op dat de overeenkomst die Multispike heeft gesloten met _
gelijkluidend is aan de overeenkomst die thans onderwerp van discussie s, De

ieni overwoog in genoemd vonnis: k.o, 4.4, () Nigt bestreden is o
w:uqnmwm&wmm het docr Orchiad Gardens Pasents
verstraxte middel ‘Muliizpite een be ik onderdes! van de methode
wardl vosrshonds geoordeeld day riet wamuit macht gamn da e

erkele verwilzing in de oversentomst naar NL 587 begreep dar ki sonder OEFTEMmLRE Velrd
Muitigpike nies alleen het Multispike midde! niet rou MAEER FSPATEER, muar evenmin cWokimine,

324, Yoorts stelt Middenweg dat voor zover de licenticovereenkomst een octrooilicentia
i, in die zin dat deze overcenkomst nict ziet op de levering en toepassing van ket door
Orchid Gardens sangeboden middel MultiSpike maar op de in ML 581 geoctrooicerde
werkwijze, zoals Multispike stelt, Orchid Gardens geen vordering heeft. Zij is immers geen
octrogihoudster, zodat zij Middenweg geen toestemming hoeft kunnen verlenen om de
geoctrooieerde methode toe te passen. Orchid Gardens heeft dan ook geen vordering die zij
aan Multispike kan cederen.

3.23.  Inreactie op de stelling van Multispike bij conclusie van replick, dat er geen sprake
is van cen octrovilicentie manr van een knowhowlicentie, selt Middenweg dat zi] deze
stellingname opimerkelijk vindt, aangezien Multispike Middenweg nu juist verwijt de
methode e zijn blijven toepassen waarvoor een octrooi heeft sangevrasgd en ook
heeft verkregen. Middenweg stelt dan ook dat b tispike, pas nadat haar duidelijk werd dat
de octroolen nictig waren en Multispike geen rechten kon clajmen op de MultiSpike
methade, heeft geprobeerd om richting Middenweg steeds meer afstand te nemen van haar
op de octrooien gebaseerde pretenties en ineens heeft gesteld, omstresks 2010, dat de
avercenkomst ging over het verschaffen van knowhow, Wat die kennisoverdracht dan is
geweest, Blijft onduidelijk, aldus Middenweg, Middenweg ontkent nict dat - s
geweest, zoals Multispike stelt, maar betwist wel dat [ danrbij beschermingswaardige
kennig heeft overgedragen. Eveneens onduidelijk is welke knowhow Middenweg volgens
Multispike zou zijn blijven gebruiken na de opregging van de overcenkomst, nu Multispike
daaraver in het gehes] nists heeft gesteld, Middenweg betwist dan ook dat &ij knowhow is

blijven toepassen.

326, Daarnaast geldt volgens Middenweg dat nu [ veijwilli afstand heeft gedaan
van het i en die afstand niet meer ongedaan kan worden gemaakt, definitief vast stant
dit -mhsi::n rechten kan ontlenen aan octrooi NLI030581, Dat ook het Nederlands deel
van het Europees ectrooi op vordering van Middenweg is vernietigd door de rechtbank Den
Hang betekent dat de [N eroep nict alleen geen exclusieve rechten hoeft op het
gecombineerde gebruik van cytokinine en gen koudeperiode, maar evenmin op de door
Multispike in de dagvaarding in de paragrafen 2.5.2.8 opgesomde maatregelen die volgens
Multispike tot de MultiSpike methode zouden behoren, Al die maatregelen waren immers
geclaimd in de conclusies van NL 581 en EP 885 en jn niet nicuw en inventiel bevonden
door de rechtbank Den Haag,
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53, Dee rechitbank overweegt als volgt:

331 De verwijzing in de licentieovereenkomst van | december 2008 naar de registratie
vitn het Nederlandse octrool doet vermoeden dat parfijen beoogd hebben om aan
Middenweg een octrovilicentie te verlenen, De overcenkomst met Middenweg is ook
getekend door [ die het Mederlandse octrooi boudt waamasar in de overeenkomst
wordt verwezen, De overcenkomst met Middenweg is echter gesloten door Orchid Gardens
en niet door [ in de onderhavige procedure heeft Multispike, waaraan Orchid
Gardens hasr verdering op Middenweg heeft gecedeerd, zich op het standpunt gesteld dat de
licentieovercenkomst geen octrooilicentie is maar een knowhavelicentie en ook M iddenwe

is van mening dat aan hasr geen octrooilicentie is verleend, Wat dasr pok van zij, nus i
afstand heeft gedaan van het Nederlandse actrooi kan in het midden wiorden gelaten de
vraag of aan Middenweg sen octrooilicentie is verleend en Middenweg na het opzeggen van
de licenticovereenkomst de geoctrovicerde werkwijze is blijven hantesen, nu — door de
afstand c.q. vernietiging van het Nederlandse (deel van het Europese) octroai — aan dit
octrooi geen rechien kunnen worden ontleend.

331 Terbeoordeling ligt voor de vraag of er sprake is van een oversenkomst fussen
Middenweg en Orchid Gardens, op grond waarvan Middenweg gehouden is enlge
vergoeding aan Multispike te betalen. Multispike heeft in dit verband aangevoerd dat
Middenweg de methode MultiSpike ook na de opzegging van de licentivovereenkomst is
blijven toepassen, zodat de goede trouw Middenweg gebiedt haar verplichtingen uit de
evereenkomst na te komen.

333, Mog daargelaten dat Multispike onvoldoende stelt welke knowhow Middenweg na
het opzeggen van de overcenkomst is blijven gebruiken, anders dan het gebruik van
cytokinine, is de rechtbank van oordeel dat voor zover de knowhow de in het Mederlandse
octroo] omschreven werkwijze betreft (de behandeling met cytokinine in combinatie met
een koudeperiode), het gebruik van deze knowhow niet kan leiden tot een verplichting tot
betaling van cen (licentie)vergoeding, nu deze knowhow, naar Mulrispike ok erent,
openbaar is geweest. Bovendien is het gebruik van eytokinine als grocibevorderingsmidde|
in cambinatic met een koudeperiode cen algemeen bekende methode, zoals Multispike
eveneens erkent. Het ook na opzregging van de overeenkomst blijven gebruiken van deze
methode, zelfs indien sprake is van het toepissen van ¢en bepaalde concentratie van
eytokinine, zonder daarvoor azn Ovehid Gardens een vergoeding te betalen, levert naar het
oordee] van de rechtbank geen tocrekenbare tekortkoming in de nakoming van de
licentieavereenkomst op, Dat Jlnsest de in het oetrooi omschreven werkwijze nog
andere kennisknowhow heeft overgedragen, is door Multispike onvoldoende gesteld, Dit
wordt in de licenticovereenkomst ook niet omschreven. Gezien het Werweer van
Middenweg, dat die knowhow in ieder geval niet kan betreffen het gecombineerde gebruik
van cytokinine en cen koudeperiode en evenmin de door Multispike in de dagvaarding in de
pargrafen 2.5-2.8 opgesomde moatregelen, aangezien al die toepassingen waren geclaimd
in de conclusies van het Mederlands octrood en door de rechtbank Den Haag niet als nieww
en inventief zijn bevonden, kan Multispike niet volstaan, gelijk zij bij pleidooi doet, met de
niet nader geconcretiseerds opmerking dat het gaat om de wijze van gebruik en de
toepassing van de methode, zoals de concentrathe cytokinine, de hoeveslheid, duur en de
omstandigheden waarander het middel MultiSpike moet worden toegepast. Het had op de
weg van Multispike gelegen om ter voldozning aan haar stelplicht nader te concretiseren
wat onder de door haar gestelde knowhow moet worden verstaan en in hoeverre deze
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knowhow meer omvat dan wmmr-m octreo] heeft aangevraagd. Nu Multispike
dit heeft nagelaten concludeert de rechthank dat Multispike niet heeft voldaan san haar
stelplicht, zodat voor bewijslevering geen plants is.

534, De rechibank is op grond van hed woorgaande van cordeel dat de vorderingen als
ongegrond moeten worden afgewezen.

In recomventic

54. Liit hetgoen in conventie is overwogen vlaeit voort dat het door Multispike gelegd
conservatoir beslag als onrechimatig moet worden aangemerkt, Aannemelijk is dat
Middenweg ten gevolge van deze beslaglegging schade heeft geleden en dat Multispike
annsprakelijk is voor die door Middenweg peleden schade, Ter bepaling van de omvang van
de door Middenweg geleden schade zal de zaak worden VETWEZEN Naar een

schadestastprocedure,

55, Als voorschot op de door Multispike te betalen schadevergoeding zal thans een
bedrag van € 200.000,00 worden toegeweren. Daarbij heeft de rechtbank als uitgangspunt
gencmen dat Middenweg onbetwist heeft gesteld dat zlj twee periodes niet heeft kunnen
beveren. Het botreft de periode van 21 cktober tot 5 november 2010 (2 weken) en de periode
van vrijdag |19 tot maandag 22 november 2010. De rechthank is van oordcel dat aannemelijk
is dat Middenweg in die periode schade heeft gcleden omdat zij in die weken geen
inkomsten heefl gegenereerd die zij anders hoogstwanrschijnlijk via de veiling wel had
#egencreend en dat die schade minimaal een bedrag van € 200.000,00 bedrange. Danrbij
heeft de rechtbank mede betrokken hetgeen Middenweg stelt in haar conclusie van antwoond
in conventis, tevens efs in reconventie in de paragrafen 53 en 54,

6. De kostenveroordeling

6.1, Multispike zal als de in het angelijk te stellen partij worden versordesld inde
kosten van deze procedure, aan de zijde van Middenweg tot op heden begroot op:

in conventie:

griffierecht € 4.951,00
salaris advicaat 4 punten x € 3.211,00 € 12.844.00
totzal € 17.795,00

salaris advocsal 4 punten x e x €3.211,00 € 6.422.00
7. De beslissing
D réchthank

in cofventie:
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1.2 veroordeelt Multispike in de kosten van deze procedure gevallen asn de zijde van
Middenweg en tot op heden bagroot op een bedrag van € 17.795,00;

in reconventie:

.3 vercordeelt Multispike tot betaling van schadevergoeding aan Middenweg, op te
maken bij staal, met inachtneming van hetgren Middenweg in de paragrafen 53 en 54 van
haar conclusic van antwoord tevens eis in reconventie heeft gesteld:

T4 veroordeelt Multispike om bij wijze van voorschot op de hiervoor gencemde
schadevergoeding aan Middenweg te voldoen een bedrag van € 200.000,00 (zegpe:
tweehonderdd uizend euro);

15. veroordesit Multispike in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van
Middenweg en tot op heden begroot op een bedrag van € §.422,00;

in conventie en in reconventie:
verklnart dit voanis vitvoerbaar Brij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr, C..G.M. van der Weide, mr, BT, Hermans en
mr. A.DD. Scheffers en in het openbaar uitgesproken op 25 juli 2012,
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