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in de zaak van

de vennoobschap naar het rechi van Curagan

WWTS (WORLD WIDE TECHNICAL SERVICES) N.V.,
gevestigd te Willemastad, Curaguo,

ciseres im conventie,

verweerster in voorwaardelijke reconventie,

pdvocant: mr, LA.M. Jonkhout te Amersfoort,

tegen

I de vennootschap naar buitenlands recht
PANASONIC MARKETING EUROPE GMEH,
tevens handelende onder de naam PANASONIC BENELUX A BRANCH OF
PANASONIC MARKETING EUROPE,
gevestigd te Wiesbaden, Duitsland, kantoorhoudende te 's-Hertogenbosch,
2 de vennootschap naar buiteniands recht
PANASONIC MANUFACTURING UK LIMITED,
gevestigd te Cardiff, Verenigd Koninkrijk,
gedaagden in conventie,
giseressen In voorwaardelijke reconventie,
advocaat: mr. L.Ph. baron van Utenhove te Den Hang.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als enerzijds WWTS en anderzijds Panasonic
(gedaagden gezamenlijk in enkelvoud), Gedaagde sub | zal wasr nodig afzondetlijk worden
aangeduid als Panasonic Euwrope en gedaagde sub 2 als Panasonic UK.

1. De procedure

1.1 Het verloop van de procedure blijkt it

- dee dagvaarding van 24 december 2013, met producties 1-45,

= de conclusie van antwoord, tevens van eis in reconventie, tevens van voorwaardelijke eis
in reconventie van 14 mei 2014, met producties [-28,

- de conclusic van replick in conventie, tevens conclusie van antwoord in reconventie en
conclusic van antwoord in voorwaardelijke reconventie van 20 augustus 2014, met
productics 46-35,
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- de conclusie van duplick, tevens van repliek in (voorwaardelijke) reconventie, tevens
aanvulling van gronden van | okiober 2014, met producties 29-34,

- de akte houdende vitlatingen prodecties in conventie, tevens conclusie van dupliek in
i{voorwaardelijke) reconventie van 12 november 2014,

- de akte overlegging producties voor pleidoei van 1 mei 20135 zijdens WWTS, met
producties 56-60c,

- de producties ten behoeve van pleidooi van | mei 2015 zijdens Panasonic, met producties
35 en 36,

- het B16 formulier met productie 60d zijdens WWTS, ingekomen op 29 apnl 2013,

- het B16 formulier met aanvullende kostenstaat zijdens Panasonic, ingekomen op 29 april

2015,
- het pleidooi van | mei 2005, waarbij namens WWTS is gepleit door haar advocaat

voornoemd alsmede octrooigemachtigde F. Houben en namens Panasonic door mrs. JL.C.H.
van Manen en (. Theuws, advocaten te Amsterdam, een en ander aan de hand van
overgelegde pleitnotities.

1.2, Tot slat is vonnis bepaald.

2. e feiten

20, WWTS drijfi cen onderneming op Curagao. De ondernemingsactiviteiten van
WWTS bestaan uit het financieren en investeren in andere ondernemingen.

22, Panasonic UK, een lokale Engelse Panasonic werkmaatschappij, legt zich toe op de
vervaardiging van diverse apparatuur, waaronder computers. Panasonic UK is fabrikant van
de zogenaamde Toughbook computer. Dat is cen robuuste computer, die met name wordt
gebruikt door professionals, die hun werkzaamheden niet achter hun bureau, maar "op
locatie" verrichten. Toughbooks kunnen tegen een stootje en tegen stof, water en hoge en
lage temperaturen. Afnemers zijn veelal bedrijven die de Toughbooks aan hun werknemers
ter beschikking stellen. Alle Toughbhooks hebben een Wireless LAN (WLAN) functie,
waarmee draadloos verbinding met cen lokaal netwerk en vervolgens met het internet kan
worden gemaaki. Sommige Toughbooks hebben een 3G (WWAN) functie, waarmee
verhinding met een “wide ares network® kan worden gemaakt.

23, Panasonic Europe is een Duitse vennootschap die in Nederland kantoor houdt.

24, WWTS stelt rechthebbende te zijn met betrekking tot rechten van intellectuelke
eigendom, waaronder auteursrechthebbende op software genaamd de [Qonn Pro Connection
Manager en [Qonn Lite Connection Manager software, in verschillende gelipdatete versies

(hiema te noemen “de [Qonn software™),

25, WWTS is voorts houdster van het op 6 juli 2011 verleende octrool EF 1739882 BI
voor een "method for dynamically connecting a computer, an updole server, o compuier
program product and a system”, hiema te noemen “het octrooi™ of “EP 8827, dat is
aangevraagd op 10 maart 2006 onder inroeping van prioriteitsdatum 10 maart 2003,
verbonden aan het Nederlands octrool NL 1028507, De conclusies van het octrooi luiden in
de Engelse (authenticke) taal als volgt:
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1. Method for connecting a computer in dynamic manner 1 o comguter relwark such & the ntemet
via il lenst one meleciable conpection Frem a number of selectoble connectins, of which st least ane
i5 wireless. which makes use afl o network and al least ooe selectable connecting device from a
numher of selectable devices, i least one allows for a wireless carnection, which can be couplesd
ileretn, whersin the copmections can be incleded in a priooiy list, the method being perfusawed a1 the
compuler and cotmprising steps for:

- defining at least one set of netw ork connections by means of checking available conneeting
devices,

- defining the available conneetion with the highest peloeity as candidate connection,

- iF'a comnection is uctive. breaking this conpection and making contection to the candidate
comnection if this is oiher than the sctive connection,

« iF o connection is active, making coanzetion by meams el ke candidate connection,

- repeating these steps after a predetermined first time period of on oecurrencs of & predeterminad
event, sweh as the addition or removal of 3 connecting device, the method being charcterized by
steps for

- collecting information conoeming the uee of connections in the past time period and configuration
informaticn of the computer for iransferring the collecled informatian 1o a server.

1, Method as claimed Lo claim |, comprising steps for downloading lrem an update server dala
relating 1o connection devices, netwarks, service modubes andior a user interface. wherein these data
are transherned in a stasdardized format such as an XML fonmeat,

3. Method ns claimed in claim | or 2. comprising steps for collecting data relating to installation data
in respect of softvare on the computer Tor performing the method, nardware andiar apersting Sysiem
of the computer, and converling this infarmation te & standardized data format such as XML for

transbering thereol as dutn request 1o the update server.

&, Methad as claimed in one or more of the Foregoing cliims, comprising steps for converting data
send b the updale server in & configuration key.

% Bethod 25 claimed in one or mare of the foregeing claims, comprising steps for encoding the data
far ransmission.

6. Method a5 claimed in cne or more of the foregoing claims, comprising steps for selecting a
connection under roaming conditions, wherein a preority can be assigned to parameters of
conisctions,

7. Methed as claimed in ane ar more of the foregoing chins, whesein the siep for defining the sel of
prnilahle network coanections comprises steps {157) for detecting connecting devices,

&, Method as clainwed in one or mare of the feregoing claims, comprising steps {164) for oblaining
dala relating to the connecting devices,

9. bfethod as claimed in ane or more of the foregeing clabme, wherzin the set of the available
cannections is defined on the basis of available connecting devices.
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10, Bfethad s cluimed in ane o more of the forepaing claims, comprising steps (1 78) for installing
conneeing deviees.

11, bAzthod oz claimed in one or more of the foregoing claims, comprising steps for displayvieg the
set of pvnilable network comnections I e List of & user interface,

12, Method as claimed In one or morz of the forepoing clnims. wherein the connections can be
categarized on the busis of & property of being able 1o hmeton under a flexible connection regine.
such &g mobile 1E, comprising steps for:

- champing regime iT the candidale conpeciion requires a regime oiber than the existing connection.
= cannecting 1o netwesk conpections under the flexible regime iFthe candidate can fuctbon under o
flexitle connection regime,

- connecting utder a pormal regime if the candidate does not funclion under a Nesible connection
regime,

13, Miethod ns cluimed in one ar mose of the foregoelng claims. comprising steps for changing
conneciions, within the predelermined repeat time, within the calegory of conneclivns shle fo
fumeticm wnder the Mexihle reginse, comprising steps for:

- determining a set of connsctions funcliening under the fexible regime by means of checkling for
accessibility.

- determindig the available connection with the highest priority s Aexible condidube,

= changing cormection from the exiting conaection to the fexible candidale,

= repealing these steps after a prededermined second time pericd or a predetermined evenl.

1. Bethad as clalmed s ane or more of the faregeing claims, wherein the connections compris:
wireless copnections uch as WiFL GSM, GRS, UMTS, DECT, CSD andfor EDGE,

14, Method ns clnimed in one or mare of the foregeing claims, comprising steps for cheerving
whether o cannection 3 avallable, wherein the availability of the conmections of the priarity lis) ans
sugeessively checked For the availability thereok, and the avatlability of the networks used for the
cannectian.

6. Bethod as clabmed in elaim 13, comprising sbeps for

- desermining whether the home fetwork is available.

- determining which neiveorks are ovailable iFthe home netwark is nol available.

- connecting ta a second nelwork on the basts of predetermined priorities in respeet of paremelers of
the connections to be established, such os connestion speed. connection costs er connecling network.

17. Method as cliimed in one or more of the foregoing claims, comprising steps for laking inbo
neepunt pricrity data relating 1 connecting devieed.

8. Update server for updating data relating 1o a connection manager opermed on & computer for
connecting the compuier in dynamic manner to a computer petwork such as the Internet vin ol least
pne known selectable connection ihal is selectable from a nember of selectabls conmections, of whick
al least on iz wireless, which makes use of a network and a2 least one known sefeclable coneecting
devies that is selectabls from » number af selectable devices. an least one albows for 8 wircless
conrection, whergin the kaown connections can be incleded in s priority list, comprising:
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- dota storage meons for slocing on stomge media data relating (o g1 beast connections, connecling
devices, nedworks andfor messnpes,

- request recelving means for recelving a requiess relsting vo stored data,

= reques! processing means for processing the reluesis

- daia iransmitting means for rassmitting stored dace to a connection client on the basis of the
reguest, characlerized hy:

- datn receiving and processing means for receiving from the computer infosmation collecied at the
Comrpuler concerning the use af connecticang in the past time period and confiparation information of
the camputer and for processing this received infornation. '

19, Computer program product comprising instructions that when executed on @ computer perfisrm
e method steps according to claims 1-17.

M Syatem for updating conmeclion data an & client computer. capprising:

= an update server as clwimed inocloim 1§,

= a nuimber of connection clients for connecting n computer o n compater network, such as the
Intermel. wia o keast one delinghle seleciahbe connection which makes use of & network and ol least
oue sclectable connecting device, whersin ibe knovwn consections con be included in & priarigy lisl,
wherein each connection cliend is adapied to perform the method sleps according 10 one or monz of
the claims §-17 andfor wherein the connection clicnt makes use of a computer program produosst
accarding 1a claim 19,

2.6.  De officitle Nederlandse vertaling van de conclusies leest als volgt:

L. Werkwijze voor bt op dynamische wijze verbinden van een compuler met gen campulermeiwerk
zoals hed indemet via den minste een selecteerbane verbinding van een asaial sclectecrbare
verhindingen, wanrvan er tenminsle een dramiloos is, die gebraik maaki van een netwerk en ten
nuingte een daarmee kappelhare selecteerbare verhindingsinrichting wonrvan er tznminsie een
gthmlk maak! van ean draadloee verhinding. waarhij de verbindingen opnezmbanar zijn in een
prioriteivenlijsi. de werkwijze word wigevoerd middels de comgputer en omvatiende slappen voar
« het hepalen van ten minsie een verzameling netwerkverbindingen middels cen controle van
beschikbore verhindingsinrichtingen,

- het bepalen van de beschikbare verhinding mel de hnogste priorileit nls kandidaat-verhinding,

- inedden er een verhinding actief is, het wesbreken van deze verhinding en het maken van verhinding
met de kandidaat-verbinding indien deze cen andens i3 dan de actieve verbinding.

= indien er geen verhinding actief is, et maken van verbinding middels de kandidaat-verbinding.

= bt herhalen van deze stappen na een vearal bepankde gebenrienis, zoals het loevospen of
verwideren van cen verbindingeinrichiing,

waarhij de werkwijee is gekenmerkt door stappen voor:

« het verzamelen van informatie met beirekking tol het pebruik van verbindingen in de afpelapen
iydperisde en conligaratie-infomnatie van de computer viar hel overbrengen van de wermmelds
informatic naar eon server,

2, Werkwijze volgens conclusie | omvattends stappen vooe het downboaden vanaf een updsteserver
van data met betrekking 1ot verbindingsinrichtingen. nefwerken, servicemodules enfof
gebruikersinterfice, wonrkij deze pegevens worden overgebrachi in sen gestandaardiszerd [ormaad,
zoals een XML farmant.
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3. Werkwijze volgens conclusie | of 2 omyattende stappen voor el verzmmelen van gepevens mel
betrekking tot instnlntiegegevens met betrekking tot seltware op de compater veor het wilvoeren van
de werkwijze, hardware enfol besturingssysieem van de computer, enfof gebmiksinfarmatie met
heleekking tal verbindingzn ¢n het omzeiten van deze informatie nanr een gestandaard toserd
dataverzoek noar de updateserver.

4, Wearkwijze volgens cen ol meer van de voorgaande corclusies omvatiende sappen voar het
omreiten van gepevens die worden verzonden naar de updaleserver in een configuratieslestel.

. Werkwijze volgens sen of meer van de voorgande conclusies onivatiende siappen vaar
wegsleutelen van de te verzenden gepeviens.

E. Werkwijee velgens eon of meer van de voorpaande canclusies cmvaliende stappen vaor hel kiezen
v cei verbinding onder roaming omstandigheden waarbij aan parameters van verbindingen een

prioribeil soekenhaar is.

7. Werkw ijze wolgens een of meer van de voorgannde conclusies pmvatiende siappen woor hel
bepalen van de verzameling beschikbare netwerkverbindingen stappen (157} voor het detecteren van
veibdrdmgsinrichiingen,

B, Werkwijze volgens een of meer van de voorgaande canclusies omvattends stappen [ 164) voar het
verkrijgen van pegevens mel beirekking tof de verbindingsinrichtingen,

9. Werkwijze volgens een of mesr van de voargaande conclusies waarbij de verzameting van de
beschikbare verbindingen wordt hepaald eop basis van beschikbare verbindingsinrichtingen.

1. Werkwijze volgens een of meer van de voorgaande conclusies omyatiende sinppen (178} voor hel
installeren van verbindingainrichtingen.

11. Wu‘lm‘lj;-:: \'u:g;:nsﬁ:n af meer van de vonrgaande camnclusies pvancnde slappn woor het
weerpeven van de verzameling beschikbare netoerkverbindingen in een lijst van een
gehruikersinterface.

12, Werkwijze volpens con of meer van de voorgaunde canclusies waarbi) de verbindingen
cabegnriseerhaar zijm op hasis van cen gigenschap in staat ic zljn oo fuectioneren onder cen flexibel
verhindingsregiem, zoals mobile 1P, omvaitends stappen voor®

» hel wisselen vas reglem indien de kandidaatverbinding een ander regiem vereist dan beslaande

verhinding.
- hiet verbinden met netwerkverbirelingen ander het flexibele reghem indien de knndidoat oader een

flexibel verbindingsregiem kan functloncren.
» kel verbinden omder een noemaal regieo indien de kandidont nigt functionzen onder een Nexibel
verbindingsregiem.

13, Werkwijre valgens en of nweer van de voorgannde conclusies omvattende stappen vaor het
binren de vooraf bepaalde herhalingstljd wizselen vam verbindingen binnen de categorie van
verhirufingen die in staaf zijn e furctioneren ondsr et flexibele regiem, pmvatiende siappen waar!
« het bepaben van een veezameling onder bet Aexfhede regiem functionerende verbindingen middels
het contralensn op benaderbearheid,
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- et bepalen van de beschikbare verbinding mel de heogste priariteil als Nexibele kandadaal,

- het wisselen van verhinding van de bestamnde verbinding naar de Nexibele kancideal

- het herhalen van deze stappen na een vooal bepsalde tweede tjdsperiode of ket voarkamen wan
gen wonral hepaalde gebeurienis.

B4, Werkwijee volgens cen of meer van de vonrgaande conclusies waarbij de verbindingen draadloze
verhindingen. zoals WIFI, GSM, GPRS, UMTS, DECT, C5D enfof EDGE amvatien,

15 Werkwijze volgens een of meer van de voorgaancs conclusies amvatiends stappii voor b
observeren of een verbinding beschikbaar is waarbij schiereenvelgens de beschikbaarheid van de
verbindingen van de prioriteitenlijst worden gecomtroleerd op de bschikbaarheid danrvan en de
heschikbaarheid van de neiwerken die voor de verbindingen worden pebraiki,

16, Werkwijze volgens conclusie 1 omvaliende slappen vour:

- het bepalen of het thuisetwerk henaderbaar i3,

= het bepalen welke netwerken benaderbaar zijn indien het thuisnetwerk nict benaderhaar is.

« het werbinden mel een tweds netwerk op basis van voomaf bepanlde prioriteiten met betrekking o1
paraimelers van de tol stand te brenpen verbindingen zoals verhindingssmelheid, verlsindingskesten,
of werhindingsnetwerk

17, Werkwijze volgens cen of meer van de voorpaande conclusies omvatiende siappen voar het
rekening hawlen mel priorifeitsgegevens mel betrekking tof verbindinpsinrichtingen.

18, Updateserver voor het actunlissren van gapevens op een verbandingselient vooe het op
dynamische wilee verbinden van de computer mel een compulersetwerk 2oals et intemes via ten
minste een bekende selecteerbare verbinding die selecieerbsar 15 it cen nanial sslecieerhars
verhindingen waarvan ef teamlisste een draadloos is, en die gebruik maokt van een netwerk en len
mingie een bekende selecteerbare verhindingsinrichting die selecteerbaar is wit vin aantal
selecteerbare verbindingsinrichtingsn waarvan er tenminste een draadlose verbinding emegelijk
manki, waarbij de bekends verbindingen opnieembaar zjn in een proriteitenlijst, omvaltende

- datmopslagmiddelen voar hel op opslagmedia opslzan van data mel betrekking 1ot ten minsie
verhindingen, verbindingsinrchtingen, netwerken enfof berichien.

- verzockonivangsimiddelen voor kel ontvanpen van cen verzeck mel betrekking it opgeslagen data,
- verzackverwerkingsmiddelen woor het verwerken van de verzoeken,

- dmaverzendmiddelen voar het naor cen verbindingselieni verzenden van opgeslngen daln op bosis
van het verzoek, gekenmerkl door

-t ontvangst en verwerkingsmiddelen voar ket ontvangen vanalde compuler van infoomabic
verzameld op de computer met betrekking tof Fet gebmik wan verbindingen in de afgelopen
tijdperinde en configuratie-informatie van de computer voos het overbrengen van de verzamelde

infoermakie nir een Server.

19, Programmatuar omyabende instructies die wanneer wilgevoerd ap cen compules de
m:rln:hij;:—slappum vilpens de conchusies 1=17 ustvoert.

20, Syaeem voor het actualiseren van verbindingspegevens op cen clignteompuier, omvattence:

= e updateserver volgens conclusie 18,

- een anntal verbindingselicnts voor het verbinden van een compater mel cen computernetvwerk. zoals
It internct wia ten minste sen bepealbare selecteerbare verhinding die gebraik maskt van een
netwerk en ten minsie een selecteerhare verbindingsinrichiing, waarbd] de bekende verbindingen
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2.7,

epicermbasr zijn in sen prioviteienlijst wanrhij elke verbindingaclient 5 aangepast voor hed vitvoeren
van de werkwiizesiappen volgens een of meer van de conchusie 1-17 enfol waarbij de
verbirdingsclisnt gebruik maakt van programmaiusr volpens conchsiz 19,

WWTS is op 6 juni 2011 met Diginext BV, gevestigd te Amstelveen, Nederland,

(hiemna: “Diginext”, E. Ravelli was de directesr (CEO) van Diginext) een overeenkomst
getiteld Reseller Agreement aangegaan. Diginext werd op grond van de Reseller Agreement
als “Reseller” exclusief gerechtigd tot de exploitatie en vermarkting van de IQonn software,
Op de eerste pagina van de Reseller Agreement staat het volgende:

2.8.

Heseller's parent compardy {Inext Holding) sold certain Intzllzclual Property to WWTS in 20405.
Furthermare WWTS |3 holder of a patent and Intellectual Property thal Reseller wishes 1@ resell to
Mobile Operators and Service Providers, Parties have concloded a reseller agreement in 2003 on the
beasis that WWTS would receive 90% af the procecds ram loense revenues and that Reseller would
genernbe revenue from Cusvmdeation aid baintessnee services for bobile Operators and Service

Providers

The paniies kave pepotistied on updaied Reseller Agreement in JI07 because Reselier was unnbie to
peigrabe enouph revenue from Costomization &nd Malntenance services,

L0

For the avoidence of doubl, Feseller hershy transfers any Intellzctual Propesty related to Soliware os
deseribed in Exhibil B as long as this agreemenit is in foree. This includes any buglixes s well as
Change Requests that Reseller has developed since 2005,

Dhiginext 15 in het kader van de Reseller Agreement onder meer een overeenkomst

aangegaan met Panasonic UK. De overeenkomst is getiteld OEM License and Distribution
Agreement en dateert van 4 november 2008 (hiema ook: “0EM License™). Deze

overeenkomst bepaalt onder meer het volgende:

1. Definitions

foecd

1.4, Rundle ar to Bundle: means the combination of Licensed Seftware, Product{s) and
services markebed nrad distribated by Lloensee.

(...}

1.23. Licensed Sofware: means the splbware programis) el forth in Annex 2 in ohject code
foren anly.

i}

1.28. Minlmum Guaranbes; mezns the minimem amouan of royabises set fonb in Section 3.6 that
Licenses undertakes 10 pay for the Guaranize Period irrespective of
the ramber of copics of Lizensed Software distribuled during this
period,

fo)

2, License Grants

2], To Licensee

F.1.1, Seltware License

Subject o the erms aid conditions of this Agreement and during e Term, Licensor hereby grants.
and Licenses hereby accepis. o pon-exclusive, nonstransferable. for the Territory, license to the object
cosde only version of the Licensed Software. Licensee 15 hereby licensed to (a) intemally uss ihe
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Licensed Soflware for test and support. {b) reprosduce the Licensed Software with the exclusive
purpose of incorporating the Licenssd Sofiware within a Bundle; (c] market and distribute the
Ligensed Software solely Bundbed with the Products and services: (d) use and publicly display the
Licenszd Soflware in connection with the distibution. marketing promotion and sabe of fhe Bund e,

(.-}

4. bdaster Delivery amd Accepinnce

Ligensor provides Licensse with & Masier for puepose o enable Licenses o duplicate the Licensed
Software and marufictuee e Bundle, Licenses shall peceps or refuse the Master within filleen (15}
Warking Days from defivery. In case of non-neceptance. Licensee shall send 1o Lisensor a writlen
non-Acesplance repo, using Licensors roubleticketing system - Manites, that deseribing in as much
deinil s possible the reason of such rejection. [F Licensee docs not rejeet the Master within the fifteen
day perical, the Master iz deemed accepied by Licensee, In case of non-aceeptance, Licensor has
Fifteen {151 Workiing Days from receipt of the non-acceptance repart, either te correct ar contest the
rejection by weiten notice, Ench Moser delivery will b= subject o the scceplance procedure,

(.-}

Bij de OEM License horen onder meer de volgende annexen, met - voor zover
relevant — de volgende inhoud:

Annay 2 - Licanssd Malorials

1. Llesnsed Software
Ligensor wil be providng Licenses wih iha icensed scflwara based o ils avalloble version 1Gonn Pra,

The complato dessipion of fanclonaliies of [Gonn Pra can ba read is
Praducl descripton - Kkorm L W5 - 120308, pdf - Annax &

Apnex 1 = Financial Torms
1. Royalilos
[Licansa Ernagn] X% 1000 unlls Price (per icanas)
B 16.00_per unil
Molas:

Al ameants ara In€ (Eura) and sackisiie of 1alas Laxas,

2. Minlmum Guarandes
20,004 unks licermed within the frel 12 manihs of the Bgrasman

2.9, Panasonic paste in haar Teughbooks in 2009 een mobiele data chip, genaamd de
GOBI 1000 3G chip van Qualeomm, toe. Vanaf mei 2009, toen Tough Connect 3 (versie 3
van de [Qonn software) door Diginext ter beschikking werd gesteld, werden de Toughbooks
tezamen mel (CD ROMs met) dat softwareprogramma — dat compatible was met de GOBI
1000 30 chip = verkocht.
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2.10,  Eind 200%begin 2010 werd deidelijk dal de mobicle data chip in de Toughbooks
zou worden vervangen door de GOBI 2000 3G chip, De 1Qonn software moest daartoe
worden aangepast, Over die aanpassing zijn de nodige e-mails gewisseld tussen
medewerkers van Panasonic UK enerzijds en van Diginext anderzijds:

- Op 26 november 2009 schreef ). Harris van Panasonic UK aan E. Griffioen van

Diginext (productie 11A Panasonic):
“When are we [kely to look at I0anm V42 We need to do some internal testing and [ would

ket faok at owr sehedle and workload "

- Op 27 november 2009 antwoordde Griffioen aan Harris {productie 11B Panasonic):
At the moment we expect ta have a generic 0o V4 te show in FebruaryMarch, As
soon as [ have more precise visibility on the finalisotion, Twill wpdate you on that ™

- Op 17 februari 2010 schreef Griffioen (met cc aan M. Kool en A. Trauger van
Diginext) aan Harris {productie 11C Panasonic, pag. 6):

“We are delivering a support release of ToughConnect an Apeil 9th, This release will be
based an the existing V3 of the product and finds LEAP suppovi in the user interface,

As we discussed earfier, there are no additional costs fvolved with this release. (...)

I hape this also helps the Belgion feam to win their prospect using ToughConnect as their

comReclion mMonager, "

Op 15 maart 20010 schreef 1. Hill van Panasonic UK aan Griffioen {productie [1C
Panasonic, pag. 7):
“Are we still on track for the velease of V3 with LEAP suppors? Just for sy recovds.
Also when is the expected release of Tough Conmect P42

Op dezelfde dag antwoordde Grifficen (productie 11C Panasonic, pag. 8):
“Different than mentioned in my eavlier mall, we are planning to deliver you a release of
ToughConnect V4 on April 19th, without a V1 delivery first. This will make sure
Panasonic is up-to-doie with the latest version of IQonn. "

- Op 5 april 2010 schreef Trauger aan Harris dat het mogelijk wat later wordt
{productie 30A Panasonic):

“we are still planning on having a bulld for Panasowic to test diving the week of April
198 there is some risk that the date might be pushed back by o week or 50”

- Op 6 april 2010 antwoordde Harris aan Trauger en Griffioen dat het no nict veel
langer moet gaan duren omdat dat ten koste kan gaan van afzet (productie 308 Panasonic):
“Sulyfect: Next Version of ToughConnect

Alex,
I need to realistically set a hard date on when the testing can eommence, the longer we

leave it the more likely it will impact on potential sales, after the testing/bug fix stage we
still meed to get DVIVs produced eie, Can you provide this date to me by COB Tomorrow? "

- Op 7 april 2010 schreef Trauger dat het begin of half mei zal worden (productic
300 Panasonic).
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Op 22 april 2010 schreef Griffioen aan Harris (productie | 1D Panasonic):
“We've been finishing up the first designs for the new version of ToughComnect. Please
find same of the screens attoched fo this moil. ™

- Op 6 mei 2010 (248 PM) vroeg Harris aan Tranger (met cc aan Griffioen) hoe het
er voor staat met de “mexy version of ToughConnect” (zie header) (productie 30C
Panasonic).

- Diezelfde dag antwoordde Trauger dat het juni zal worden,

- Op 30 mei 2010 vraagt Haris, in cen e-mail getiteld “Subject: Gobi 2000 Towgh
Corerrect " of begin juni nog gehaald gaat worden (productie 300 Panazonic).

2,11, Omdat in juni 2010 duidelijk werd dat Diginext er nict in zou slagen haar oplossing
voor OB 2000 { ToughConnect Versie £, hiema ook te noemen: “TC ¥V47) tijdig san te
leveren, besloot Panazsonic UK naar een allernatieve oplossing uit te wijken. Besloten werd
de connection manager die reeds voor de contacten met Diginext werd gebruikt, aan te
passen voor de GOBI 2000 3G chip. Dat gebeurde in Osaka, Japan. Die aangepaste
connection manager (genoemd: de Toughbook Connection Manager (hiema: “TBCM™))
was een eenvoudige manager die lang nigd al de functionaliteiten van de 1Qonn software had
en bood slechis een tijdelijke oplossing,

212, Inde zomer van 2010 werden de cerste Toughbooks met GOBI 2000 3G chips
door Panasonic UK witgeleverd, niet met TC V4 maar met TBCM.

2.13.  Begin september 2010 had Diginext een eerste testversie van TC ¥4 gereed, Die
werd vervolgens door Panasonic UK getest. Wederom werden de nodige e-mails gewisseld:

- Op 7 september 2010 schreef ). Hill van Panasonic UK een e-mail azn Diginext,
getiteld: “Froblemy wsing WHWAN on Win XP with TC F4". Die titel blijft in de volgende -
mails van Panasonic UK en Diginext staan {Productie | 1E Panasonic, pag, & ev.),

- COp 9 september 20010 bevestigde E. Ravelli {(de CEO van Diginext) dat de update
van TC alleen “Lite™ is en nict “Pro”. [Qonn Pro was namelijk nog lang niet klaar (productie
31 Panasonic). Daarnaast was de updaie alleen in het Engels: " i off we con go for v
in the showt tarm” aldus Ravelli.

- Op 9 september 2000 berichtte Griffioen aan Hamis (productie | 1T Panasonic):
(.

"o pow will be recetving a ToughConnecr build this Friday, oz promised, Please go ahead
and fest it and moke fure the items pou foumd are addressed.

Thar way vour team can review this build fo make yure you feel comfortable with its guolity
and fumctionality. Once that is done, please send uy an acceplance cotffrming pou fave
verified the build and are comforiable poing fo market with i, Upon receipt of Acceptance,
we will pravide you with the velease build with the adapted logo's.

This butld will have the proper (unlimited) license keys and logos (...

When do you expect to conclude testing based on Friday s build? That way we can plan the

final package?"
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- Op 10 seplember 2000 werd nog een kleine wijziging toegevoegd en vrocg
Griffioen wederom om de acceptatie. Hij schreef aan Harris (productie | 1G Panasonic):
“We ‘'ve uploaded the lafest ToughComnect build (version 4.08.0005.0) in Muntis, As 1
wrate previously, this build is for testing purposes only and still shaws a fully costomized
TowghConnect,

We hape to ger your feedback on the quality and fumctionality af this build as vou
experience it. In case you feel comfortable, please send us am acceptance confinming you
harve werified the build and are comiforiable going fo market with &, Upon receipt of
Acceptence, we will provide pow with the release build with the adapted fogo s, "

Op 14 september 2010 accepteerde Panasonic de versie (productie | 1H Panasonic).
Hill van Panasonic berichtte aan Griffioen:
“I've been festing the new app for a few days and have omly seen mivor faults wirh suspend
resimre, Mich less thow with the previous versions,
We accept that this version ix acceptable as a release version and ave comfortable with i
being built and going to marked. How long will it be before we ger fhe release build and
whal f5 the changes that made fo be mode o the adapred fopos.™

. Op 14 september 2010 berichite Harris aan Griffioen {(met cc aan Ravelli, Tranger
en Kool van Diginext, productie 111 Panasonic):

"Eric,

Just to clarify.

We will receive a version (Tough Comnect — Version 4.08.006,0%) that can be released
ASAP, whick you will pravide a dote for tomorrow,

Then anather version (Tough Connect — Fersion 4. 0800077} in a month or so thoat will
have some additional bug fives applied.

If this is the case it iv OK, but we will need to cavefully forecast the CD's we need to order.
Secondly, Fwe ship version & 5 will be o free wpgrade for any cusfomers to version 7 1F
they find any problems?

- Op 15 september 2010 antwoordde Griffioen dat Harris het juist begrepen heeft (cc
aan dezelfde personen, productie 1 1Y Panasonic):

"Hi Jokn,

Your understanding iv indeed correct. We did mat want to delay the build because we know
you are in a furry,

Af the same time we have found some hings that we believe need oddressing.

&a ves, the next version will be able fo ipgrade the cuvrent version.

You will af coirse need to provide that update fo yowr cusfomers via a CD beceuse
Panasonic ix nof licensing our Updase Server.”

- Op 17 september 2010 berichtte Griffioen aan Harris en Hill dat hij de finale versie
it Mantis heefl geplaatst die Panasonic voor zijn producten kan gebruiken (productic | 1K
Panasonic):

“Hi Jatm and Jared,

We 've just made IQonn version 4.08 0070 available for dowsload in Mantis, This is the
Sinal refease version thol you can fise Jor product laimch,©

= Tien minuten later schreef Harris terug (productie 111 Panasonic):
"EFic,
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All ot Digirext — Thamk vou very much!"

Op 4 november 2010 volgde nog een minor update: versie 4.10.0013.0 {productic
| 1M Panasonic) mel de bevestiping dat deze voor “produst faumch ™ bestemd is,

- Op 17 november 2010 volgt dan de allerlaatste updated release met een kleine
“fix " versie 4.10.0016.0 {productie | [N Panasonic).

2.14.  Op 4 november 2010 hebben Harris en Ravelli een bespreking gehad, Harris heefi
bij die bespreking o.a. aan Ravelli bevestigd (zoals eerder reeds was besproken) dat
Panasonic van de Qualcomm 3G modem zou overstappen naar de Ericsson 3G modem. De
Ericsson modem bevatte reeds een netwerkmanager, maar die was niet zo geavanceerd als
die van Diginext.

2,15, Op 29 november 2010 stuurde Ravelli een eerste voorstel voor een nieuw business
model. Hij schrijft daarin onder meer:

“First offt thanks for coming over and meeting with me!

Sittimg together and braimstorming was long overdue.,

I have given a lat of thought io our discussions and I belleve that I have come up with a
business model that fits with in your budged, achieves the flexibility af allowing Panasonic
i pat ToughConnect as a standard port of Its OF Images and also affers Panasonic some
unigue selling points. We are proposing a “pay-as-you-grow” model in order to minimize
the upfrant bevestient that will provide for low level of CAPEX and OPEX as well as
deciining cost for support aud maintenance over the entire TCO period ™

Het voorstel is niet door Panasonic UK geaceepteend.

2,16, Op 24 juni 2011 stuurde Ravelli een e-mail aan Harris met onder meer de volgende
tekst (productie 12C Panasonic):

"Clonment 4

e relavionship and imvesimenis.

{ have to be honest and share with you my disappointment. Diginext has consistently gone
aver and beyond ity commitments fo Panasonic, In fact § would dare say that I personally

Frerve gome Fo bert for you,

I because of my befief in you and Pamasonic {and fow you sold me on cerfain voline
expectalions), have invested significantly in owr own expense to build many features (which
we don'l wse).

Think aboul all the specific features for therdrola like the grouping icon, efc ... buf also
stipport for Gobi 2K and a free update to TC4 (which we thought was for a small rumber of
users, and certainly nat for everyone).

All this for free (ot o cost of TOK+ fo Diginext) without any additional revenue on top of the
minhnum guarantee. When Panasonic hod financial problems, we again helped out and

ooceped delayed prayieHis,
In the meantime, | have been providing addilional commercial proposals, calling and e-
miciling for almost a year now without any real answers from you except delay upon deley

in respomye,

217, Op 25 juli 2011 heeft Panasonic UK de laatste van 7.121 CD ROMs met TC V4

gebundeld met Toughbooks aan afnemers versirekt. Daarna zijn er geen ToughConnect
managers meer door Panasonic U verstrekL
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208, Het aantal minimaal door Panasenic UK af te nemen licenties volgens de OEM
License (30,000 units, zie rov, 2.7) was door haar aan WWTS vooruit betaald. Eind 201 1
bleck dat het aantal van 30,000 met 341 was overschreden. Panesonic UK heeft dat aan
Diginext meegedeeld (productie 49 WWTS), wasrna Diginext daarvoor op 13 december
2011 een rekening beell gestuurd, die door Panasonic UK betaald is.

2.19.  Op 6 november 2012 ontving Panasonic UK een factuur van Diginext (productie

14 Panasonic). De factuur vermeldde "Livense — f0ome™; "Ouiamiity 300080, "Ner price

& 1500 "Totad cmownd € 4300000007, Eveneens op 6 november 2012 entving Panasonic

UK {Harris) een e-mail van WWTS, waarin gesteld werd dat inbreuk was gemaakt op het

octrooirecht van WWTS. Zij waarschuwde dat een schadevergoeding van 15 miljoen Britse

ponden mogelijk was in geval zij een juridische procedure zou moeten beginnen en bood
een licentie aan {productie 38 WWTS),

2,20, Op 23 januari 20173 is Diginext faillict verklaard.

A Het geschil

In conventic

3.1 WTS vordert in conventie — samengeval — dat de rechtbank Bi) vonmis,
uitvoerbaar bij voorraad,

Tew ganzien van bel aelelirarechi;

- voor recht verklaart dat met de openbaarmaking en verveelvoudiging van 7.121
exemplaren van de [Qonn Software, versie 4, gedaagden ieder voor zich enfof afronderlijk
inbreuk hebben gemaakt op de bij WWTS berustende auteursrechten met betrekking tol de
10000 software, versie 4,

- gedaagden hoofdelijk vercordeelt tot afdracht van de met de inbreuk genoten winst aan
WWTE, dan wel voldoening aan haar van de schade ter zake van deze inbreuk op
guteursrechten tot een bedrag ad € 534,075 -, te vermeerderen mel de wettelijke
handelsrents,

althans gedaagden hoofdelijk veroordeelt tot voldoening van de schade aan de zijde van
WWTS ter zake van deze inbreuk op auteursrechten, welk bedrag der schade is op te maken
bij staat en te veretfenen volgens de wet,

Ten aanzien van fel oclroo:

- voor recht verklaart dat gedaagden gezamenlijk enfof icder afzonderlijk met de productie,
het aanbieden, het in voorraad hebben, de verkoop en de levering van exemplaren van de als
Toughbooks aangeduide typen computerapparatuur inbreuk hebben gemankit en maken op
EF 882,

- gedaagden, gezamenlijk en'of ieder afzonderlijk, gelast de productie, het agnbieden, het in
voorraad hebhen, de verkoop en de levering van exemplaren van de als Toughbooks
aangeduide typen computerapparatuur, in Mederland te staken en gestaakt te houden, op
straffe van cen dwangsom,

- pedaagden hoofdelijk veroordeelt ot vergoeding van de schade, die te rekenen vanaf de
datum van octrooiverlening is veroorzaakt door de op EP B82 inbreuk makende
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handelingen, en tot afdracht van de winst die door gedaagden geramenlijk enfol ieder
afzonderlijk is behaald met de productie, het aanbieden, de verkoop en de levering van de
als Toughbooks aengeduide typen computerapparatuur, in Nederland, zulks op te maken bij

staal en te verelfenen velgens de wet,
- gedaagden gelast om opgave, voorzien van een goedkeurende verklaring van een

rogisteraccountant, te doen aan WWTS van het aantal geproduceerde en verkochte, althans
in Mederland geleverde typen compulerapparatuue, waarin de inbreukmakende connection
management methoden werden toegepast, de duur waarbinnen en de tijdstippen waarop deze
productie, verkoop en leveringen hebben plaatsgevonden, en de productickosten en de
verkoopprijs van geproduceerde, verkochte en geleverde exemplaren van de
inbreukmakende typen compulerapparatunr, eveneans op siraffe van een dwangsom,

Ten aanzien van de proceskasten:
- met veroordeling van Panasonic in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019 Ry,

1.2 WWTS stelt daartoe — kort gezegd — dat Panasonic 7.121 Toughbooks heeft
voorzien van [Qonn Software, versie 4, zonder dat zij daartoe een licentie had van WWTS.
Panasonic had slechts een licentie voor versie 3 pekrepen, Bij gebruik van de Toughbooks
van Panasonic wordt voorts door de daarop geinstalleerde software de werkwijze van
{conclusie | van) het octrooi toegepast, zodat sprake is van indirecte inbreuk door
Panasonic

3.3, Panasonic voert hiertegen gemotiveerd verweer, onder meer stellende dat zij wel
degelijk voor versie 4 een licentic had gekregen en betaald. Verder is er volgens haar geen
sprake van octrooi-inbreuk, niet alleen omdat geen sprake is van toepassing van alle
maatregelen uit de conclusie maar voorts omdat sprake is van een nietig octrooi, omdat het
toegevoegde materie bevat en nict inventief is.

In reconventie

1.4, Panasonic heeft ter terechtzitting het aanvankelijk in reconventie onvoorwaardelijk
gevorderde afhankelijk gemaakt van de voorwaarde dat de rechtbank haar verweren Ler zake
de octrooi-inbreuk zou passeren, en vordert dagrom thans in geheel voorwaardelijke
reconventie — samengevat — dat de rechtbank bij vonnis, vitvoerbaar bij voomaad, integraal
EP 882 vernietigt, en WWTS gelast een duidelijk inzichtelijke en verifieerbare, door een
accountant geaccordeerde opgave te doen van de hoeveelheid geactiveerde eenheden TC V4
door klanten van Panasonic, waant duidelijk blijkt om welke klanten van Panasonic e
gaat en de bijbehorende [activerings]nummers, met veroordeling van WWTS in de
proceskosten overcenkomstig artikel [H1%h Ry,

3.5, Panasonic verwijst ter onderbouwing van die verdering naar hetgeen zij reeds in
conventie ten asnzien van de ongeldigheid van het octrooi en het auteursrecht heefl gesteld.

16 WWTS voert verweer,



CAOR4e0236 / HA ZA 14228 £
15 juli 2015

4, De benprdeling
Bevovpdheid
4.1. De Nederlandse rechter is op grond van artikel 2 respectievelijk 5 en 24 EEX-Vo

{oud) bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van WWTS. De Haagse rechter is
bevoepd op basis van hel ingeroepen octrooirecht. De vorderingen op basis van
auteursrechten zijn daaraan verknocht fe achiten, terwijl overigens tegen de relatieve
bevoegdheid geen bezwaar is gemaakt.

Avirasrsrecht

4.2, WWTS stelt dat sprake is van inbreuk op haar auteursrechfen ter zake de 1Qonn
software. Panasonic bestrijdt dat met de stelling enerzijds dat zij de verspreiding van de
software heefl gestankt en anderzipds datl 2 voordien toestemming deartos had krachtens
cen licentie van Diginext, De rechibank overweegt als volgl.

4.3. WWTS heeft onvoldoende onderbouwd gesteld dat Panasonic thans nog de
software verspreidt of anderszins software zou hebben verspreid waarvoor zij geen afdracht
heeft gedaan van een licentievergoeding aan Diginext dan wel WWTS. De zaak spitst zich
dan ook toe op de vraag of de TC V4 die Panasonic bij 7.121 Toughbooks heeft
meegeleverd, onder de licentie viel of niet. De rechtbank is van cordeel dat dit het geval is,
waarhij zij de volgende omstandigheden in sanmerking heeft genomen,

4.4, Uit de e-mailcomespondentie opgenomen in r.o. 2,10 blijkt dat er eind 200%begin
2000 gen probleem was ontstaan omdat de [Qonn software, versie 3, de nieuwe GOBR] 2004
chip in de Toughbooks niet ondersteunde, Er moest daarom een update komen. Duidelijk is
voorts uit die comrespondentic dat Diginext aan de slag is gegaan om deze software hierop
aan e passen. Op geen moment (tot in feite pas november 2012) is daarbij door Diginext of
WWTS aangegeven dat hier tegenover een aanvullende vergoeding verschuldigd zou zijn
hovenop de vergoeding volgens de OEM License,

4.5, Integendeel, meermalen is door Griffioen van Diginext aangegeven dat deze
uprdate, aanvankelijk binnen versie 3 maar later #ou dit een nicwwe versie {4) worden,
zonder kosten voor Panasodnic zou gebeuren, Zie bijvoorbeeld zijn e-mail van |7 december
2010 {productie 11C Panasonic, pag. 6 *(...) there are no additional costs involved with this
release™).

4.6, Op een gegeven moment bleek dat Panasonic zich Klaar maakte om de CD ROMs
met de gelipdatete software te laten drukken. Zie diverse e-mails van de zijde van Panasonic
(Harris) opgenomen in ro. 2,13, Indien de huidige licentic ontoereikend zou zijn (en een
panvullende vergoeding verschuldigd zou zijn) was dit een moment voor WWTS/Diginext
geweest om Panasonic daarop e wijzen, Het beeld bij Panasonic dat de gelipdatete [Qonn
versie door haar zonder aanvullende vergoeding kon worden gebruikt, zal verder zijn
bevestigd toen Griffioen op 17 september 2010 zonder (andersluidende) mededeling over
een vergoeding aangaf dat deze versie de “finaf releare version that you can wse for prodice
launcl™ was. Panasonic verkeerde dan ook terecht blijvend in de veronderstelling dat de
upgrade naar TC W4 pratis zou worden uitgevoerd.
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4.7, Het is ook geen redelijke uitleg van de OEM License dat dan achterat een
aanvullende rekening zou kunnen worden gepresenteerd. Dat in de OEM License nict is
bepaald dat upgrades gratis zouden geschieden, doet aan het voorgaande niet af, al niet
omdat dit dan kennelijk toch door Diginext naderhand zo is toegeeepd. De OEM License
beval ook geen bepaling dat een aanvullende vergoeding voor upgrades in rekening kan/zal
worden gebracht. Daarbij komt dat in de e-mail van 10 september 2010 {r.0, 2.13) door
Diginext wordt gevraagd om “Acceptance”, welke op 14 september 2010 door Panasonic
wordt pegeven. Dil is conform artike! 4 van de OEM License (zie r.o. 2.8), zodat Panasonic
de verwachting mocht hebben dat zij zonder meer de sofiware TC V4 kon gaan gebruiken

en vermarkten,

4.8 Te minder ligt de door WWTS voorgestane uitleg van de gebeurtenissen voor de
hand, als de e-mail van Ravelli van 24 juni 2011 {zie r.o. 2.15) in ogenschouw wordt
genomen. Daarin schrijft Ravelli immers evenzeer dat support voor GOBI 2000 alsmede de
upgrade naar TC4 gratis was en een en ander viel onder de OEM License minimum afhame:
“Think about alf the specific features for fherdrola (een afnemer van Panasonic, rechtbank)
like the growping fcon, efe ... bt alse support for Gobi 2K and a free update to TO4 fwhich
we thoweht was for a small monber of users, and ceriainly not for everyomne).

All this for free faf a cost of 20K+ io Diginest) without any additional revenve an fop of the
minimium guarantee.*

Voor de pedachie die bij Ravelli kennelijk leofde dat dit voor een beperkt aantal gebruikers
zou zijn peweest, valt in de overgelegde stukken geen steun te vinden, De rechtbank laat dan
nog daar de vraag of een aantal van 7.121 Toughbooks (ten opzichte van het aantal toen
reeds betaalde licenties van 30.000) waarbij de software is meegeleverd, buiten die gedachte
viel (en Panasonic dit had moesten welen),

4.9 Ook de chronologie van de gebeurtenissen pleit tegen het standpunt van WWTS.
Het ligt immers niet voor de hand dat cerst langdurig wordt gewerkt aan testversies en
launchversies van de software, waarbij ook Panasonic tijd investearde, zonder dat duidelijk
was welke prijs daartcgenover stond. De stelling van WWTS dat het commercial offer (van
overigens cen veel hoger bedrag, namelijk €75,- in plaats van €15,- per licentie) op 29
november 2010 (r.o. 2.15) derhalve zag op de software die endersteuning bood voor de
GOBI 2000 chip {TC V4) kan nict worden gevolgd. Te minder als in ogenschouw wordt
genomen dat dit “offer™ cen uitvloeisel was van een bespreking op 6 november 2010 tussen
Ravelli en Harris over vooral de nieuwe Ericsson chip en wat Diginext nog zou kunnen
betekenen voor Panasonic, nu die chip zijn eigen connection manager had.

4,10, Dat de gratis versic alleen voor testdoeleinden aan Panasonic geleverd zou worden,
zoals WWTS nog heeft gesteld, ontbeett logica gelet op het gegeven dat Panasonic de
software voor de Toughbooks nodig had en uiteraard niet slechits om te testen, Bovendien
valt voor die stelling geen basis in de gewisselde e-mails te vinden en wordt de gelipdatete

versie daarin integendeel als rijp voor “product launch™ aangeprezen.

4.11.  Deomstandigheid dat Griffioen mogelijk niet bevoregd was namens Diginext toe te
zegpen dat TC V4 kostenloos zou worden verstrekt, maakt overigens niet dat Diginext daar
niet aan gebonden was, In de omstandigheden van dit geval kan de schijn van
vertegenwoordigingsbevoegdheid van Griffioen aan Diginext worden tocgerekend.
Griffioen onderhield namens Diginext de contacten met Panasonic LK over de levering van
TC W4, In het handelsverkeer is het dan niet ongebruikelijk dat daarbij ook informatie wordt
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verschaft over de bijbehorende licentievoorwaarden. In de meeste e-mails van Griffioen
waran ook andere medewerkers van Diginext cc ingekopicerd, bij de in 4.5 bedoelde e-mail
van 17 december 2010 waren dat Alex Trauger en Maarten Kool. Dat was bovendien ook
het geval bij de in .13 beschreven e-mails van %, 10en 14 september 2010, waarin
directeur Ravelli cc is ingekopieerd, In die e-mail wisseling heeft Griffioen duidelijk
vermeld dat TC V4 klaar is voor release en going fo market na acceptatic, waama Panasonic
UK die acceptatie ook bevestigt. Door op dat moment stil te zitten en Panasonic UK niet te
waarschuwen dat er eerst een licentievergoeding afgesproken moest worden, heeft Diginext
in ieder geval de schijn van vertegenwoordigingshevoegdheid van Griffioen gewekt,

4.12. Uit het voorgaande volgt dat Panasonic terecht in de veronderstelling verkeerde dat
de upgrade naar TC ¥4 voor ondersteuning van de GOBT 2000 chip zonder aanvullende
kosten voor haar was geschied en dat de uit te geven CD ROMs derbalve onder de OEM
License vielen, onder dezelfde financiéle voorwaarden. De omstandigheid dat door
Panasonic (mw, Gardiner) nadien op 21 januari 2013 {productic 32 WWTS) zou zijn
aangegeven dat zij wellicht ten onrechte in die veronderstelling verkeerde, kan niet los
worden gexien van haar streven toen naar een redelijke oplossing van het gerezen geschil
(dil laadste geldt ook voor de e-mail van Harriz van 4 november 2012, productie |7
WWTS). Bovendien is door Panasonic onbetwist gesteld dat die uwitlating is gedazn zonder
dat de betreffende persoon van alle feiten en e-mails als hierveor genoemd op de hoogte
was, Lt die e-mail kan niet worden begrepen dat Panasonic, ondanks al het voorgaande,
wel degelijk wist dat zij extra had moeten betalen voor de update. De suggestie van WWTS
dat Panasonic dit wel degelijk wist alvorens tot de verlandeling van de software te komen,
kan de rechthank ook niet wit de andere e-mails en stukken waarop WWTS heeft gewezen
{onder meer haar producties 12, 15, 51) afleiden noch it de door haar in nr. 19 van haar
ploitnota voorts nog genoemde omstandigheden.

4,13, Deverdere omstandigheid waarop WWTS heeft geweren, dat hel ontwikkelen van
TC V4, respectievelijk het geschikt maken van de software voor de GOBI 2000 chip, de
nodige inspanningen van haar dan wel Diginext heefi gevergd, maakt het voorgaande niet
anders. Dat betekent immers niet zonder meer dat doar dus een aanvullende vergoeding van
de xijde van Panasonic tegenover zou moeten staan, te minder cimdat [Qonn versie 4
volgens de eigen stellingen van WWTS al vroeg in 2010 aan diverse andere laptap
fabrikanten en resellers zou zijn gelicenticerd (nr. & pleimota), In hoeverre dan een
“customisation™ voor specifick Panasonic zoveel aanvullende inspanningen zou hebben
meegebrachi, s el duidelijk geworden. Bovendien zijn de hiervoor geschelste
toezeggingen door medewerkers van Diginext nu juist gedaan terwijl die werkzaamheden
plaatsvonden en - zo neemt de rechtbank dan maar met WWTS aan — niet onsanzienlijk
bleken. [De omstandigheid dat er door Diginext"WWT5 kosten zijn gemaakt voor de update,
i5 tof slol ook nog benoemd door Bavelll in de hiervoor weergegeven e-mail van 24 juni
2001, waarhij hij dit tegelijkertijd nog immer betitelde als “free of charge™ voor Panasonic.

4.14,  De slotsom van het voorgaande is dat Panasonic zich met succes kan berozpen op
een licentie van Diginext voor het gebruik van de TC V4 software in de 7121 nog deor haar
aan alnemers verstrekle CD ROMs.
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Cetrooivecht

4,15, Het moet de rechtbank van het hart dat WWTS haar stellingen aangaande het
octrooi weinig samenhangend en toegankelijk heeft gepresenteerd in deze procedure. Dok
ter zitting is door WWTS niet veel meer duidelijkheid geschapen.

4.16.  De rechtbank overweegt ten eerste dat WWTS voor wat betreft inbreuk op de
volgeonclusies slechis verwijst naar de door haar overgelegde rapporten. Volgens vaste
rechtspraak is een enkele verwijzing naar productics in dit kader onvoldoende. Daarbij kemt
dat op het verweer ter zake van Panasonic door WWTS nict is gereageerd, terwijl voorts in
elk geval ter zitting is duidelijk gemankt dat van (bijvoorbeeld) inbreuk op conclusie 18
geen sprake is {en dus ook niet op volgeonclusie 20). De rechtbank zal om die reden inbreuk
op enkel conclusie | beoordelen.

4.17.  De rechthank vindt aanleiding bij die beoordeling eerst de inventiviteit van
{conclusie | van) het octrood te enderzoeken, De rechttank merkt op dat WWTS bij replick
in conventie een hulpverzoek heeft peformuleerd. De betreffende paragraal 34 van die
conelusie luidt als volgt:

id, e witvinding. zanls by verlesing bepaald, betreft - zie het samenste] van anafhankelije
corlusies — hel cancept van het optimaal witeoeren van updstes van seltware op een computer, in het
bijronder een van mobicle pard, welke beschikt over een mantal verbindingen, dan wel
verbindingsmogelijkheden.

Hezrtoe words enerzijds s2n verhinding gekoeen en gemaake, dan wel op enig moment herkooen enfol
pewissell, en tevens waordl informatie s behoeve van et doen van de apidates verzameld voar
verzendling naar sen updateserver.

Hierbd] wordt vervwezen naar de onnfhankedijke conclusies |8, 19 en 30, dic eveneens op deze
uitvindingsgedachie xijn pestoeld, Het moge duidelijk sin dat dit samensted van conslusies 2o cak ap
hei moment van de verleningsheslissing 2o i3 begrepen door het Europees Octroniburean. Hiermee i3
dop gk lijdens de verleningsproceduse duldelifk afstand gedaan van andere materie. Deee afstand s
defimitiel geworden door el nataien van ecn afgesplitsbe aamyraag.

Die facto vercist de witvinding dat er samenwerking 15 tusen de compuier en de updateserver. De
computer doet il dovr het verzamelen van informsatie veor verzending nanr deze server. D server
doet dit als gedelinieerd in conclusic 18, de programmatunr volgens conclusie 19 en het sysieem
volpens conclusie 20, Deze vier onafhankelifke conclusies zin velledig onderling perelatesrd,

Hierhij wordt alvest sangegeven dat, indien de overweping is dat el niet aanwezig =ijn van de leess
~update” in bet lagste woord van conclsie |, als hulpverzoek de sanpassing naar “wpdsteserver” als
laarsie woord in de conclasie hierbij wondt gedaan,

Paragraaf 44 en 45 van de conclusie van repliek luiden als volgt:

Subs [2) server — updateserver
4. Panazonic brengl een inbreukverdediging in om de witleg van de claim e verbreden,
WNTS hoeft geen inbreukelaim pedonn diz verder strekl dan een werkwijze gerichd op het verzenden

van informatic gerichl ap et npsdaten van soltwan: op de coisplter.
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Verduidelijking vordering van inbreik

45 bochit dit 2o ijn geinmerpretesnd, wordi de vardering hierhi] verduidelijkt tol omm
werkwijze waarbij informaive wordl verzamedd ten behosve van cen updabeproos op de compuater,
waarhi informstbe wordt verzameld voor verzending naar dese server wooe het doen van updates, Dit

i in Lijm met het begrip van conclusie 18

4,18, De rechthank overweegl dat de lezing van WWTS van het octrooi, namelijk dat de
witvinding zou zien op het verzamelen van de informatie wit het kenmerkende deel van
conclusie | {met betrekking tot het gebruik van verbindingen in de afgelopen tijdperiode en
configuratie-informatie van de computer) ten behoeve van een ypdate proces van software,
niet wit de beschrijving is af te leiden. Integendeel, uit de tekst van bijvoorbeeld conclusie 2
van het octrooi blijkt dat de vitvinding ziet op het updaten van *data™ (gegevens) voor — kot
gezegd — het opzetten van een goede verbinding en niet zozeer op het updaten van software
op de computer, Conclusie 2 spreckt immers van “f...) downloading from an update server
data relaiing to connection devices, metworks, service modiles andlor a user interface,
wherein these data ave transferved in a standavdized format such as an XML format”
{onderstreping rechtbank). Hetzelfde geldt voor conclusie 18. Die conclusie begint met de
tekst “Update server for ypdating data relating to a connection manager gperated on a
comptiter for conpecting the computer i dynamic mawner to @ computer network.."
{onderstreping rechtbank). Ook elders in de beschrijving van het octrooi zijn vergelijkbare
passages opgenomen. Software op de computer updaten is duidelijk wat anders dan het
updaten van de gegevens van de verbindingen. Het één heefl immers betrekking op wat er
via de verbinding wordt verzonden terwijl het ander ziet op informatie van die verbinding
{om snel de beste verbinding te kunnen kiezen). Wat daar echier ook van zij, WWTS heefl
geen verweer gevoerd tegen de in de conelusie van antwoord witgebreid onderbouwde
stelling van Panasonic dat conclusie 1 van het octrooi niet inventief is 2onder de thans door
WWTS voorgestelde beperking. Dat betekent dat in de huidige ruime lezing conclusie | van
het setrooi voor ongeldig is te houden. Yervolgens dient te worden beoordeeld in hoeverre
de door WWTS in paragraaf 45 van haar conclusie van repliek voorgestelde beperking tot
een ander oordeel leidt.

419, Bij akte voor het pleidooi en op het pleidooi heeft Panasonic het voor de hand
liggende karakter van de aldus beperkte conclusie | toegelicht, Met Panasonic constateert de
rechtbank dat WWTS niet heeft betwist dat de maatregelen uit de aanhef van conclusie |1
bekend waren uit WO 488 (WO2004/03 1488 van Philips, productie 17T Panasonic) en US
366 (LS 2002/01 76366 van Microsoft, productic |8 Panasonic). Een van deze beide
documenten kan daarom als meest nabijgeleren stand der techniek aangemerkt worden,
Evenmin heeft WWTS betwist dat het verschil met de bekende werkwijze voor het op
dynamische wijze verbinden van een computer met een netwerk is, dat in de geoclrooieerde
werkwijze "confguration information of the computer” en "information concerning the use
af conmections in the past fime period” verzameld wordt voor verzending naar een
updateserver, Het onbetwiste technisch effect van die maatregelen is dat deze het mogelijk
maken om het apparaat waarop de netwerk connectiviteit software draait van de aanhel van
de conclusie, te updaten. In het licht van dat technisch effect moet volgens Panasonic (nog
altijd onbestreden) het objectieve probleem geformuleerd worden als het up-to-date houden
vin een apparaat waarop netwerk connectiviteit software draait.

420,  De door (conclusie | van) het octrooi geboden oplossing voor dat problecm — het
door het apparaat laten verzamelen van configuratie informatie en informatie over gebruikte
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verbindingen voor het verzenden daarvan naar een updateserver — ligt voor de hand, WWTS
heeft de onderbouwde stelling van Panasonic dat het van een afstand np-to-date houden van

apparaten en software via een verbinding tussen dat apparaat en een updateserver op de
prioriteitsdatum al bekend was, onvoldoende bestreden. Panasonic wijst daarbij terecht op
{onder meer) US 348 (LS 6,321,348 van e=Parcel, productie 35 Panazonic),

4,21, US 348 ziet op het up-to-date houden van software van een computer, om
problemen dic gerelateerd zijn aan het niet aanweszig zijn van de juiste software op een
computer te voorkomen. Voor zover WWTS met haar opmerking bij pleidooi (nr. 40
pleitnota) dat US 348 ziet op helpdeskdiensten, waarbij de helpdesk rechien krijgt om al dan
niet automatisch software te updaten op het apparaat, bedoelt dat US 348 op iets anders ziet,
hijvoorbeeld op cen helpdesk met menselijk contact, vermag de rechtbank dat niet in te Zien.
Llit UJS 348 blijkt immers dail er wordl voorzien in “artificial intelligence™ om zonder
tussenkomst van menselijk handelen problemen met de computer af te handelen. Evenmin
kan het betoog van WWTS worden gevolgd dat US 348 in een andere technische klasse valt
en daarom ongerelateerde vakgebieden zou betreffen. Naar vaste rechtspraak is dat verschil
onvoldoende, terwijl voorts dutdelijk is dat in de door WWTS gewenste lezing ook het
octrool zict op het updaten van software, jets wat in US 348 — niet verrassend — voorop
wordt gezet als oplossing van problemen, Verder ziet US 348 er juist ook op het de
gebruiker gemakckelijker te maken doordat updates automatisch worden doorgevoerd, anders
derhalve dan lijkt te worden betoogd door WWTS in or. 38 pleitnota, WWTS heeft aldus
onvoldoende toegelicht dat een gemiddelde vakman U5 348 zou negeren.

422, US 348 heschrijft dat een demografie van de gebruiker wordt gemaakt door een
programma dat op de computer draait. Dat programma verzamelt daartoe onder meer
informatie over de applicaties die op de computer drasien of geinstalleerd zijn
(“configuration information of the computer®), log-in geschiedenis en netwerk
connectiviteitsinformatie ("information concerning the use of connections in the past time
period") (vl kolom 1, regels 43-33):

“As described in LS patemt application Ser. No. 0880/, 438 filed Feb. 18, 1997 by
Hirashi Kobata et ol it is possible to deiect the demography of the [nfernet user in
which client software {8 insialled ar each PC that con defect the infrasiructure af the
PC The software wiich s provided by the provider fo the wser enables sensing CPU
power, hard diskspace, the applications rieming or instalfed, nefwork connectivify
and the log-in history. ™

Deze informatie wordt verzameld om naar een updateserver (ecn "remote consulting
service") gestuurd te worden. Het doel dearvan is onder meer om problemen op te lossen die
kunncn optreden door bijvoorbeeld het niet aanwezig zijn van de juiste software op de
computer. Als de updateserver ziet dat dit probleem zich zou kunnen gaan voordoen, kan er
bijvoorbezld automatisch nieuwe software op de computer van de gebruiker gelipload
worden (vgl, kolom 2, regels 1 tot 10):

“In one embadiment, the demograpie of the user is wilized fo ascerfain the nser's problest
without communication with the weer, This Iy accomplished because 1t is pozsible fo sense
the applications rurning on the wser's PC as well a5 the lag-in history and gystem
demographies. It iv affentimes possible fo ascertain problems af the cliemt side
withow actually havineg to inferface with the cliens if the client's infrastructure is
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known o the comswllani growp. In one embodiment, asswming i iy possible to
arcertain the particilar problem, wew soffware can be awiomatically aevsfooded fo
the elient to fix the client’s problem with aminineen of client time and frustration, ™

421 Interessant is in dit verband dat het bijvoorbeeld ook de log-in peschiedenis is die
volgens WYTS (aldus lichite zij toe tijdens het pleidool maar valt overigens ook al uit
eerdere stukken af te leiden, zoals E.1.10.d dagvaarding) moet worden gezien als
“information concerning the use of connections in the past time period”. Dat ligt overigens
ook voor de hand omdat die lop-in informatie cruciaal is om een verbinding op te zetien
zoals voorzien in {eomselusie 1 van) hetl octroo,

4.24,  De gemiddelde vakman die op zock is naar een werkwijze voor het up-to-date
houden van ecn apparaat waarop netwerk connectiviteit software draait, vindt in US 348
dus een duidelijke aansporing om het updaten te laten gebeuren door een updateserver, en
oant im het kader van het updateproces confliguratie informatie van de computer, en
informatie over het gebruik van verbindingen in de afgelopen tijdsperiode, te laten
verzamelen voor het verzenden daarvan naar die updateserver.

425 Zodoende zou de pemiddelde vakman zonder inventieve denkarbeid komen tof de
in conclusie 1 van het octroni neergelegde maatregelen, ook als deze wordt gelezen in de
beperkte zin als door WWTS voorgestaan.

Sloirom en proceskosien

4.26.  Deslotsom lnidt dat conclusie 1 van het octrooi voor nietig is te houden, zodat de
daarop gebaseerde vorderingen afgewezen moeten worden, Voorts doet Panasonic wat
betreft de auteursrechten terecht een beroep op het bestaan van de OEM Licentie, waarmes
ook die grondslag van de vorderingen nict kan opgaan. Het in conventie gevorderde moet
ot die reden worden afgeweren. Gelet op de voorwaarde waaronder de reconveniie is
ingesteld, komt de rechibank daaraan nief toe

427 WWTS dient als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in conventie
te worden veroordeeld. 21 heeft geen berwanr gempekt tegen de door Panasonic
opgevoerde kosten van € 19974793, noch tegen haar suggestie dat die kosten aan de
conventie zijn toe te rekenen, zodat aldus zal worden besloten,

5 D¢ beslissing
e rechibank
in conventic

al. wijst de vorderingen af,

5.2, veroordeelt WWTS in de proceskosten, aan de #ijde van Panasonic tot op heden
begroot op € 199,747 913,

3.3 verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,
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in voorwaardelijke reconventie

54.  verstaat dat de voorwaarde waaronder de vordering is ingesteld, niet is vervuld.

Dit vonnis is pewezen door mrs, E.F. Brinkman, M, Knijff' en F.M, Bus, en in het openbaar
uitgesproken op 15 juli 2015,

Voor grosselaleshnit
| 15 JULl 208
De griffier,

T




