
vonnis 

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE 
 
Sector civiel recht 
 
 
zaaknummer / rolnummer: 343992 / HA ZA 09-2546 
 
Vonnis van 16 november 2011 
 
in de zaak van 
 
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
STORK PRINTS B.V., 
gevestigd te Boxmeer, 
eiseres in conventie, 
verweerster in reconventie, 
advocaat mr. L.M. Bruins te ‘s-Gravenhage, 
 
tegen 
 
1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
FT INNOVATIONS (FTI) B.V., 
gevestigd te Boxmeer, 
2. Peter X, 
wonende te Boxmeer, 
gedaagden in conventie, 
eisers in reconventie, 
advocaat mr. N.M. Nijhoff te Enschede. 
 
 
Partijen zullen hierna Stork en Fti c.s. genoemd worden, gedaagden in conventie/eisers in 
reconventie afzonderlijk Fti en X. De zaak is voor Stork inhoudelijk behandeld door mrs. 
W.A.J. Hoorneman en R.W. de Vrey, advocaten te Utrecht. Aan de zijde van Fti c.s. wordt 
de zaak inhoudelijk mede behandeld door mr. B.T.J.A. van Aalst, advocaat te Enschede. 
  
1. De procedure 

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: 
- de dagvaarding van 2 juni 2009; 
- de akte overlegging producties zijdens Stork van 29 juli 2009 (prods. 1 t/m 21); 
- de conclusie van antwoord in conventie tevens houdende conclusie van eis in reconventie 
van 21 oktober 2009 (prods. 1 t/m 6); 
- het tussenvonnis van 4 november 2009; 
- de conclusie van antwoord in reconventie van 3 februari 2010; 
- de nadere akte overlegging producties zijdens Stork van 3 februari 2010 (prods. 22 t/m 30) 
- het proces-verbaal van comparitie van partijen met pleitgelegenheid van 3 februari 2010 en 
de daarin genoemde stukken, te weten de schriftelijke reacties van beide partijen op het 
verzoek om informatie voorafgaand aan de comparitie en de aan het proces-verbaal gehech-
te pleitaantekeningen van de advocaten; 
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- de brief van mr. Nijhoff van 23 februari 2010 met opmerkingen over het proces-verbaal 
van comparitie van partijen; 
- de beschikking van 2 maart 2010 van de rolrechter, waarbij de zaak wegens voortdurend 
schikkingsberaad naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van partijen op de rol 
van 6 maart 2010 naar de parkeerrol is verwezen; 
-  het verzoek zijdens Fti c.s. de zaak op de rol te plaatsen van 12 mei 2010;  
-  de akte houdende vermindering van eis in reconventie, tevens houdende uitlating proces-
kosten in conventie en reconventie, tevens houdende specificatie proceskosten van 12 mei 
2010 (prod. 7); 
- de brief van mr. De Vrey van 19 mei 2010 met opmerkingen over het proces-verbaal van 
comparitie van partijen; 
- de antwoordakte zijdens Stork van 9 juni 2010; 
- het beiderzijds ter rolle van 23 juni 2010 gedane verzoek om vonnis te wijzen. 
 
1.2. Vonnis is nader bepaald op heden. 
 
2. De feiten 

2.1. Stork drijft een onderneming in onder meer textiele en grafische druk – sjablonen, 
inkten, graveertoepassingen en complete coating- en rotatiezeefdruksystemen. Daarnaast 
ontwerpt en vervaardigt Stork diverse (metaal)producten voor specifieke toepassingen, 
waaronder die gericht op de medische markt. Voorheen was Stork genaamd Stork Screens 
B.V., intern ook wel afgekort tot “SSH”. 
 
2.2. X, opgeleid als chemicus, is in oktober 1988 bij Stork in dienst gekomen als 
groepsleider Research & Development en vervolgens per  november 1999 benoemd tot ma-
nager New Business Development (hierna: NBD). In deze functie rapporteerde hij recht-
streeks aan A, algemeen directeur van Stork. Zijn dienstverband is wegens ontevredenheid 
van Stork omtrent diens functioneren in overleg met Stork na een formele ontbindingspro-
cedure bij de kantonrechter beëindigd in 2004. Hij was gebonden aan een na zijn dienstver-
band voortdurende geheimhoudingsbepaling met boetebeding. In het kader van de tussen 
partijen getroffen beëindigingsregeling is zijn non-concurrentiebeding vervallen verklaard. 
De geheimhoudingsbepaling met considerans en het boetebeding, opgenomen in een separa-
te overeenkomst tussen X en Stork van 15 april 2002, luiden als volgt: 
 
 Overwegende: 
 

dat werknemer in aanraking kan komen met bedrijfsgegevens van Stork in velerlei vormen, 
zoals tekeningen, modellen, rapporten, lijsten, stuklijsten, alsmede computerbestanden, zo-
wel in geschreven vorm als middels geautoriseerde toegang tot de computerbestanden van 
Stork; 
 
dat Stork er belang bij heeft het onrechtmatig gebruik van dergelijke bedrijfsgegevens te 
doen uitsluiten; 
 
dat Stork er met name belang bij heeft dat dergelijke bedrijfsgegevens niet door haar con-
currenten worden gebruikt; 
(…) 
Artikel 2 
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De werknemer zal tegenover derden, daaronder begrepen personeel van Stork, tijdens en na 
de arbeidsovereenkomst strikte geheimhouding betrachten omtrent alles wat bij de uitoefe-
ning van zijn functie te zijner kennis komt in verband met de zaken en belangen van Stork. 
Deze geheimhoudingsverplichting omvat eveneens alle gegevens, waarvan werknemer uit 
hoofde van zijn werkzaamheden van cliënten of andere relaties van Stork kennis neemt. 
 
Zonder toestemming van Stork zal de werknemer geen afschriften van of aantekeningen be-
treffende correspondentie, tekeningen, modellen en andere bescheiden in de ruimste zin in 
zijn bezit houden, aan derden tonen of buiten de werkruimte van Stork brengen, dan wel 
anderszins de inhoud aan derden bekend maken. Alle correspondentie, aantekeningen, te-
keningen en andere bescheiden, modellen, alles in de ruimste zin, zal hij bij het einde van 
de arbeidsovereenkomst ongevraagd aan Stork ter beschikking stellen. 
 
Specifiek zal werknemer zich bij het gebruik van de computer, indien deze hem voor de 
werkzaamheden door Stork ter beschikking wordt gesteld, houden aan de hem verstrekte 
autorisatieregels. Werknemer zal zich onthouden van het kopiëren in digitale of schriftelij-
ke vorm anders dan strikt benodigd voor de uitvoering van zijn werkzaamheden en zulke 
informatie slechts aan die personen binnen de organisatie van Stork verschaffen die van de-
ze vertrouwelijke informatie op de hoogte dienen te zijn. 
(…) 
Artikel 4 
 
Werknemer is zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is een 
boete verschuldigd van € 5.000,= voor iedere overtreding van het bepaalde in artikel 2 (…) 
en van € 1.000,= voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. (…) 

  
2.3. In een intern Stork-memo van 15 maart 2000 met als onderwerp “Nieuwe Oppor-
tunity BioMed (Ortho)” van Y (hierna: Y, evenals X destijds werkzaam op de afdeling 
NBD) aan het management team van Stork (in dit stuk aangeduid als “MT SSH”), dat in 
kopie is gezonden aan X, is het volgende opgenomen: 
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2.4. Vervolgens is ook een presentatie als bedoeld in het memo gegeven aan het mana-
gement team van Stork door Y. Daartoe verzond hij eerst het volgende nadere bericht van 
16 maart 2000 aan het management team van Stork:  
 

 
 
2.5. Bij de presentatie aan het management team van Stork begin april 2000 zijn de 
hierna weergegeven dia’s gehanteerd. In de tweede dia staat links afgebeeld het naar zeggen 
van Stork niet commercieel haalbare, want te kostbare, prototype implantaat van een Ame-
rikaanse concurrent dat er al was, rechts onder het kopje “SSH option” de metaalschuimtoe-
passing die op dat moment voor ogen stond, maar waarvan nog geen prototype was vervaar-
digd door Stork. 
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2.6. In het kader van dit mogelijk voorgenomen project van Stork is door een Stork-
werknemer de hierna weergeven werktekening vervaardigd in juni 2000: 
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2.7. In een hierna weergegeven intern Stork-memo getiteld “No-Go BioMed concept 
(07-06-00)” van Y (in het stuk aangeduid met BM) aan algemeen directeur  
D. A (DJ), directeur Research & Development B (WP), X van NBD (PL) en de vervaardiger 
van de in 2.6 weergegeven tekening C of C` (partijen zijn het niet eens over de precieze 
naam die bij de initialen TvdM hoort, zie proces-verbaal van comparitie van partijen p. 3, 
tweede alinea van onder) is aangegeven dat het Stork management besloten heeft niet door 
te gaan met deze ontwikkeling. Intern wordt door Stork deze ontwikkeling blijkens dit me-
mo geëvalueerd als “technisch haalbaar”, maar met de “kanttekeningen” dat “beheersing 
van te verwachten processen, zoals EB-PVD en plasma-spraying, ontbreekt” en dat de “tota-
le procesgang waarschijnlijk wel regisseerbaar (is) in uitbestedingsvorm”. Ook blijkt uit dit 
memo dat Stork R&D “procesbescherming” zou overwegen op dat moment. 
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2.8. In 2000 is bij Stork de volgende procesweergave vervaardigd met betrekking tot de 
technische aspecten van de toepassing van metaalschuim voor botimplantaten: 
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2.9. In 2005 heeft een ex werknemer van Stork, Z toestemming gevraagd en gekregen – 
kennelijk noodzakelijk in verband met een non-concurrentiebeding – om bij Fti in dienst te 
treden om een haalbaarheidsstudie te verrichten naar de toepasbaarheid van driedimensiona-
le metaalstructuren voor medische toepassingen.  
 
2.10. X is enig bestuurder van Fti en via een administratiekantoor ook enig aandeelhou-
der. Z is eveneens verbonden aan Fti. Y is zelfstandig werkzaam, maar verricht in die 
hoedanigheid ook werkzaamheden voor Fti. 
 
2.11. Op 29 augustus 2000 hebben een drietal derden – verbonden aan BioCom – een 
octrooiaanvrage gedaan voor: Poreus aanhechtingsmateriaal voor cellen, werkwijze voor de 
vervaardiging daarvan, alsmede toepassingen, waarop op 1 maart 2002 Nederlands (regi-
stratie)octrooi 1016040 (hierna: NL 040) is verleend. Hoofdconclusie 1 van NL 040 luidt als 
volgt: 
 

Poreus aanhechtingsmateriaal (18; 20; 26) voor cellen, in het bijzonder bot(cellen), omvat-
tende een met een biocompatibel metaal of metaallegering gemetalliseerd schuim, waarbij 
het aanhechtingsvlak met elkaar in verbinding staande poriën bezit, met het kenmerk dat 
het schuim niet-gecarboniseerd polyurethaanschuim of polyetherschuim is. 

 
2.12. Fti is houdster van Nederlands octrooi 1030364 (hierna: NL 364), haar op een aan-
vrage van 7 november 2005 verleend op 8 mei 2007 voor: Implantaat en werkwijze voor het 
vervaardigen van een dergelijk implantaat. Met als ingeroepen prioriteit deze Nederlandse 
octrooiaanvrage is vervolgens op 7 november 2006 via de PCT route door Fti een Europees 
octrooi aangevraagd (EP-A2-1948090, hierna: de EP 090-aanvrage) voor: Implant and me-
thod for manufacturing such an implant. De inhoudelijke beoordeling van de EP 090-
aanvrage is nog niet afgerond en thans geschorst hangende de onderhavige opeisingsproce-
dure.  
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2.13. Onafhankelijke conclusies 1 en 13, alsmede afhankelijke voortbrengselconclusies 3 
en 6 van NL 364 luiden als volgt: 
 

1. Implantaat, omvattende: 
- een in hoofdzaak massieve basisstructuur, en 
- een de basisstructuur ten minste gedeeltelijk omgevende poreuze mantelstructuur 

voor aanhechting van cellulair weefsel, 
waarbij de basisstructuur en de mantelstructuur integraal met elkaar zijn verbonden. 

  
3.  Implantaat volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk, dat de poreuze mantelstructuur in 
hoofdzaak wordt gevormd door een structuur met open poriën. 

 
6.  Implantaat volgens een der voorgaande conclusies, met het kenmerk, dat de porositeit 
van de mantelstructuur, gezien de dikterichting, een gradueel verloop bezit. 
 
13. Werkwijze voor het vervaardigen van een implantaat volgens een der conclusies 1-12, 
omvattende de stappen: 
A) het in een implantaatvormende mal aanbrengen van ten minste één schuimvormende 
mal, 
B) heet aanbrengen, in het bijzonder gieten, van een biocompatibel materiaal in de implan-
taatvormende mal en de daarin opgenomen schuimvormende mal, en 
C) het verwijderen van de schuimvormende mal uit het tijdens stap B0 gevormde implan-
taat. 

 
2.14. Hoofdconclusie 1 van de EP 090-aanvrage luidt thans als volgt: 
 
 Implant, comprising: 
 - a substantially solid basic structure, and 

- a porous jacket structure at least partially enclosing the basic structure for attachment of 
cellular tissue,  
wherein the basic structure and the jacket structure are connected integrally to each other 
and the porous jacket structure is formed substantially by a foam with open pores, the po-
rosity of the foam having a gradual progression as seen in the thickness direction. 

 
Ten opzichte van NL 364 is in conclusie 1 van de EP 090-aanvrage conclusie 3 uit NL 364 
geïncorporeerd. Verder is nog tijdens de PCT-fase, in 2007, hetgeen in conclusie 6 van NL 
364 is opgenomen verhuisd naar hoofdconclusie 1 en zijn de werkwijzeconclusies uit de 
Europese aanvrage geschrapt. 
 
2.15. Bij brief van 4 maart 2009 is Fti gesommeerd door Stork onder het maken van 
aanspraak op NL 363 en de EP 090-aanvrage (alsmede een Canadese octrooi-aanvrage), met 
een uitnodiging om in overleg te treden teneinde tot een oplossing te geraken. Opvolgende 
correspondentie tussen partijen heeft niet geleid tot een oplossing in der minne. 
 
3. Het geschil 

in conventie en in reconventie 

3.1. Stork stelt dat binnen haar afdeling New Business Development (hierna: NBD) 
werd gewerkt aan een implantaat met een verhoogde levensduur. Dat heeft naar zij stelt 
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geleid tot een uitvinding in 2000 met betrekking tot toepassing van metaalschuim in (ortho-
pedische) implantaten, die haar toekomt op grond van artt. 11 of 12 ROW 1995. Zij baseert 
deze stellingen op de in 2.3 – 2.5 weergegeven interne stukken, waarin, naar zij stelt, de 
uitvinding integraal besloten ligt. Nu in NL 364 en de EP 090-aanvrage volgens Stork de-
zelfde uitvinding is belichaamd als de door Stork bedoelde uitvinding uit 2000, eist zij in 
conventie NL 364  en de EP 090-aanvrage (gedeeltelijk) op, daarbij tevens aanvoerend dat 
X zijn geheimhoudingsovereenkomst met Stork heeft geschonden, die dient te worden na-
gekomen en op grond waarvan zij aanspraak maakt op contractueel verbeurde boete ten 
belope van € 5.000,-. In conventie vordert Stork zodoende – samengevat – primair I) een 
verklaring voor recht dat Stork aanspraak toekomt1 op NL 364 en/of de EP 090-aanvrage en 
II) overdracht van NL 364 en/of de EP 090-aanvrage aan Stork op straffe van verbeurte van 
dwangsommen, subsidiair III) een verklaring voor recht dat Stork aanspraak toekomt op 
haar aandeel in NL 364 en/of de EP 090-aanvrage, dan wel gedeeltelijke aanspraak of mede 
aanspraak op NL 364 en/of de EP 090-aanvrage en IV) overdracht van bedoeld aandeel aan 
Stork op straffe van verbeurte van dwangsommen, primair en subsidiair V) een bevel tot 
medewerking aan inschrijving bij de octrooiverlenende instanties van Stork als uitvinder, 
althans mede-uitvinder, alsmede als rechthebbende, althans mederechthebbende op NL 364 
en/of de EP 090-aanvrage op straffe van verbeurte van dwangsommen, VI) een met dwang-
som versterkt bevel aan X om de geheimhoudingsovereenkomst na te komen, VII) betaling 
door X van een contractueel verbeurde boete wegens schending van de geheimhoudings-
overeenkomst van € 5.000,-, en ten slotte VIII) kosten rechtens op de voet van art. 1019h 
Rv.  
 
3.2. Aanvankelijk stelde Fti c.s. in reconventie dat door de opeisingsactie van Stork de 
Europese aanvraagprocedure is gestagneerd, waardoor zij vertragingsschade in de vorm van 
omzetschade zou lijden. Dat achtte zij onrechtmatig. X stelde aanvankelijk verder immateri-
ele schade te hebben geleden, doordat hij door Stork stelselmatig ten onrechte zou worden 
beticht van het schenden verplichtingen en zou worden “achtervolgd” door onjuiste be-
schuldigingen, hetgeen hij eveneens onrechtmatig achtte. Fti c.s. vorderde aanvankelijk in 
reconventie op grond hiervan – samengevat – a) een voorschot op omzetschade van  
€ 300.000,-, vermeerderd met rente, b) immateriële schadevergoeding van € 37.500,- ver-
meerderd met rente, c) schadevergoeding wegens wanprestatie of onrechtmatig handelen op 
te maken bij staat, d) buitengerechtelijke kosten groot € 4.000,- en e) kosten rechtens. Daar-
tegen heeft Stork zich bij conclusie van antwoord in reconventie en ter comparitie van par-
tijen verweerd. 
 
3.3. Bij akte eisvermindering in reconventie etc. van 12 mei 2010 – na afronding van de 
comparitie van partijen en het mislukken van het schikkingsoverleg tussen partijen – heeft 
Fti c.s. haar reconventionele vordering geheel ingetrokken. Blijkens de antwoordakte van 9 
juni 2010 maakt Stork ter zake van de reconventionele procedure aanspraak op een proces-
kostenveroordeling ten laste van Fti c.s. 
 
3.4.  Partijen voeren over en weer in conventie en in reconventie verweer. Op de stel-
lingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan bij de beoordeling. 
 
 

 
1 Althans zo begrijpt de rechtbank deze vordering, die letterlijk luidt (dat de rechtbank): “verklaart voor recht dat Stork Prints 

aanspraak maakt op NL 363 en/of EP 090”. 
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4. De beoordeling 

in conventie en in reconventie 

Bevoegdheid 
 
4.1. Ambtshalve is de vraag opgekomen of deze zaak vanwege de gestelde schending 
van de geheimhoudingsverbintenis van ex- Storkwerknemer X geen “aardvordering” betref-
fende een arbeidsovereenkomst is in de zin van art. 93(c) Rv, waarvoor de sector kanton 
bevoegd is. Dit deel van het geschil – dat niet het zwaartepunt van deze (octrooi-
opeisings)zaak betreft – wordt evenwel in dit geval te ver verwijderd geacht van de arbeids-
verhouding, zodat geen verwijzing naar de sector kanton behoort te volgen. Ook als de af-
weging zou zijn geworden dat het deel van het geschil dat ziet op schending van Xs ge-
heimhoudingsverbintenis zou moeten worden verwezen, dan zou de octrooi-opeisings- 
kwestie aan de sector civiel zijn gehouden vanwege de uitzondering in art. 94(2) Rv. 
 
Heeft Stork de in NL 363 en EP 090 belichaamde uitvinding gedaan in 2000? 
 
4.2. Stork stelt dat de in het opgeëiste octrooi en de opgeëiste octrooiaanvrage beli-
chaamde uitvinding integraal danwel in hoofdzaak besloten ligt in de Stork documentatie 
die in 2.3, 2.4, 2.5 en 2.6 is weergeven. Dat wordt verworpen. Deze Stork documentatie 
maakt duidelijk dat er nog geen concrete afgeronde uitvinding was gedaan, maar daarente-
gen sprake was van een voor-ontwikkelingsfase die op essentiële technische punten nog niet 
gereed was. Anders gezegd: Er diende zich bij NBD een potentiële ontwikkeling aan – die 
vanwege een “no-go” beslissing van het Stork management niet is doorgezet – waarvan men 
verwachtingen had, maar die nog niet was uitgekristalliseerd in een concrete uitvinding.  
Daartoe wordt als volgt overwogen. 
 
4.3. Stork baseert zich op een door haar overgelegd rapport van octrooigemachtigde ir. 
J.C. Volmer (prod. 19). De daarin vervatte argumentatie dat conclusies 1-5 en 7-10 van NL 
363 bekend zijn uit de in 4.2 genoemde documentatie van Stork kan niet worden gevolgd. 
Zo gaat meteen al mank dat de kenmerken “een in hoofdzaak massieve basisstructuur”, “een 
de basisstructuur ten minste gedeeltelijk omgevende poreuze mantelstructuur” en “waarbij 
de basisstructuur en de mantelstructuur integraal met elkaar verbonden zijn” uit hoofdcon-
clusie 1 alle hoofdzakelijk danwel mede zouden moeten worden begrepen uit de in potentia-
lis-vorm geformuleerde frase in het Stork memo van Y van 15 maart 2000 in het kader van 
de vraag of productbescherming te verwachten zou zijn: “Er is een ontwikkeling denkbaar 
waardoor het HDPE scharnieroppervlak, dat zich direct onder het metaalschuim bevindt, 
wordt vervangen door een gesloten titanium laag”, zoals dat mede geïllustreerd is in de op-
genomen figuur “SSH option” van de opvolgende presentatie begin april 2000.  Uit niets 
blijkt dat de hierbedoelde ontwikkeling destijds al concreet was gemaakt door Stork. Dat 
verbaast ook niet, nu uit de betreffende Stork documentatie juist volgt dat sprake was van 
een voorgenomen (en uiteindelijk door de Stork leiding geblokkeerd) samenwerkingsproject 
met diverse betrokkenen (DioCom, Stork, orthopedisch chirurgen en orthopedischtechnisch 
specialisten), die elk hun eigen inbreng zouden hebben, waarbij duidelijk is dat vereiste 
essentiële technische inbreng bij Stork niet voorhanden was op dat moment. Terecht merkt 
Fti c.s. de rapportage van Storks octrooigemachtigde aan als bestaande uit “doelredenerin-
gen” die niet concludent kunnen worden geacht.   
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4.4. Zo blijkt bij beschouwing van Ys memo van 15 maart 2000 bijvoorbeeld dat het 
ging om een nog te starten NBD project, waarvan alleen nog maar de technische eisen wa-
ren gescand. Uit die scan kwam naar voren dat essentieel werd geacht een specifieke sterkte 
en ductiliteit van het toe te passen (metaal)schuim.2 Evenwel leert dit memo onder het kopje 
“techniek” in nummers 5 en 6 dat Stork met betrekking tot deze twee door haar zelf tech-
nisch essentieel geachte elementen “(nog) niet(s) vast (heeft) kunnen stellen”. Dat is een 
verdere duidelijke aanwijzing dat Stork nog geen concrete uitvinding had gedaan, maar nog 
in een voorontwikkelfase bezig was. Ook blijkt uit dit memo dat Stork de vereiste titanium-
sputtertechniek niet in huis had, alhoewel zij dacht dat dit met een eenvoudige  
bench-mark onder regie uit te besteden zou zijn. Ook hier blijkt dat nog geen sprake was 
van een concrete, afgeronde uitvinding.  
 
4.5. In het memo van 15 maart 2000  wordt ook de vraag aangeroerd of  
 

produktbescherming kan worden verwacht. Metaalschuim als bothechtingsoppervlak is be-
kend. Er is een ontwikkeling denkbaar waardoor het HDPE schanieroppervlak, dat zich di-
rect onder het metaalschuim bevindt, wordt vervangen door een gesloten titanium laag (en-
kele microns) die zich hecht aan het schuim. Zoals aangegeven is het idee om metaalschuim 
toe te passen (…) afkomstig van een Amerikaanse bron die echter geen serieuze speler is of 
schijnt te kunnen worden. DioCom heeft ons voorgesteld om te denken aan een samenwer-
king waarin zij de distributie regisseren, Stork materiaal aanlevert en de orthopedisten de 
medische publicaties, introductie en klinische certificatie voor hun rekening nemen. Ook 
staat men open voor een koppeling van alle activiteiten in een joint-venture waardoor wij 
toegang krijgen tot de distributie en de daarbij behorende marges. 

 
Ook dit wijst bepaald niet op een al afgeronde uitvinding van Stork, maar juist op iets dat 
mogelijk binnen bereik lag in samenwerking met derden, maar nog duidelijk een ontwikke-
lings- of conceptuele fase betrof.  
 
4.6. Als onbestreden staat ook vast dat in 2000 product of afgeronde werkwijze of zelfs 
maar een prototype beschikbaar was. 
 
4.7. Verder is uit het zogenoemde No-Go memo van 12 juni 2000 (hiervoor in 2.7 
weergegeven) af te leiden dat de eindevaluatie van het niet doorgezette project weliswaar 
was dat dit “technisch haalbaar” werd geacht (“in dit stadium geen “killers” geïdentifi-
ceerd”), maar mede gelet op de “kanttekeningen” 1 en 3 die vervolgens gemaakt worden in 
dit memo, is overduidelijk dat nog geen sprake was van een afgeronde uitvinding als door 
Stork gesteld – laat staan een uitvinding die op naam van Stork kan worden bijgeschreven in 
2000. Kanttekening 1 leert immers dat “beheersing van te verwachten processen, zoals EB-
PVB (een sputtertechniek, rb.) en plasma-spraying, ontbreekt”. Daar voegt kanttekening 3 
dan aan toe dat de “totale procesgang waarschijnlijk wel regisseerbaar in uitbestedings-
vorm” is, maar dat maakt andermaal duidelijk dat een dergelijke essentiële afronding nog 
niet had plaatsgevonden, terwijl bovendien wel werd verwacht, maar niet zeker was dat dit 
ook daadwerkelijk zou lukken.  
 

 
2 Overigens valt op dat de beperking tot metaalschuim niet valt te ontwaren in de in 2.13 en 2.14 weergegeven conclusies, 

terwijl Stork stelt dat dat de basis is van haar beweerdelijke uitvinding. 
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4.8. Dat hetzelfde memo afsluit met de opmerking dat R&D “procesbescherming 
(moet? of zal?, rb.) overwegen” maakt dit niet anders. Kennelijk is dit niet gebeurd, hetgeen 
er eveneens op kan wijzen dat van een concrete uitvinding geen sprake was in 2000. Ook de 
in 2.8 weergegeven procesexperimentenkaart geeft aan dat men bij Stork nog technieken 
aan het aftasten was. Voorts heeft Fti c.s. er terecht op gewezen dat niet aanstonds voor de 
hand ligt dat Stork 5 jaar later toestemming zou geven aan Z om een haalbaarheidsstudie in 
een minstgenomen verwant veld uit te voeren voor Fti, indien zij daadwerkelijk in 2000 al 
een uitvinding zou hebben gedaan als door haar geclaimd. Dat de betreffende toestemming-
verlener van Stork personeelsmanager was en zodoende geen zicht zou hebben gehad op 
wat er aan de hand was, zoals Stork aanvoert, wordt gepasseerd. Terecht brengt Fti c.s. daar 
tegen in dat uit de betreffende overgelegde e-mailwisseling blijkt dat de betreffende 
Storkmanager ruggespraak heeft gehouden hieromtrent. 
 
4.9. In dit verband is ook het in 2.11 bedoelde Nederlandse octrooi van BioCom op 
minstgenomen verwante materie een aanwijzing dat de betreffende essentiële kennis op dit 
terrein buiten de boezem van Stork is ontwikkeld. Stork bagatelliseert het belang van dit 
(registratie) octrooi voor de onderhavige zaak weliswaar door erop te wijzen dat dit octrooi 
geen metaalschuimtoepassing betreft en alleen in Nederland een niet vooronderzocht octrooi 
heeft opgeleverd, maar dat is niet waar het hier op aankomt. Het opgeëiste octrooi en dito 
aanvrage zijn ook niet tot metaalschuimtoepassing beperkt, zoals hiervoor al werd gezien. 
Hetgeen Stork op grond van haar meerbesproken documentatie als uitvinding claimt is zo-
danig conceptueel, dat het octrooi van BioCom ook onder de betreffende materie moet wor-
den begrepen. Dit octrooi wordt niet door Stork opgeëist. 
 
4.10. Ten slotte heeft Stork onvoldoende steekhoudend ontzenuwd dat de in NL 364 en 
de EP 090-aanvrage neergelegde uitvinding gelet op de conclusies in het licht van de figuren 
en de beschrijvingen veel meer omvat dan hetgeen Stork claimt te hebben uitgevonden of 
door haar ex werknemers heeft doen uitvinden op grond van de meerbesproken Stork docu-
mentatie. De Fti octrooi(aanvrag)en zien op de wijze van fixatie van de prothese aan de 
schuimtoplaag en de geometrie die deze schuimtoplaag zou moeten hebben en daar is wei-
nig concreets van terug te zien in de Stork documentatie. Stork heeft haar in subsidiaire 
sleutel gevorderde gedeeltelijke opeisings- en mede-uitvindingsvorderingen niet inhoudelijk 
toegelicht in dit verband, zodat ook dat niet kan worden toegewezen. 
 
Schending geheimhoudingsovereenkomst? 
 
4.11. Stork voert in conventie tevens aan dat X zijn geheimhoudingsverbintenis jegens 
Stork heeft geschonden. Dat wordt vanwege het navolgende afgewezen.  
 
4.12. Terecht voert Fti c.s. aan dat – voor zover thans van belang – iets rechtens pas als 
bedrijfsvertrouwelijke know-how is aan te merken als dat voorwerp kan zijn van een con-
tractuele geheimhoudingsplicht, dat wil zeggen: indien de betreffende kennis niet al uit an-
dere bron (zonder schending van geldige geheimhoudingsverbintenissen) tot het publieke 
domein is gaan behoren en/of indien de betreffende kennis niet zelfstandig door derden aan 
betrokkenen kenbaar is gemaakt. Het moet geheim zijn. Uit de hiervoor besproken Stork 
documentatie wordt onvoldoende duidelijk welke elementen nu precies al bekende kennis 
van derden en niet Stork betreft, zoals BioCom, Amerikaanse concurrent, samenwerkende 
orthopeden, en als zodanig zonder schending van geldige geheimhoudingsverplichtingen 
aan Fti c.s. ter kennis kon worden gebracht, en welke elementen zijn aan te merken als be-
drijfsvertrouwelijke Stork know-how. Die vereiste duidelijkheid heeft Stork ten processe 



343992 / HA ZA 09-2546 
16 november 2011 

17

niet gebracht, zodat alleen al daarop haar op schending van geheimhouding gegronde vorde-
ringen in conventie moeten afstuiten. Daarbij dient verdisconteerd te worden dat het idee om 
metaalschuim voor botimplantaten toe te passen niet van Stork afkomstig was, maar al be-
kend was en niet voldoende concreet is gesteld of anderszins is gebleken dat X  bedrijfsver-
trouwelijke Stork know-how moet hebben gebruikt bij de (veel meer omvattende) octrooi-
aanvragen van Fti. 
 
Kostenveroordeling in reconventie? 
 
4.13. Ruim na de comparitie van partijen en na het mislukken van het schikkingsoverleg 
tussen partijen, heeft Fti c.s. “om haar moverende redenen” haar reconventionele vorderin-
gen integraal ingetrokken. Terecht wijst Stork er bij antwoordakte op dat volgens vaste 
rechtspraak Fti c.s. zodoende als in reconventie in het ongelijk gestelde partij heeft te gel-
den, hetgeen impliceert dat Stork ter zake aanspraak kan maken op een proceskostenveroor-
deling als in het dictum verwoord. 
 
Slotsom 
 
4.14. Op grond van het vorenoverwogene stranden zowel de conventionele als de recon-
ventionele vorderingen.  
 
4.15. Als de in conventie in het ongelijk gestelde partij, dient Stork de proceskosten te 
dragen. Bij antwoord in conventie (en evenmin bij eis in reconventie) is door Fti c.s. niet 
veroordeling van Stork in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv gevorderd. Ook ter 
comparitie heeft zij daar geen aanspraak op gemaakt en eerst bij akte eisvermindering etc. 
van 12 mei 2010 heeft zij die aanspraak gemaakt en als prod. 7 een kostenstaat ex art. 1019h 
Rv ingebracht. Terecht voert Stork aan dat dit processueel tardief is, zodat haar kosten (in 
conventie) zullen worden begroot op de voet van het liquidatietarief.3  
 
4.16. Als in reconventie in het ongelijk gestelde partij wordt Fti c.s. verwezen in de kos-
ten van Stork in reconventie. Nu de reconventionele eis niet gestoeld was op een recht in de 
zin van art. 1019 Rv, wordt ook de reconventionele kostenveroordeling begroot conform het 
liquidatietarief4. Het argument van Stork bij antwoordakte, dat daarmee zou worden mis-
kend dat er een directe relatie is tussen de conventionele octrooi-opeisingsaktie en de recon-
ventionele schadevorderingen, wordt verworpen. De grondslag voor de reconventionele 
eisen betreft geen IE-grondslag, maar onrechtmatige daad en wanprestatie. 
 
5. De beslissing 

De rechtbank 
 
in conventie 
 
5.1. wijst de vorderingen af; 
 

 
3 Tarief II, 4 punten (comparitie met pleitgelegenheid gerekend voor 3 punten). 
4 Tarief VI, 4,5 punt (comparitie met pleitgelegenheid gerekend voor 3 punten). 
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5.2. veroordeelt Stork in de kosten van de procedure, tot aan deze uitspraak in conven-
tie aan de zijde van Fti c.s. begroot op € 385,25 aan verschotten en op € 1.808,- aan salaris 
advocaat; 
 
5.3. verklaart dit vonnis voor wat de kostenveroordeling in conventie betreft uitvoer-
baar bij voorraad; 
 
in reconventie 
 
5.4. wijst de vorderingen af; 
 
5.5. veroordeelt Fti c.s. in de kosten van de procedure, tot aan deze uitspraak in recon-
ventie aan de zijde van Stork begroot op nihil aan verschotten en op € 9.000,- aan salaris 
advocaat;  
 
5.6. verklaart dit vonnis voor wat de kostenveroordeling in reconventie betreft uitvoer-
baar bij voorraad. 
 
Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peursem en in het openbaar uitgesproken op 16 
november 2011. 

 
 


