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zaaknummer / rolnummer: 307814 / HA ZA 038-1040
Vonnis van 25 november 2009
in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

VAN HOLSTELIN EN KEMNA SPECIAL PRODUCTS B.Y.,
gevestigd te Delfi,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
J.E. STORK VENTILATOREN B.V.,

gevestigd te Zwolle,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. E. Grabandt.

Partijen zullen hierna VHK en Stork genoemd worden. Voor VHK is de zaak behandeld
door mrs. C.8.M. Morel en S.A. Klos, advocaten te Amsterdam. Voor Stork is de zaak be-

handeld door mr. O. Swens, advocaat te Amsterdam.
1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de beschikking van deze rechtbank d.d. 28 januari 2008 houdende verlof om te dagvaar-

den volgens het versneld regime in octrooizaken:
- de dagvaarding d.d. 31 januari 2008;

de akte houdende overlegging producties zijdens VHK d.d. 2 april 2008 met producties
1 t/m 13; ,

de conclusie van antwoord in conventie en eis in reconventic tevens akte houdende
overlegging producties zijdens Stork d.d. 11 juni 2008 met producties 1 t/m 15;

de conclusie van antwoord in reconventie en in voorwaardelijke reconventie (tevens be-
twisting bevoegdheid in voorwaardelijke reconventic) zijdens VHK d.d. 27 augustus
2008;

de conclusie van antwoord in het bevoegdheidsincident zijdens Stork d.d. 10 september
2008;

de akte houdende overlegging productie 14 zijdens VHK d.d. 6 maart 2009;

het kostenoverzicht van de advocaat van VHK;
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1.2,

2.1

2.2

2.3

2.4

de akte houdende overlegging producties zijdens Stork d.d. 6 maart 2009 met producties
16 t/m 20;

de akte houdende overlegging productie 21 zijdens Stork;

de akte houdende overlegging productie 22 zijdens Stork;

de op 6 maart 2009 gehouden mondelinge behandeling en de ter gelegenheid daarvan
overgelegde pleitnotities van mrs. Klos en Swens, Ter zitting is mr. Klos bijgestaan door
ir. H.V. Mertens en mr. Swens door ir. B.C. Ledeboer, beiden octrooigemachtigde.

Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

Die feiten

VHK is een ingenieursbureau dat zich onder meer bezig houdt met productinnova-
tie op het gebied van luchtbehandeling (ventilatie en temperatuurbehandeling) in
gebouwen.

VHEK is houdster van het Europese octrooi EP 0 783 653, met gelding voor (onder
meer) Nederland, dat betrekking heeft op een room atmosphere conditioning unit

Jor a heating, cooling and ventilating system’. Dit octrooi is verleend op 23 juni
1999 op een aanvrage van 8 augustus 1994,

Op 7 februari 2007 is de door VHX voor genoemd octrool op grond van artikel 63
ROW 1995 ingediende akte betreffende gedeeltelijke afstand ingeschreven, waarbij
ven aangepasie beschrijving met conclusies (inclusief 12 figuren) is ingediend. In
deze procedure wordt uitgegaan van het aldus beperkte octrooi, hierna aangeduid
als ‘EP 655 of “het octrooi’. Conclusie 1 van EP 655 betreft de in oorspronkelijke
conclusie 2 beschreven uitvoeringsvorm, met toevoeging van een passage uit de
beschrijving (de laatste zinsnede: en wawbij ... kan besturen, 7ie r.0. 2.4 hierna).

De conclusies van EP 655 luiden thans als volgt:

. Kameratmosfeerconditioneereenheid voor het conditioneren van de atmosfeer in
een kamer van een gebouw, omvattende:
eerste warmtewisselmiddelen (100); en sen ventilatie-eenheid welke ten minste één
ventilator (104) bevat voor het direct aanzuigen van lucht van buiten het gebouw
via een inlaatkanaal en door de eerste warmtewisselmiddelen (100) in de kamer, en
het uitblazen van lucht uit de kamer via de eerste warmtewisselmiddelen (100) en
via een uitlaatkanaal, waarbij de eerste warmtewisselmiddelen (100) en de ventila-
tig-eenbeid zijn geintegreerd met tweede warmiewisselmiddelen (110) welke zjn
ingericht om verbonden te worden met een fluidumpijpsysteem (114) voor het dis-
iribueren van een verwarmingsfluidum of een koelfluidum dat afkomstig is van een
warmte~-opwekmiddel resp. ¢en koude-opwekmiddel, naar de tweede warmtewds-
selmiddelen (110),
met het kenmerk, dat de kameratmosteerconditioneereenheid zen sandwichstruc-
tuur omvat van de eerste warmtewisselmiddelen (1003, een laag isolatiemateriaal
(112), en de tweede warmtewisselmiddelen (110), waarbii de eerste en de tweede
warmtewisselmiddelen zich in hoofdzank verticaal nitstrekken, en waarbij de
kameratmosfeerconditioneereenheid zowel de ternperatiur als de luchtkwaliteit in
de kamer kan besturen.
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2. Kameratmosfeerconditioneereenheid volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat
het luchtinlaatkanaal en het luchtuitlaatkanaal bestaan wit een smalle sleuf met een
breedte welke in hoofdzaak gelijk is aan de breedte van de kameratmosfzercondi-
tioneereenheid

3. Kameratmosfeerconditioneereenheid volgens conclusie 1 of 2, met het kenmerk,
dat deze is ingericht om lucht uit de kamer te verwiideren nabij de onderzijde van
de esnbeid.

4, Kameratmosfeerconditioneereenheid volgens een van de conclusies 1-3, geken-
merkt doer middelen voor het meten van de Juchikwaliteit in de kamer en het in
werking stellen van de ventilator of ventilatoren van de ventilatie-eenheid in de
kamer wanneer de luchtkwaliteit in de kamer onder een vooraf bepaald niveau is.

2.5 Onderverdeeld in deelkenmerken luidt conclusie 1 van EP 655 als volgt:

(a) Kameratmosfeerconditioneereenheid voor het conditioneren van de atrmosfeer in
een kamer van een gebouw, omvattende:

{b) serste warmtewisselmiddelen (100); en

(c) een ventilatis-eenheid welke ten minste één ventilator (104) bevat

(d) voor het direct aanzuigen van fucht van buiten het gebouw via een inlaatkanaal en
door de eerste warmtewisselmiddelen {100) in de kamer, en

(e) het uitblazen van [ucht uit de kamer via de cerste warmtewisselmiddelen (100) en
via gen uitiaatkanaal,

() waarbij de cerste warmtewisselmiddelen (100) en de ventilatie-eenheid 2ijn geinte-
greerd met tweede wanmtewisselmiddelen (110)

(g) welke zijn ingericht om verbonden te worden met een fluidumpijpsysteem (114)
voor het distribueren van ¢en verwarmingsfluidum of een koelfluidum dat afkom-
stig is van een warmte-opwekaniddel resp. een koude-opwekmiddel, naar de tweede
warmtewisselmiddelen (110), met het kenmerk,

(b} dat de kameratmosfeerconditioneereenheid een sandwichstructuur omvat van de
eerste warmtewisselmiddelen (100), ven laag isolatiemateriazal (112), en de tweede
warmntewisselmiddelen (1103,

(i) waarbij de eerste en de tweede warmtewisselmiddelen zich in hoofdzaak verticaal
uitstrekken,

() en waarbij de kameratmosfeerconditiongereenheid zowel de temperaimur als de
luchtlewaliteit in de kamer kan besturen.

2.6 Bij EP 655 behoren onder meer navolgende figuren 1-3 (verkleind weergegeven):
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m de (aaﬁgcpaste) beschrijving is onder meer het navoigende opgenomen:

Een nadeel van de bekends centraal bestnurde systemen is dat zij geen lokale in-
stelling van verwarming, koeling of ventilatie afhankelijk van de gewenste tem-
peratuur en kwaliteit van de atmosfeer in elke kamer verschaffen, welke verschil-
lend kunnen zijn voor elke kamer, afbankelijk van het gebruik daarvan.

Het dogl van de vitvinding is het verschaffen van een kameratmosfeerconditio-
neereenheid voor een verwarmings-, koel-en ventilatiesysteem, welke een verbe-
terde individuele conditionsring van de atmosfeer in elke kamer verschaft in gen
cenvoudige opstelling welke gemakkelijk in bestaande en nieuwe gebouwen kan
worden ingebouwd.

Een ander doel van de uitvinding is het verminderen van ventilatieverliezen.
Deze en andere doelen worden bereikt met de kameratmosfeerconditioneereen-
beid volgens conclusie 1. De eerste warmtewisselmiddelen zijn geintegreerd met
de tweede warmtewisselmiddelen en de ventilatie~eenheid voor het vormen van
cen kameratmoesfeerconditioneereenheid, teneinde de kameratmosfeerconditic-

[doooss0018
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2.8

2.9

neereenheid compact te maken en de kosten daarvan te verminderen. Er wordt
een relatief dunne eenheid verschaft met grote warmtewisseioppervlakten, zodat
een hoog rendement kan worden bereikt, terwijl de vereiste ruimte klein is. De
kameratmosfeerconditioneereenheid kan desgewenst in een uitsparing van een
wand van de kamer worden ingebouwd. (p. 2, . 20 - p. 3, 1. 5)

Met de opstelling volgens de vitvinding kan elke afzonderlijke kamer op een
evenwichtige wijze mechanisch geventileerd worden, onathankelijk van de venti-
latie van andere kamers, terwijl de warmte in de ventilatielucht wordt terugge-
wonnen. Voor het ventileren van elke kamer wordt verse buitenlucht gebruiki. De
temperatuur in elke kamer wordt bestuurd door de tweede warmtewisselmiddelen
welke een indirecte verwarming verschaffen van een radiator- of convectorsoort.

fhooos/0015

®.3,1.5-13)

Stork maaki onderdeel uit van de Zehnder Group en houdt zich onder meer bezig
met de ontwikkeling, productie en verhandeling van ventilatiesystemen, luchtbe-
handelings- en warmteterugwinningsapparatuur en luchtverwarming voor de wo-

ningbouw.

Stork brengt (onder meer) de Duett op de markt. In de brochure voor dit product is

onder meer het navolgende opgenomen:

p-2

Thuis in ieder vertrek

J.E. StorkAir heaHt haar kennig en kunda ovar ventifatie
verwerkl in ¢en decenirale oplossing: de Dueit.

Doza decantrala veatifatia-unil met warmtaterugwinming
zorgt ervoor dat n eik gewenst vertrak balansyentilalie
plaatavindt. Bij batansventifatio mat warmlatarugwinaing
wordt precies evanvsel lucht aangezogen als afgevoerd,
vandaar "balans'. Door de tcepassing van wanmigtarug-
vonning wordt de buiteniuch? eerst gefilterd ea doar
middeal van een warmtewissalaar verwarmd.

Z0 gaat er geen ‘warmig verioren en wordt

comtort behouden.

De Duett ventilasrt afzondedijka ruimten {medulair).
‘Marta’ ruimten als padkamer, toilet an keuken vehweven
daarnaast sfzuiging. Hiervaor wordt de cantrale mecha-
mgsha woonnuisyentilalor geplsalst, zoals de CMFe R,
£an intailigente rageling laat de Dueft communiceran
mel do CMFa R, Zo iijn alis luchlstromen in de woning
in palans.

Twee uitvosringen

Dustt mer radiator

D=z Dusit Iy verkriighear in combinalle met een
[design)radiator van hat merk Zehnder. Hiardoor wordt
sen fraaie, ruimtobesparends en vaelzijdiges oplossing
gecredard, Spaciaal veor ds Duelt is ar keuze uil aen
iuxe of srandaard {plaatjuitvoaring.

Justt siand-alons
Yeor ruimian mat vicarvarwarming of waar gsen radiator
geweanst i3, is do Dueit stand-alona uitstekand geschikt.
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2.11

Cecentrala warmtsterugwinning mat
50% rendement

g Duett haelt een capaedail van 7T5m3/h {max, 100m3/hi.

Saide witvoeringan heaben een HR lagensirosmwissa-
faar mat ean hermisch rendement van 90%. Zaardoor
3238 o7 by het vanillaren nauwelijks warmts varlgen,
¢ gnthalpiawissefaar heell sen tweeledigo functia:

teamparatuvraverdracht an vochlavardrachl. Do vaghug-

heidsgraad in hula iR op pijl. Sovendien is er gean
cendensatveer agadzakelijk.

Ventilatia op maat
Sansorgastuvrde ventilalie 15 2aar snergisfuing €0

comiortabel, Ean CO, sensor o5 de Dustl is optlicneel,

DezZe mesl continu de fuchikwalilait van san vortrek
‘Reuken, woonkamer, siaapkamer), Os Duglt venuleery
Jan aulomeglisch. Alg er loch bahogfia is aan masr
ventilatie Kant dat handmatfg worden geregeld via de
display. Er zijn drig siandan paast de Mar steng gis
rorgt voor agn maumgls jushivanbilstie.

Optionaet samenwecking mat centraal
ventilatiesysteem (CMFe A)

Oe Duatl s uniak door de {eraadloze) commumcalre
mat da mechanische weanhussvantilator ChiFe 8
{optionesl). Luchistroman zipn za aitiig in balans,

Besturings-
ruimte

Afvoer-
veniHator

Tpavier-
venilzior

Als de CMFe R op oyvoerteaid de heogsiand s1aat, zal
2r ean extra togveerluchistroom worden geganargerd
da Dustt. Op dezg wijze zijn geen aanvuliands 1o8voer-
ro6alefa nodig. Maast da synergia mel da CMFa R,
bestast da mogelijkhald om da gawenste luchiowaliteit
Zecenlraal in te regalen.

Positieve inviced op de EFC

Joot ¢e decontrale warking van de Dualt, wordt ar
afhanksiix van-de omsiandighadan per ryimte gevenli-
leard, Op deza wjZa worcl Zeer afficignt gn mel
murimaal enarginverbruik govantiieerd. Affrankeiijl van
=g grootte van hat vartrei en de banodigda vantilalis,
Kunnan pér varirek magrdare unite warden geplaatst.

Tegen-
stroom-
wisselaar

Isolarends
Cehuizing

De Duitse octrooiaanvrage DE 3502196 Al (hierna: DE 196), openbaar gemaakt
op 24 juli 1986, heeft betrekking op een Einrichtung zur Luftversorgung eines Ge-
béudeinnenraumes.

In de beschrijving van DE 196 zijn de volgende passages opgenomen:

Im Winter wird somit die Zuluft vorgewirmt vad mit der Umluft vermischt, in
dem mit einer derartigen Einrichtung bestiickten Innenraum ist dernach eine gute
Luftstrémung und anch nahe am Fenster eine hohe Behaglichkeit gegeben. Im
Sommer dagegen kann mit Hilfe des Heiz- oder Kilhlelementes, dem z. B. ge-
kithltes Wasser zugefithrt wird, die Raumtemperatur abgesenkt und auf einem an-
genehmen Niveau gehalten werden, da der in den Raum einstrémende Frischiuft-
strom Qiber das Heiz- eder Kuhlelement strémt sowie gefiltert und angefeuchtet
werden kann, (p. 11, 1. 16-27)
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Die in Fig. 1 mit 11 bezeichoete Einrichtung dient zur Versorgung eines Innen-
raumes 3 eines Geb#udes 1 mit Lufl, der iiber einen Zuluftkanal 12 sowie einen
Abluftkanal 13 mit der Atmosphire 10 verbindbar ist. Der Zuluftkanal 12 und
auch der Abluftkanal 13 sind jeweils mit einem in einem Gebduse 21 eingesetzten
Gebldse 22 und 23 versehen, so dass ein Zuluftsirom 14 und ein Ablufistrom er-
zeugt werden kann. Das Geh#iuse 21 ist hierbei anf einer Decke 4 des Gebiudes 1
abgestutzt und in dessen AuBenwand 2 unterhalb eines Verbundfenster 5 ange-
ordnet. Miitels einer hinterliifieten vorgehingten Fassadenplatte 6 ist das Gehduse
21 abgedeckt. Uber in das Gehiiuse 21 eingearbeitete Offnungen 25 und 26,

die seitlich nebeneinander aber aullermittig zur Fassadenplatte 6 angeordnet sind,
sind der Zolufikanal 12 und der Ablufikanal 13 an die Atinosphare 10 ange-
schlossen (p. 12, r, 9-24)

Die GebRise 22, 23 sind vertikal Gbereinander mit horizontal

gerichteten Achsen angeordnet und zwischen diesen ist ein Wérmetiiuscher 24
eingesetzt. Der Geb#udeinnenraum 3 ist des weiteren mit einem Heiz- oder Kithl-
element 31 ausgestatiet, das mit einer Abdeckung 32 versehen ist. Unterhalb des
Heiz- oder Kuhlelementes 31, an dem ein ixn Winter zu erwirmender Zulufistrom
17 vorbeisitrdmt, ist ein Auffangbehiiltnis 41 in Form einer Auffangschale ange-
orduet, das mit einer Feuchtigkeit aufachmenden Einlage 42 versehen ist. Aus-
serdem ragt in den Zuluftkanal 12 ein Luftfilter 51 hinem, der diuwch sinen Ansatz
43 der Einlage 42 gebildet ist. Um den Zulufistrom 14 strémungsgiinstig in dem
Umluftstrom 17 einzobringen und dem Heiz- oder Kiihlelement 31 zuzufithren,
sind an dem Ansaiz 43 beidseitig Stege 44 und 45 angeformt, die mit Lufifith-
rungsflichen 47 bzw. 48 versehen eind. AuBerdem weist die Einlage 42 eine
stromungsgilnstige Lufifibrungsiiache 48 auf. (p. 13, r. 13-30)

Mittels der Einrichtung 11 kann somit im Sommer Frischlufl ans dem Lufiraum 7
angesangi und tiber das z B, an ein K#lieaggregat angeschlossenes Heiz- oder
Kihiglement 31 gekithit und mit Hilfe des Luftfilters 51 gegebenenfalls ange-
feuchtet in den Innenraum 3 gebracht werden. Die Abluft kann in diesem Fall je
nach Stellmng der Umlenkklappe 29 unmittelbar in die Atmosphére 10 absirémen
oder in dem Innenraum 3 wngewilzt werden. [ Winter dagegen werden die Ab-
Ioft und auch die Zuluft im Gegenstromprinzip tber den Warmetiuscher 24 gelei-
tet, die Zuluft wird somit vorgewdrmt und erst dann dem Heiz- oder Kithlelement
in dessen unteren Bereich zusammen mit der Uminit des Innenraumes zugefiihrt,
Eine gute Durchmischung jst auf diese Weise gewidhrleistet. (p. 14, r. 13-26)
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2.12  Bij DE 196 horen de navolgende figuren 1 en 2 (verkleind weergegeven):
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2.13 De Duett ventilatie-eenheid ziet er — in opengemaakte toestand — als volgt uit:

3. Het geschil

3.1 VHK stelt zich op het standpunt dat de Duett — voor zover gecombineerd met een
radiator (hierna aangeduid als ‘het Dueti-systeem’) — inbreuk maakt of dreigt ie
maken op EP 653. Zij vordert op die grond een inbreukverbod, zo nodig als provi-
sionele voorziening, een veroordeling tot betaling van schadevergoeding dan wel
winstafdracht, alsmede informatieverstrekking ten beboeve van de berekening van
de hoogte daarvan. Daamaast vordert VHX dat het Stork wordt bevolen een rectifi-
catie te plaatsen op haar website, dat inbreukinakende systemen worden ontman-
teld en vernietigd, alsmede vergoeding van proceskosten op de voet van artikel
101%h Rv., alles vitvoerbaar bij voormaad.

32 Stork voert verweer. Zij stelt zich op het siandpunt daf zij geen inbreuk maakt op
EP 655 omdat de door haar verhandelde systemen niet vallen onder de bescher-
mingsomvang daarvan en voorts omdat EP 655 nietig is. In reconventie vordert
Stork vernietiging vaa het octrooi. Ter zitting heeft Stork deze vordering voor-
waardelijk gemaakt, namelijk voor zover de rechtbank zou menen dat het Duett-
systeem valt binnen de beschermingsomvang van EP 655. Verder vordert Stork
eveneens voorwaardelijk — voor het geval de rechtbank EP 655 geldig zou achten -
een verklaring van niei-inbreuk voor Nederland en Duitsland. Ten slotie vordert
Stork zowel in conventie als in reconventie veroordeling van YVHX in de proces-
kosten volgens artike] 1019h Rv.,

33 VHK voert verweer tegen de reconventionele vorderingen. Ten aanzien van de
voorwaardelijk gevorderde verklaring voor recht voor zover betrekking hebbend op
het Duitse deel van EP 655 stelt VHK zich op het standpunt dat de rechtbank inge-
volge artikel 22 lid 4 EEX-Vo geen rechtsmacht heeft om van die vordering kennis
te nemen.
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34 Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4, De becordeling

Beschermingsomyang EP 655 — inbreuk?

4.1 Partijen verschillen van mening over de beschermingsomvang van het octrooi, in
het bijzonder over de vraag wat in EP 655 dient te worden verstaan onder de be-
grippen ‘sandwichstructuur® en ‘een laag isolatiernateriaal’ in deelkenmerk (h) (dat
de kameratmosfeerconditioneercenheid een sandwichstructuur omvat van de eerste
warmtewisselmiddelen, een laag isolatiematerizal en de tweede warmtewisselmid-
delen).

4.2 Door Stork is niet bestreden dat bij het Duett-systeem sprake is van twee verticaal
naast elkaar geplaatste warmtewisselmiddelen, te weten de ventilatorunit en de ra-
diator. Stork stelt zich echter op het standpunt dat bij het Dustt-systeem geen spra-
ke is van een ‘sandwichstructuur’ in de zin van het octrood, omdat tussen de venti-
latorunit en de radiator een laag isolatiemateriaal in de zin van het octrooi ont-
breekt.

4.3 Ten aanzien van het begrip ‘sandwichstructuur’ is in de beschrijving geen definitie
of toelichting opgenomen. Ock in de beschrijving van figuren 1 en 2 is over de
sandwichstroctuur als zodanig niets vermeld. In figuren 1 en 2 van het ocirooi is
zichthaar dat zich tussen de sersts warmtewisselmiddelen (aangeduid met 160) en
de tweede warmtewisselmiddelen (aangeduid met 110) een isolatielaag (aangeduid
met 112) bevindt. De toelichting op figuur 1 (p. 5, 1. 1-4 vande beschrijving) ver-
meldt in overeenstemming daarmee dat de warmtewisselaar 110 van warmtewisse-
Jaar 100 is gescheiden door een laag isolatiemateriaal. Gelet op hetgeen kenbaar is
uit figuren 1 en 2, in combinatie met de beschrijving, en in aznmerking genomen
de betekenis van ‘sandwich’ naar algemeen spraakgebruik (in overdrachtelijke zin),
zou naar het cordeel van de rechtbank de gemiddelde vakman aan de term ‘sand-
wichstructuur’ zoals gebruikt in conclusie 1 van EP 655 de betekenis tockennen
van ‘twee lagen met iets ertussen’.

4.4 Figuur 3 brengt de germiddelde vakiman niet in verwarring tes aanzien van de bete-
kenis van het begrip ‘sandwichstructuur’, zoals door Stork is betoogd, omdat figuur
3 geen warmtewisselmiddelen toont die zich verticaal uttstrekken. De gemiddelde
vakman zal onmiddellijk inzien dat de daar getoonde opstelling geen vitvoerings-
vorm volgens conclusie 1 betreft en zal deze figuur dan ook niet betrekken bij de
uitleg van die conclusie.

4.5 Naar het oordeel van de rechtbank zou de gemiddelde vakman niet uit de figuren —
die immers een scheruatische weergave betreffen — of de beschrijving, noch uit de
betekenis van ‘sandwich’ volgens het algemene taalgebruik, afleiden dat de buiten-
ste lagen van de sandwichstructuur (de beide warmtewisselaars) en de tussenlaag
vau (precies) gelijke hoogte of dikte zouden moeten zijn, zoals Stork heeft betoogd.
Integendeel, uit figuur 1 — waar onder de eerste warmtewisselmiddelen een ventila-
tor is aangebracht en de eerste warmtewisselmiddelen daarom korter zijn dan de
isolatielaag en de tweede warmtewisselmiddelen — valt juist af te leiden dat dit niet
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4.6

4.7

4.8

4.9

het geval behoefi te zijn. D¢ enkele omstandigheid dat de ventilatie-eenheid van
het Duett-systeemn veel ‘dieper’ is dan de radiator maaki derhalve niet dat bij het
Duett-systeem van een sandwichstructuur geen sprake is, zoals Stork heeft be-
toogd.

Bij het Duett-systeem is de radiator voor de ventilatie-eenheid gehangen en bevindt
zich daartussen een open luchtspleet. Het primaire standpunt van VIK is dat die
luchtspleet moet worden aangemerkt als een laag isolatiemateriaal in de zin van het
oetrooi. De rechtbank verwerpt dat standpunt.

De in figuur 1 van het cctrooi getoonde opstelling betreft volgens de figuurbe-
schrijving een opstelling waarbij de flufdum/warmtewisselaar 110 van de warmte-
wisselaar 100 is gescheiden door een laag isolatiemateriaal 112, die in figuur 1 ge-
arceerd is weergegeven. In figuur 1 bevindt zich tussen de eerste warmtewissel-
middelen 100 en de achterwand een open ruimte. Ten aanzien van figuur 2 ver-
meldt de beschrijving dat deze een socorigelijke opstelling toont als figuur 1, waar-
bij de kameratmosfeerconditioneereenheid gedeeltelijk in een uitsparing in de holle
wand is gebouwd en aan de achterzijde is voorzien van isolatiemateriaal 116. Ook
isolatiemateriaal 116 is gearceerd weergegeven. Uit de omstandigheid dat in de fi-
guren een arcering is opgenomen op de plaatsen waar zich blijkens de beschrijving
isolatiemateriaal bevindt, terwijl in figuur 1 geen arcering is opgenomen in de
ruimte tussen de achterwand en de eerste warmtewisselmiddelen — waar zich ken-
relijk vrije lucht bevindt ~ zal de gemiddelde vakman begrijpen dat met isolatiema-
teriaal in de zin van het octrooi jets anders wordt bedoeld dan enkel (niet afgesio-
ten) vrije lucht. Deze uitleg komt overeen met de betekenis van ‘materfaal” in het
normale spraakgebruik en voorts met de algemene vakkennis van de gemiddelde
vakman dat bewegende lucht niet als isolatielaag kan dienen, zoals door Stork is
betoogd en door VHE. niet voldoende steekhoudend is weersproken.

Tussen beide warmtewisselaars in het Duett-systeem bevindt zich echter niet uit-
sluitend een luchtspleet, maar vok de behuizing van de ventilatie-eenheid die aan
de binnenzijde is voorzien van zwart kunststof (schuim)materiaal. Stork heeft
daarover opgemerkt dat de Jaag zwart kunststof aan de binnenzijde van de behui-
zing (primair) is aanbracht om condensvorming tegen te gaan en niet om te dienen
als isolatiematerinal tussen beide warmtewisselmiddelen, welke functie deze laag
ook niet goed zou kunnen vervullen. Naar het oordeel van de rechtbank staat dat er
niet aan in de weg de behuizing met zwarte kunststof laag aan de binnenzijde aan
te merken als isolatiemateriaal in de zin van het octrooi. Vaststaat dat van de kunsi-
stoflaag die aan de binnenzijde van de behuizing van de ventilatie-cenheid van het
Duett-systeem is aangebracht en is gelegen tussen de warmtewisselaar en de radia-
tor - op pagina 3 van de brochure van Stork (zie r.0. 2.9) aangeduid met ‘isolerende
behuizing’ - in elk geval een zekere isolerende werking zal uitgaan. Dat volgt reeds
uit het feit dat deze laag condensvorming voorkomt.

Dat de isolerende werking niet optimaal zou zijn in die zin dat nog wel enige
warmieoverdracht 2ou plaatsvinden tussen de eerste en de tweede warmtewissel-
middelen is door Stork tegenover de gemotiveerde betwisting door VHK onvol-
doende onderbouwd. Bovendien, ook al zou dat komen vast te staan, dan maakt dat
nog niet dat geen sprake zou zijn van een isolerende laag in de zin van het octrooi.
Uit het octrooi is nict af te leiden dat de laag isolatiemateriaal warmteoverdracht




2567311 2009 10:19 FAX

0703813534 roladmdnistratie civiel dool1a/eols

(703613534

307814/ HA ZA 08-1040 i2
235 november 2009

4.10

4.11

tussen beide warmtewisselmiddelen geheel zou moeten uitsluiten, terwijl evenmin
is onderbouwd dat dat tot de gemiddelde vakkennis zou moeten behoren. Ook het
standpunt dat geen sprake is van isolatiemateriaal in de zin van het octrooi omdat
het isolatiemateriaal in het Duett-systeem slechts 70% van het oppervlak zou uit-
maken, wordt verworpen. Blijkens de in r.0. 2.13 getoonde afbeelding van de Duett
(die ook ter zitting is getoond) is het isolatiemateriaal rondom de eerste warmte-
wisselmiddelen aangebracht en zijn deze dus in hun geheel geisoleerd van de twee-
de warmtewisselmiddelen.

Het standpunt van Stork dat bij het Duett-systeem naast de isolerende laag zich
voorts ook nog een laag lucht tussen beide warmtewisselmiddelen zou bevinden,
zodat niet kan worden gesproken van cen sandwichstructuur in de zin van het oc-
trooi, wijst de rechibank ook van de hand. Dit standpunt gaat uit van een te beperk-
te witleg van het octrooi. De hoofdconclusie vermeldt dat de eenheid een sandwich-
structunr omvar van de eerste warmtewisselmiddelen, een laag isolatiemateriaal en
de tweede warmtewisselmiddelen. In de beschrijving is fen aanzien van het isola-
tiemateriaal slechts vermeld dat de warmtewisselaar 110 van ds warmtewisselaar
100 is gescheiden door een laag isolatiemateriaal. Niet valt in te zien — en door
Stork is niet voldoende steekhoudend aangevoerd — op grond waarvan de gemid-
delde vakman uit deze bewoordingen zou afleiden dat zich tussen beide warmte-
wisselmiddelen witsluitend een laag isolatiemateriaal zou mogen bevinden. Dat in
de figuren 1 en 2 de ruimte tussen beide warmtewisselmiddelen geheel gearceerd is
weergegeven is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende, nu deze blijkens
de beschrijving nadrukkelijk uitvoeringsvormen tonen en schematische figuren be-
treffen.

De rechtbank komt op grond van het vorenstaande tot de slotsom dat in het Duett-
systeem sprake is van een eenheid die een sandwichstructuur omvat van de eerste
warmtewisselmiddelen, een laag isolatiemateriaal en de tweede warmtewisselmid-
delen, zedat is voldaan aan deelkenmerk (h) van conclusie I van het ocirooi. Door
Stork is niet bestreden dat het Duett-systeem voldoet aan de overige deelkenmes-
ken, zodat daarmee vaststaat dat het Duett-systeem valt onder de beschermingsom-
vang van conclusie 1 van EP 655.

Geldigheid EP 655

412

4,13

Nu de voorwaarde waaronder Stork de vordering tot vernietiging van EP 655 heefi
ingesteld is vervuld, komt de rechtbank toe aan de beoordeling van die vordering.
Stork steit zich onder meer op het standpunt dat EP 655 nietig is wegens gebrek
aan nieuwheid. Stork beroept zich daartoe primair op DE 196.

YVHK heeft erkend dat alle deelkenmerken {a) tot en met (i) van conclusie 1 van het
octrooi reeds zijn geopenbaard in DE 196. In het bijzonder is daarin geopenbaard
een verticale sandwichstructuur bestaande uit eerste warmtewisselmiddelen (ver-
wijzingsnummer 24) en tweede warmtewisselmiddelen {verwijzingsnummer 31}
gescheiden door isolatiemateriaal, te weien de scheidingswand met verwijzings-
nummer 21. VHK heeft uitsluitend betoogd dat EP 655 nieuw is ten opzichte van
DE 196 omdat daarin niet wordt geopenbaard dat de temperatuur en lnchtkwaliteit
zo nodig gelijkaijdie maar steeds onafhankelijk van elkaar zijn te besturan, welke
maatregel volgens VHK besloten ligt in deelkenmerk (§) ‘en waarbij de kamerat-
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mosfeerconditioneereenheid zowel de temperatunr als de luchtibwnaliteir in de ka-
mer kan besturer’. Dat houdt in dat verse lucht niet geforceerd langs de tweede
warmiewisselmiddelen moet worden geleid zoals bij DE 196 - waar toegevoerde
lucht altijd langs het koel/verwarmingselement stroomt - maar buiten de tweede
warmtewisselmiddelen om de te ventileren ruimte dient te bereiken. De gemiddel-
de vakman zou dit volgens VHK afleiden uit pagina 3, regel 5-13 van de beschrij-
ving (zie r.o. 2.7).

4,14  De rechtbank wijst dat — door Stork gemotiveerd betwistte — standpunt van VHE
van de hand. In gencemde passage is slechts te lezen dat de opstelling volgens de
uitvinding het mogelijk maakt elke afzonderlijke kamer te ventileren onathankelijk
van de ventilatie van andere kamers. Daaruit is nief — ook niet a contrario — af te
leiden dat de ventilatie van een kamer ongffiankelijk geschiedt van de verwarming
van diezelfde kamer. Evenmin blijkt dit uit de dearopvolgende zin *De temperatuur
in elke kamer wordt bestuurd door de tweede warmtewisselmiddelen welke een in-
directe verwarming verschaffen van een radiator- of convectorsoort’. Naar het oor-
deel van de rechtbank zou de gemiddelde vakman daaruit niet de conclusie trekken
dat dit noodzakelijkerwijs onafthankelijk en gescheiden van de ventilatielucht-
stroom dient te geschieden. Nergens in het octrooi wordt enig belang toegekend
aan de lachtstromen en evenmin is duidelijk beschreven hoe de lucht stroomt.

415  Naar het oordeel van de rechibank zou de gemiddelde vakiman een door VHK
voorgestane uitleg van deelkenmerk (§) ook niet afleiden uit figuren 1 en 2. Daaruit
is niet duidelijk kenbaar dat de luchtstroom it de eerste warmtewisselmiddelen
onafhankelijk verloopt van de Juchtstroom vanuit de tweede warmtewisselmidde-
len. Bovendien, zelfs als dat wel zo zou zijn, dan nog zou dat de gemiddelde vak-
man, bij gebreke van enige ondersteuning voor die vitleg in de conclusies en de be-
schrijving, er nict toe brengen aan deelkenmerk (j) de door VHK verdedigde bste-
kenis te geven. Uit de beschrijving blijkt immers uitdrukkelijk dat in de figuren uit-
voeringsvormen worden getoond waartoe een ocirool niet noodzakelitkerwijs is
beperkt, zoals ook deor VHK in paragraal 60 van haar conclusie van antwoord in
reconventie is onderkend: “voor de vakinan [bestaat] geen reden zich strikt te be-
perken ot de siructuren die bij wijze van uitvoeringsvoorbeelden zijn afgebeeld’.

4.16  VHK heeft bij pleidooi nog de stelling beirokken dat de gemiddelde vakman de
laatste zinsnede van conclusie | (en waarbij de kameratmosfeerconditioneereen-
heid zowel de temperatmr als de luchthwaliteit in de kamer kan besturen) zou be-
grijpen in de door VHK verdedigde zin, omdat in de onathackelijkheid van de be-
sturing van de ventilatie en de temperatuur nu juist het verschil ligt met de stand
van de techniek en als voordeel ten opzichte van die stand van de techniek heeft dat
bij dergelijke onafhankelijke besturing minder temperatuurschommeling optreedt
—rond de 0,5° in plaats van rond de 1,5" tot 2 — waardoor de gewenste temperatuur
op de thermostaat lager kan worden ingesteld en aldus 6-8% energiebesparing kan
worden bereiki. De rechtbank wijst ook dat van de hand.

4.17  Dat dit gestelde voordeel bij toepassing van de uitvinding optreedt blijkt op geen
enkele wijze nit het octrooi, ook niet zoals corspronkelijk verleend en evenmin uit
de oorspronkelijke aanvrage. Zoals in r.0. 4.15 overwogen, is uit de bewoeordingen
van de door VHK genocemde passage uit de beschrijving op geen enkele wijze af te
leiden dat de van de stand van de techniek onderscheidende maatregel nu juist is
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4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

gelegen in de zo nodig gelijktijdige maar steeds onafhankelijke besturing van de-
ventilatie en de temperatuur. Desgevraagd heeft VHK ook niet op andere passages
kunnen wijzen waaruit de vakman deze technisch maatregel en het daaraan ver-
bonden voordeel zou kunnen onderkennen. De gemiddelde vakman zou dit ook niet
afleiden vit de doelstelling van het octrooi in het licht van de in de beschrijving ge-
noemde nadelen van de stand van de techniek. Daaruit is slechts af te leiden dat het
octrooi voorziet in een gemakkelijk in te bouwen geintegreerde eenheid voor venti-
latie en verwarming die individusle instelling van de atmosfeer per kamer mogelijk
maakt onder vermindering van ventilatieverliezen.

De vakman kan evenmin geacht worden alleen op grond van zijn algemene vak-
kennis tot het inzicht te zijn gekomen dat het een voordeel zou opleveren indien de
temperatuur en de luchikwaliteit onathankelijk van elkaar zouden kunnen worden
bestuurd in plaats van in afhankelijkheid van elkaar zoals gebruikelijk i de stand
van de techniek. Dit niet vit het octrooischrift kenbare inzicht wordt deor VHK
fmumers juist aangemerkt als de inventieve - en dus niet tot de algemene vakkennis
van de gemiddelde vakman behorende - maatregel die aan de ocirooiaanvrage ten

grondslag ligt.

De rechtbank komt op grond van het voorgaande tot de slotsom dat de gemiddelde
vakman aan de passage ‘en waarbij de kameratmosfeerconditioneereenheid zowel
de ternperatuur als de luchtkwaliteit in de kamer kan besturen’ niet de betekenis
zou toskennen dat besturing zo nodig gelijktijdig maar steeds onafhankelijk van el-
kaar plaatsvindt, zoals door VHK is betoogd. Niet bestreden is dat de in DE 196
geopenbaarde opstelling zowel de temperatuur als de Tuchtkwaliteit in de kamer
kan besturen. Aldus komt de rechtbank tot de slotsom dat alle deelkenmerken van
conclusie | van EP 655 reeds in DE 196 zijn geopsnbaard, zodat deze conclusie
nietig is wegens gebrek aan nienwheid.

Ten aanzien van de volgeonclusies heeft Stork onweersproken aangevoerd dat deze
geen inventieve maatregelen bevatten en aldus nietig zijn wegens gebrek aan in-
ventiviteit. VHK heeft uitsluitend de aanvallen door Stork op de nieuwheid en in-
ventiviteit van conclusie 1 besireden en niet gemotiveerd aangevoerd waarin de in-
ventiviteit van de maatregelen volgens volgconclusies 2 t/m 4 zow zijn gelegen,
hetgeen in het licht van de stellingen van Stork wel van VHK had mogen worden
verwacht. Aldus kan niet worden aangenomen dat volgeonclusies 2 t/'m 4 enige in-
ventieve maatregel bevatten en zijn ook dezs nietig te achten.

De voorwaarde waaronder de door Siork gevorderde verklaring voor recht van
niet-inbreuk is ingesteld, te weten dat het octrooi geldig is, is daarmes niet vervuld,
zodat dagraan niet wordt toegekomen. De stelling van Stork bij pleidcoi dat de
vordering tot verkrijging van een verklaring van niet inbreuk op het Duitse deel
van EP 655 onvoorwaardelijk is ingesteld wordt verworpen, nu deze vordering bij
conclusie van antwoord in reconventie expliciet voorwaardelijk is ingesteld en
Stork haar eis nadien niei in dat opzicht heeft gewijzigd.

VHX zal als de in het ongelijk gestelde partij worden vercordeeld in de kosten van
Stork in conventie en in reconventie. VHK heeft bestreden dat de door Stork ge-

vorderde proceskosten ad € 124.083,53 incl. BTW (veor de conventi¢ en reconven-
tie tezamen, bestaande uit € 82.719.47 aan advocaatkosten en € 41.364,06 aan kos-
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ten ocirooigemachtigde) als redelijk en billijk zijn aan te merken en daf ten hoogste
cen bedrag van € 68.263,- (te weten de hoogte van haar eigen proceskosten) toe-
wijsbaar zou ziin. De rechtbank overweegt daaromtrent als volgt. Aangezien aan de
beoordeling van de op het Duitse territoir betrekking hebbende voorwaardelijke
vordering niet is toegekomen, zullen de kosten van de Duitse advocaat buiten be-
schouwing worden gelaten, nu deze, bij gebreke van enige specificatie ervan, ge-
acht moeten worden geheel op die vordering betrekking te hebben. Blijkens de
brief van de Duitse advocaat gaat het daarbij om een bedrag van € 33.100, zodat
een bedrag van € 49.619,47 aan advocaatkosten resteert. Voorts komen slechts kos-
ten exclusief BTW voor toewijzing in 2anmerking. Aldus resteert een bedrag van

€ 40.191,77 terzake van advocaatkosten en € 35.511,11 terzake van kosten octrooi-
gemachtigde, totaal € 75.702,88. De rechtbank acht dit bedrag, in 2anmerking ge-
nomen de door VHEK zelf gemaakte kosten, redelijk en evenredig, zodat dit bedrag
voor toewijzing in aanmerking komt. De rechtbank rekent de gemaakte kosten in
gelijke delen toe nan de conventie en de reconventie.

3. Begslissing

De rechibank

in conventie:

5.1 wijst de vorderingen af;

5.2 veroordeeh VHY in de proceskosten van Stork, begroot op € 37.851,44;
53 verklaart de proceskostenvercordeling nitvoerbaar bij voorraad,

in reconventie:

5.4 vernietigt het Nederlandse deel van Europees Octrooi 0 783 655;

5.5 veroordeelt VHE in de proceskosten van Stork, begroot op €37.851,44;
5.6 verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door ror. R. Kalden, mr. G.R.B. van Peursem en mr.ir. .H.F. de Vries
en in het openbaar uitgesproken op 25 november 2009.

Yoor grosse/afeehip.
25 MOV, 2009




