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vonnis 
RECHTBANK 's-GRAVENHAGE 

Sector civiel recht 

zaaknummer / rolnummer: 420938 / KG ZA 12-594 

Vonnis in kort geding van 26 juli 2012 

in de zaak van 

de vennootschap naar vreemd recht 
AZOURITE VENTURES LIMITED., 
gevestigd te Limassol, Cyprus, 
eiseres, 
advocaat: mr. L. baron Van Utenhove te 4 s-Gravenhage, 

tegen 

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
W.A. SANDERS PAPIERFABRIEK `COLDENHOVE' B.V., 
gevestigd te Eerbeek, 
gedaagde, 
advocaat mr. P.A.M. Hendrick te Amsterdam. 

Partijen zullen hierna Azourite en Coldenhove genoemd worden. 

Voor Azourite is de zaak behandeld door Inz. F.W.E. Eijsvogels, voor Coldenhove door 
mr. P.A.M. Hendrick en mr. A.A.A.C.M. van Oorschot, allen advocaat te Amsterdi4n. 

1. 	De procedure 

1.1. 	Het verloop van de procedure blijkt uit: 
de dagvaarding van 15 juni 2012; 
de akte van Azourite met producties 1 tot en met 26; 
de akte van Azourite met producties 27 tot en met 29; 
de akte van Coldenhove met producties 1 tot en met 50; 
de pleitnotities en de opgaven van de proceskosten van partijen. 

1.2. 	Partijen hebben hun standpunten toegelicht ter zitting van 12 juli 2012. Verolgens 
is het vonnis bepaald op heden. 
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2. 	De feiten 

2.1. 	In deze procedure wordt uitgegaan van de navolgende niet bestreden en thatits 
relevante feiten. 

2.1.1. Coldenhove is houdster van Europees octrooi 1 102 682 (verder: EP 682) v or 
'transfer paper for ink-jet printing'. Het octrooi heeft gelding voor onder meer Spak e en 
Nederland. 

2.1.2. In januari 2009 heeft Coldenhove Grafko-Caspar, een aan Azourite gelieercte 
vennootschap, gevestigd in Kroatië, laten weten dat het door Grafko-Caspar verhandelde 
'Gaspar high sublimation paper' inbreuk zou maken op EP 682. 

2.1.3. 0p23 april 2009 heeft een bespreking plaatsgevonden over een 
licentieovereenkomst tussen Grafko-Caspar, vertegenwoordigd door de heren Jakovina en 
Hi2a1c, en de heer Herder van Coldenhove. Grafko-Caspar had bijstand van een juridisch 
adviseur, Dr. Gotz, en een octrooigemachtigde. Partijen kwamen overeen dat Dr. Gtz de 
uitkomst van de onderhandelingen zou verwerken in een licentieovereenkomst en di ter 
ondertekening zou toezenden. 

2.1.4. Later die dag, na afloop van de bespreking, heeft Jakovina Dr. Gotz opgebeld en 
gevraagd een overeenkomst met gelijke inhoud op te stellen voor Azourite. Jakovinf had 
hierover na afloop van de bijeenkomst gesproken met (alleen) Herder. Dr. Gotz zon 
vervolgens, nog steeds op 23 april 2009, de volgende e-mail aan Herder en Jakovinaf 

sar 	Herr Herder, 1,......" 
sehr ueefuter Herr iniesdne, 

heten 54e ~e* nadetprei virim Oe* Ok ibr heakierk $031~ 

Annesend 	kb ~n dcii verbendebben ~ent Oddrethe~ko Okerdeneern 
Die bespnachenen 	

"en  " Lfriktgegegg 	Vs'esToZeiber reu= 
und Herrn 3a1anina 
tferder, tnIt 	 ehoverstenden 	 den 
Gege~denunj !Weiten. Die zwrelne==,=e2gel  eg  e waren 	p:ar-Post en iienie 
3,tiordene zu ~en. 

Herr JekovinaI a tGesdMst1e eseuesddend vond En der Schweiz enterweawarde 
ober doteer korr~ obee ter Gretko eoe~eildinete 'welke ida POP und 	eireo 
gegenspenekhnebe ItusferUgunej por Past nededinffild~ 

Femer fa.~ _den_ 50~4 11 Verban noch einenel «k die Stheresterfrom c~ die ~be 
Venturne 	_ .,~1bed 20 %kerm .M-oot, P.0. eket 53660, 3317 threeesof, Zwem bei ~urMle leer 
Geser~erkrai—e ven Aiouren iet Me~di ndt ~engen von Gretko, 

Vod schiSedikte linden Se anbegend deel-eed eines HDA Goefko-Cotdenhove. &bitten Sla 
Anderung~edle oder Frasen Nem heb" bleke kh wn ~tekende hachricht. 

tik ~neen Grilden 
14cirtsan  Getz 

KLAM Rechtsanndibe 
~peer. .4, 0-81679 Hantion 

+48-39-9989190 
Fax: +49-89-980036 
nIME11~ 

2.1.5. Op 24 april 2009 heeft Herder aan Jakovina en Dr. Gotz een e-mail gestuurJflmet 
onder meer de volgende inhoud: 
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°Thado for the ~deed Agreements, they repourent the result of our meetleik 

reade few way Meer eges boer:ver, width tbr good orders sake I sprei& as fellow*: I 
ba 13.11eft out uw werd 	*Me thisfree no lept significence; ehanged 	bate °.(3)1_1. j 
in 54 "7,914 (percentr 	ged foto 47.546(seven end a half pettentr; M the Met as wei ar the 
mond gansgragb. 
noem durufes were made to both argreements. 

Reforrang to theme. Lit.  we win nep provkle the relevant last. 

War new ried the algoed PO" stoerheid. 

Today IC. ,eand tato stoned ~as of amen agreement bi courter to vuur 	. and rouwt to 
edgewir from 	gezel* Whe awthor~ ter okaning on behaar of Melk* 

Mount. 

2.1.6. De door Coldenhove getekende en aan Grafko-Caspar en Azourite toegezo4den 
licentieovereenkomsten bevatten onder meer de navolgende bepalingen: 

(-) 

Azaanite short srobnid to Coldeabove, tivarterly:  aVedÎ1C1statement of f4e 
total gess of .sedes of the RELEVANT P.8(0111211 we/am-en the 
nauuroRY and the Mom= of the RELEVANT PRODUCT eonsurne4f 
by Atottrite" . in the TERRITORY during theprovious threenzonlitS. The 
first velific.cl. statettkent *111 be for tbc qtarter1y pericd beginning Jimmy 
1 21)0 and ending Match 31'1' '21X19. for the &st vertelt. Azourite 
ontluik its statement no later thera May .31 2099.. I;or subsequent.gunnara, 
'hm; weeks following each waaier shall bo allowed to peorlit closing 
salet. td21s for the gasrtorly peried: One subsequerd weck daalt be al101.4d 
to Oeneit verifm2gon of gess sn. les And volumes by thatbittl,party 
enceunting ,finn if COkleelinVe decides initigag tbis. One More isubseitlerg 
week khAll aten be killutkrá for Azende to review the inkrinfitibn. 	1 
•colleeted by tbe third-patty ~wang ~.1-broz agk stkall be allmhad 
for Azourite fri afleer poyment bs,  eonvent'ional ccinnvueial inesolv. 

( ) 

8.1 	This Agreement.,d-sall become elfeetive when signed by botb pattics. 

(—) 

9.1 	Th1&gt.cerneut shat, be exclusávely govemed by Dutdt, btw: 

2.1.7. Tussen Grafico-Caspar en Coldenhove is een licentieovereenkomst tot stanct 
gekomen. Deze overeenkomst is nadien overgegaan op de vennootschap Kaspar Pap!. Deze 
laatste overeenkomst is door Coldenhove in mei 2011 beëindigd omdat Kaspar Papil? 
volgens Coldenhove niet voldeed aan haar verplichting tot periodieke opgave van 
omzetgegevens. 

2.1.8. Op 28 juli 2011 verstrekte Azourite aan Coldenhove omzetgegevens. Eerdek had 
zij die niet aan Coldenhove opgegeven. Coldenhove heeft Azourite daarop in een e-mail van 
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9 augustus 2011 laten weten van mening te zijn dat geen licentieovereenkomst tot staSid is 
gekomen. 

2.1.9. Coldenhove informeert marktpartijen, onder meer door mededelingen op hal r 
website www.coldenhove.nl, dat het door Azourite op de markt gebrachte 'speed en ,sticky 
dyesub95' papier inbreuk op EP 682 maakt. 

2.1.10. Azourite heeft haar papier getoond op de FESPA Digital beurs, die plaatsv4d van 
21 tot en met 24 februari 2012 in Barcelona. Coldenhove heeft daarop aan de Spaansé 
rechter een ex parte verbod gevraagd en verkregen voor verdere verhandeling van he4,. 
gestelde inbreukmakende papier tijdens de beurs_ Dit verbod is op 27 maart 2012 ot:theven 
omdat Coldenhove niet tijdig een bodemprocedure is begonnen. 

3. 	Het geschil 

3.1. 	Azourite stelt dat tussen partijen een licentieovereenkomst met betrekking tof (onder 
meer) EP 682 tot stand is gekomen en dat zij derhalve geen inbreuk op EP 682 maak. 
Azourite wijst drie momenten aan waarop de overeenkomst tot stand zou zijn gekonan. 
Zoals zij ter zitting heeft verduidelijkt meent zij primair dat de overeenkomst al tijdeirs de 
bespreking van 23 april 2009 tot stand is gekomen, subsidiair op het tijdstip dat HerdFr de 
overeenkomsten had getekend en teruggestuurd, meer subsidiair op het tijdstip dat Akourite 
de overeenkomst heeft getekend, volgens haar stelling 1 juni 2009. Volgens Azouritel is de 
overeenkomst vervolgens aan Coldenhove teruggestuurd. Ter onderbouwing daarvant 
verwijst zij naar verklaringen van drie personen die van Jakovina vernomen zouden hebben 
dat hij de overeenkomst aan Coldenhove heeft teruggezonden (producties 13, 15 en 16 van 
Azourite). 

3.2. 	Omdat de overeenkomst volgens Azourite nog steeds van kracht is, stelt zij at 
Coldenhove door het nemen of dreigen met het nemen van rechtsmaatregelen tegen 
Azourite of haar klanten toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verp1ichimg 
onder de licentieovereenkomst de verhandeling van het papier van Azourite te gehe en en 
te gedogen. 

3.3. 	Verschillende mededelingen op de website van Coldenhove zijn bovendien m 
dezelfde reden misleidend. De openbaarmaking van de mededelingen acht Azourite :In  strijd 
met de verplichtingen van Coldenhove onder de licentieovereenkomst en onrechtma ig, 
namelijk in strijd met artikel 6:194 B.W. 

3.4. 	Azourite vordert op basis van het voorgaande, zakelijk weergegeven: 

1. een bevel aan Coldenhove om te gehengen en gedogen dat Azourite de aan le 
houder van EP 682 (en andere in de licentieovereenkomst genoemde octrooi n) 
voorbehouden handelingen verricht tot het tijdstip dat in een bodemproceduse wordt 
geoordeeld dat partijen geen licentieovereenkomst hebben gesloten dan wel lat deze 
niet meer van kracht is; 

2. verwijdering van de misleidende mededelingen van de website van Coldenh9ve; 
3. een hevel aan Coldenhove om zich te onthouden van het doen van dezelfde cif 

vergelijkbare misleidende mededelingen; 

4 
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4. een op de website te plaatsen rectificatie van de misleidende mededelingen; 
5. een en ander op straffe van een dwangsom; 
6. en met veroordeling van Coldenhove in de volgens artikel 1019h Rvi  te begj?ten 

proceskosten. 1 

3.5. Azourite meent spoedeisend belang bij deze voorzieningen te hebben gezien ie 
rechtsmaatregelen die Coldenhove tegen haar in Spanje heeft genomen en die zij teg+ 
Azourite en haar klanten dreigt te nemen in andere landen waarvoor het octrooi geldirg 
heeft. 

3.6. 	Coldenhove voert gemotiveerd verweer dat zich, voor zover thans relevant, as volgt 
laat samenvatten. 

3.6.1. De vordering onder 1 is een verkapte vordering tot het geven van een declaratoire 
uitspraak, namelijk dat tussen partijen een licentieovereenkorast geldt. Een dergelijk 
vordering is in kort geding niet mogelijk. 	 1 

3.6.2. De zaak is niet geschikt om in kort geding te worden behandeld omdat birmefi  het 
beperkte kader van het kort geding de gestelde feiten onvoldoende aannemelijk zijn 1 
gemaakt. 

3.6.3. Tussen partijen is geen licentieovereenkomst tot stand gekomen omdat Azoukte de 
toegezonden overeenkomst nooit getekend heeft teruggestuurd en de redelijke terrn$ voor 
aanvaarding in 2011 al lang was verstreken. 

1 
3.6.4. Coldenhove heeft zich ter zitting voorts op het standpunt gesteld dat spoedeiijend 
belang bij de gevorderde voorzieningen ontbreekt omdat Azourite is al sinds augushils 2011 
op de hoogte is van het standpunt van Coldenhove dat geen licentieovereenkomst tussen 
partijen tot stand is gekomen en zij al die tijd geen aanleiding heeft gezien in kort gelling 
voorlopige voorzieningen te vorderen. 

3.6.5. Coldenhove meent dat artikel 1019h Rv in deze procedure niet van toepassing is. 
Voor het geval daarover anders wordt geoordeeld, vordert zij veroordeling van Azoufite in 
de volledige proceskosten met uitvoerbaar bij voorraadverklaring van de veroordeling. 

4. 	De beoordeling 

4.1. 	Gezien de dreiging van rechtsmaatregelen van Coldenhove tegen Azourite erWof 
afnemers van Azourite en de voortdurende, volgens Azourite onrechtmatige, mededellingen 
op de website, bestaat voldoende spoedeisend belang bij de gevorderde voorzieningep. 
Daaraan doet niet af dat Azourite als sinds augustus 2011 op de hoogte is van het ,-.1dpunt 
van Coldenhove dat geen licentieovereenkomst bestaat. Zo op dat tijdstip voor Azo 'te 
kennelijk onvoldoende aanleiding bestond voorlopige voorzieningen te vorderen, he4ft zij 
daarbij door het tegen haar in februari van dit jaar in Spanje uitgelokte ex parte vertald 
(alsnog) spoedeisend belang verkregen omdat zij vanaf dat moment werd geconfronteerd 
met rechtsmaatregelen van Coldenhove die haar belemmerde haar rechten onder de gestelde 
licentieovereenkomst uit te oefenen. 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
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4.2. 	De vordering onder 1 komt neer op een verbod aan Coldenhove vooralsnog vierdere 
rechtsmaatregelen tegen Azourite te treffen. Een dergelijk verbod bouwt weliswaar voort op 
het voorlopig oordeel over de gestelde licentieovereenkomst tussen partijen, maar is iiet aan 
te merken als een zuiver declaratoire uitspraak. 

	

4.3. 	Coldenhove kan evenmin worden gevolgd in haar stelling dat het geschil ziek niet 
leent voor behandeling in kort geding. Zoals hierna zal blijken is zeer goed mogelijk binnen 
deze procedure een voorlopig oordeel over de gestelde licentieovereenkomst te vorm0. Of 
Azourite er in slaagt de licentieovereenkomst voldoende aannemelijk te maken, doet n dit 
verband niet ter zake. 

	

4.4. 	Bij de voorlopige beoordeling van de vraag of een licentieovereenkomst tot sand is 
gekomen gaat de voorzieningenrechter er evenals partijen vanuit dat dit moet worden1 
beoordeeld naar Nederlands recht. 

	

4.5. 	De voorzieningenrechter hecht met Coldenhove bijzonder belang aan het hiervoor 
weergegeven artikel 8.1. Naar Coldenhove onweersproken heeft gesteld was deze bepaling 
al opgenomen in het eerste concept dat Coldenhove aan Grafko-Caspar heeft gezondin en is 
het geen punt van discussie geweest. Het is kennelijk ongewijzigd overgenomen in d 
conceptovereenkomst tussen Coldenhove en Azourite. Coldenhove heeft daarmee, krnelijk 
omwille van de gewenste rechtszekerheid, het aanbod tot het aangaan van een 1 licentieovereenkomst respectievelijk de aanvaarding van een aanbod van Azourite 
afhankelijk gemaakt van ondertekening van de schriftelijke overeenkomst door beide, 
partijen. In zijn e-mail van 24 april 2009 benadrukt Herder dat hij een door de bevoegde 
personen getekend exemplaar van de overeenkomst terugverwacht. Ook hieruit had 1 
Azourite moeten afleiden dat Coldenhove uitsluitend schriftelijke een overeenkomst lwilde 
aangaan. 

1 

	

4.6. 	Al om deze reden moet vooralsnog de stelling van Azourite worden verwori+n dat 
al lijdens de bespreking van 23 april 2009 mondeling een overeenkomst tot stand is 
gekomen. Ook om andere redenen is dat niet aannemelijk geworden. Coldenhove wist er 
terecht op dat tijdens de bespreking met alle hiervoor onder 2.1.3 genoemde persone7 
Azourite als contractspartij niet in beeld was en dat niets er op wijst dat tijdens de I 
bespreking tussen alleen Herder en Jakovina volledige overeenstemming over een 1 
licentieovereenkomst is bereikt. In de door Coldenhove overgelegde schriftelijke verfclaring 
van Herder wordt dat ontkend en in de verklaring van Jakovina is hiervoor geen aanwijzing 
te vinden. Het vereiste van ondertekening door beide partijen staat er tevens aan in 4, weg 
aan te nemen dat de overeenkomst tot stand is gekomen toen deze uitsluitend door Hbrder 
was ondertekend. 

1 

	

4.7. 	Coldenhove wijst er verder terecht op dat door ondertekening door Azourite iran het 
als aanbod te beschouwen exemplaar van de licentieovereenkomst dat haar door He er 
werd toegezonden alleen dan een overeenkomst tot stand is gekomen als deze schrif4lijke 
aanvaarding van Azourite Coldenhove binnen een redelijke termijn bereikt heeft (arilikel 
3:37 lid 3 BW). Ook dat is vooralsnog onvoldoende aannemelijk. Coldenhove betwist dat 
en wijst ter bevestiging op de verklaringen van Herder en Jakovina die erop neerkorren dat 

2 Burgerlijk Wetboek 
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Azourite de overeenkomst niet heeft teruggezonden en van de licentieovereenkomst leeft 
afgezien. De door Azourite overgelegde verklaringen zijn onvoldoende om aan te nenen dat 
Azourite (Jakovina) de overeenkomst wel degelijk heeft teruggestuurd en dat deze ook door 
Coldenhove is ontvangen. 

4.8. 	Azourite voert nog aan dat artikel 8.1 slechts is opgenomen ter bescherming van 
Coldenhove zodat zij niet is gebonden zolang zij niet heeft getekend. Door een getekend 
exemplaar van de overeenkomst aan Azourite te sturen, heeft Coldenhove volgens Azourite 
het recht verwerkt dat zij aan artikel 8.1 kan ontlenen. Azourite gaat er daarbij kennOijk 
vanuit dat Coldenhove er geen rechtens te respecteren belang bij heeft dat ook Azoutiite de 
overeenkomst tekent en retourneert. 

4.9. Dat standpunt moet worden verworpen omdat Coldenhove in ieder geval belang 
heeft bij een ondertekende overeenkomst uit een oogpunt van bewijsverschaffing. Daarvan 
uitgaande is al om die reden niet in te zien hoe sprake kan zijn van rechtsverwerkingi  

4.10. Azourite meent verder dat op Coldenhove ter vermijding van administratieve fouten 
bij Azourite een zorgplicht rustte om bij Azourite te informeren wat de reden was waarom 
de overeenkomst niet werd teruggezonden. Een dergelijke zorgplicht is echter niet ir te zien. 
Indien Azourite administratieve fouten had willen uitsluiten, had het integendeel op ...imar 
weg gelegen de ontvangst van de overeenkomst bij Coldenhove te verifiëren. Overijns 
heeft Herder volgens Coldenhove weg degelijk bij Jakovina navraag naar de overee komst 
gedaan en blijkt uit niets dat dit is nagelaten. 

4.11. Gezien het voorgaande kan voorshands niet worden uitgegaan van de door Azourite 
gestelde licentieovereenkomst. 

4.12_ Ter zitting heeft Azourite desgevraagd verklaard dat - ook al moet vooraIsnçg  
worden aangenomen dat geen licentieovereenkomst tussen partijen bestaat en Colderahove 
zich dus terecht op het standpunt stelt dat van de kant van Azourite inbreuk op het octrooi 
dreigt - in ieder geval de mededeling op de website van Coldenhove over de procedure in 
Spanje misleidend is. In de dagvaarding heeft Azourite op dat punt meer concreet gesteld 
dat de mededelingen op de website de misleidende indruk wekken dat de rechter in panje 
(en Duitsland) zijn beslissing heeft genomen na kennisneming van de verweren van I 
Azourite terwijl het om een ex parte beslissingen gaat. Coldenhove voert echter tereht aan 
dat deze stelling feitelijk onjuist is omdat op de website integendeel is aangegeven dat de 
beslissing van de Spaanse rechter ex parte is gegeven. Van onrechtmatige misleidin9 door 
Coldenhove blijkt dus niet. 

4.13. De gevorderde voorzieningen dienen gezien het voorgaande te worden afgelfezen 
met veroordeling van Azourite in de proceskosten. Voorshands wordt met partijen 
geoordeeld dat artikel 1019h Rv in de deze procedure niet van toepassing is nu het togendeel 
niet is bepleit en derhalve daarvoor geen overtuigende argumenten zijn aangevoerd. 

5. 	De beslissing 

De voorzieningenrechter: 

5.1. 	wijst de vorderingen af; 



Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 2 
2012. 
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5.2. 	veroordeelt Azowrite in de proceskosten, tot heden aan de zijde van Coldenhi9ve 
begroot op E 575 aan griffierechten en €816 aan salaris van de advocaat; 

5.3. 	verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. 
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