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Koninklijke PhilipsN.V.

gevestigd te Eindhoven,

appellante in het principaal appel,
geintimeerde in het incidenteel appel,
hierna te noemen: Philips,

advocaat: mr. J.A. Dullaart,

tegen

Asustek Computers INC.

gevestigd te Taipei, Taiwan (China),

Asus Europe B.V. (voorheen Asus Computer Benelux B.V.)
gevestigd te Nieuwegein,

Asus Holland B.V.

gevestigd te Rotterdam,

geintimeerde in het principaal appel,

appellante in het incidenteel appel,

hierna gezamenlijk te noemen: Asus,

advocaat: mr. W.J.G. Maas.

1.

1.1

Het geding

Bij exploot van 16 juni 2017 is Philips in hoger beroep gekomen van een door de
rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 22 maart 2017. Bij
memorie van grieven met producties (MvG) heeft Philips 26 grieven aangevoerd. Bij
incidentele eis tot inzage ex artikel 843a Rv, alsmede memorie van antwoord in
principaal appel, tevens houdende memorie van grieven in incidenteel appel alsmede
vermeerdering van eis, met producties (MvA), heeft Asus de grieven bestreden en in
incidenteel appel twee grieven aangevoerd. Daarop heeft Philips een conclusie van
antwoord in het incident ex artikel 843a Rv, met productie (CvA Inc), genomen.
Mede naar aanleiding van de door partijen gevoerde correspondentie heeft het hof bij
tussenarrest van 20 februari 2018 een comparitie van partijen gelast teneinde de
verdere procesgang te bespreken. Deze comparitie is gehouden op 18 mei 2018, bij
welke gelegenheid Philips een akte heeft ingediend en een productie heeft
overgelegd. Nadien heeft Philips een memorie na comparitie, tevens houdende
exceptie van onbevoegdheid en memorie van antwoord in het incidenteel appel, met
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1.2

1.3

1.4

2.

producties (MnC) genomen en'Asus een antwoordmemorie na comparitie, tevens
wijziging van eis in reconventie, met producties (AMnC). Daarna hebben beide
partijen bij akte nog nadere producties ingediend.

Asus heeft (in de AMnC) bezwaar gemaakt tegen de op het ‘clippingmechanisme’
gebaseerde stellingen van Philips (vgl. 4.57 e.v. hierna), zoals kenbaar uit het op 19
juli 2018 gewezen vonnis in de parallelle Engelse procedure (zie 2.35), omdat dit in
strijd zou komen met de goede procesorde en met de twee-conclusieregel. Het hof
heeft ter zitting, voorafgaand aan de pleidooien, beslist dat het bezwaar niet wordt
gehonoreerd. Bedoeld standpunt van Philips (dat door de Engelse rechter is gevolgd)
heeft zij in onderhavige procedure reeds bij MvG, als subsidiair standpunt,
voldoende kenbaar en gemotiveerd aangevoerd (in grief 15 met voetnoten 18 en 19).
Nadere onderbouwing van dat standpunt in latere processtukken en tijdens pleidooi,
waarbij Asus voldoende gelegenheid heeft gehad daarop te reageren, hetgeen zij ook
heeft gedaan, is derhalve toegelaten.

Philips heeft bezwaar gemaakt tegen bepaalde onderdelen van de AMnC omdat deze
in strijd zouden komen met de twee-conclusieregel. Op deze bezwaren zal, voor
zover nodig, hierna bij de beoordeling worden beslist.

Partijen hebben 7 februari 2019 (over de geldigheid van en inbreuk op het octrooi)
en op 11 februari 2019 (over het Frand-verweer) de zaak doen bepleiten, Philips door
mr. B.J. van den Broek en mr. G. Theuws, advocaten te Amsterdam; Asus door mr.
Maas voornoemd en mrs. [. Werts en B. Nijhof, kantoorgenoten, aan beide zijden
aan de hand van overgelegde pleitnotities (respectievelijk PA-octrooi en PA-Frand).
Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd.

De feiten

de partijen

2.1

Philips houdt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van producten op diverse

terreinen en beschikt over een uitgebreide octrooiportefeuille, waaronder op het terrein van
de (draadloze) communicatie.

22

Het Asus concern houdt zich (onder meer) bezig met de verkoop van

computerproducten en producten voor draadloze communicatie, waaronder diverse
producten met 3G (UMTS)- en 4G (LTE)-functionaliteit zoals smartphones en laptops, onder
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4203 Het onderdeel ‘non-discriminatory’ uit ‘Frand” ziet er alleen op dat vergelijkbare
gevallen gelijk worden behandeld. Asus onderkent dit ook met haar standpunt dat de door
Philips aangeboden standaard licentieovereenkomst gegeven haar bijzondere positie voor
Asus niet passend zou zijn en dat zij daarom aanspraak zou hebben gemaakt op andere dan
de standaardvoorwaarden.

4.204 Of sprake is van vergelijkbare gevallen hangt af van diverse omstandigheden die niet
uit de bepalingen van een overeenkomst af te leiden zijn, waarop Philips terecht heeft
gewezen (110 CvA inc) en door Asus, mede in het licht van haar voornoemde standpunt,
onvoldoende gemotiveerd is bestreden. Haar vordering tot inzage in en/of afschrift van alle
licentie-overeenkomsten die Philips met betrekking tot de UMTS/LTE portfolio heeft
gesloten met of aangeboden aan derden, is daarom onvoldoende gespecificeerd en komt neer
op een ongeoorloofde fishing expedition. Asus heeft daarom reeds om die reden
onvoldoende rechtmatig belang bij toewijzing van haar incidentele vordering.

4.205 Naar het oordeel van het hof kan niet worden aangenomen dat daarover anders moet
worden geoordeeld indien de inzagevordering geacht zou kunnen worden (mede) te zijn
gebaseerd op artikel 844 Rv e.v., welke regeling ziet op zaken waarin inzage, afschrift of
uittreksel van bescheiden als bedoeld in artikel 843a Rv wordt gevorderd wegens een inbreuk
op het mededingingsrecht. Daarbij merkt het hof overigens op dat er geen aanleiding bestaat
te veronderstellen dat die regeling inderdaad toepasselijk zou zijn, nu uit hetgeen is
overwogen volgt dat naar het oordeel van het hof van misbruik van machtspositie door
Philips geen sprake is of in de toekomst zal zijn (als zij al een machtspositie zou hebben)
gegeven het gebrek aan een Frand-benadering aan de zijde Asus.

4206 Voor zover Asus aan haar inzagevordering ten grondslag heeft gelegd dat uit de door
haar gestelde, uit r.o. 63 van het Huawei / ZTE arrest afgeleide, substantigringsplicht
voortvloeit dat Philips verplicht zou zijn in de door haar met derden afgesloten
licentieovereenkomsten inzage te geven, wordt dat reeds afgewezen omdat — zoals ook
hiervoor overwogen — het bestaan van een dergelijke substantiéringsplicht niet kan worden
aangenomen. Dat een dergelijke verplichting zou voortvloeien uit een ETSI-verklaring volgt
niet uit die verklaring en Asus heeft evenmin voldoende onderbouwd op grond waarvan dat
anderszins uit de ETSI-regels zou zijn af te leiden.

4.207 Tenslotte kan voor toewijzing van de inzagevordering evenmin grondslag worden
gevonden in het door Asus gevorderde wereldwijde handhavingsverbod en gebod om te
goeder trouw door te onderhandelen met Asus (vgl. par. 367 AMnC). Deze vorderingen
worden — op andere grond dan waarvoor inzage is gevorderd (zie 4.202 hiervoor) —
afgewezen (zie 4.199 e.v. hiervoor), zodat daaraan evenmin belang bij inzage kan worden
ontleend.
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4208 De vragen of sprake is van een rechtsbetrekking in de zin van artikel 843a Rv en of
is voldaan aan de overige voorwaarden voor toewijzing van een vordering tot inzage, kunnen
derhalve onbeantwoord blijven.

In incidenteel appel

4.209 Uit hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van het incident — namelijk dat de
inzagevordering dient te worden afgewezen met veroordeling van Asus in de 1019h Rv
proceskosten — volgt dat de grieven in incidenteel appel niet kunnen slagen.

Proceskosten

4210 Asus zal als de in hoofdzaak in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de
proceskosten van Philips, zowel in eerste aanleg als in appel, zowel in principaal appel in
conventie en in reconventie als in incidenteel appel, als ook in het incident. Partijen hebben
omtrent de hoogte van de proceskosten overeenstemming bereikt in die zin dat deze in eerste
aanleg Euro 320.000,- bedragen en in hoger beroep Euro 600.000,-. Gelet op de aard en
omvang van deze procedure ziet het hof geen aanleiding deze ambtshalve te matigen.

5. De beslissing

Het hof;, in het principaal appel in conventie en in reconventie, in het incident en in het
incidenteel appel

5.1 verbiedt Asus om in Nederland inbreuk te maken op de conclusies van Europees
octrooi EP 1 623 511 zoals die luiden volgens het tweede hulpverzoek;

52 beveelt Asus om binnen twee weken na betekening van dit arrest aan Philips
schriftelijke opgave te verstrekken van alle afnemers (niet zijnde particulieren) aan
wie Asus in of vanuit Nederland producten heeft verkocht, verhuurd, afgeleverd
en/of daartoe heeft aangeboden, die vallen onder de beschermingsomvang van
Europees octrooi EP 1 623 511 volgens de conclusies van het tweede hulpverzoek;

53 beveelt Asus om binnen twee weken na betekening van dit arrest aan ieder van de
onder 5.2 bedoelde afnemers een aangetekende brief te zenden met uitsluitend de
navolgende inhoud en zonder bijschrift:

“Wij zijn verplicht u te informeren dat het Gerechtshof Den Haag bij arrest
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