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DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK 'S-GRAVENHAGE
Sectar Civiel Recht » Enlelvoudige Kamer

Reeft in zaak met rofnummer 99/2409 van:

1. de mamjozx vennootschap DSM N v,

gevestigd te Heeclen,

Z. de besloten venuootschap GIST—BROCADFS B.V.,,
gevestigd t& Delft,

ciseressen,

verweerseers in het incident,

procurecr: mr H.C. Grostveld,

advocaat: mr P.A.M. Heandrick,

regen

1. de besloten vennoorschag mex beperkte aansprakelifidveld

ORFFA NEDERLAND FEED B.V.,

gevestigd althans kantoorhoudend te Giessen, gemecute Woudrichem,
2. de besloten vennootschap met beperkic aansprakelijihaid
NOVO-NORDISK RARMA BV,

gevegtigd althans kanioorhoudend e Alphen aan den Riin,

3. de vennoowsechap paar veeemd recht NOVO-NORDISK A/S,
gevestigd althans kantoorhoudende tc DK-2880 Bagsvaerd, Denemarken,
4, de vennootschap naar vreemd recht

NOVO-NORDISK Bl1OINDUSTRIE S.A.,

gevestipd althans kaatoorhoudsad in Frankdjk,

5. de vennoatschap haar vreamd recht ORFFA BELGIUM N.VY,,
gevestigd althans kantoorhoudend we Belgié,

gedaagden,

elseressen in het incideme,

procureur: mr. R.E,P, de Raniez,

in het anbevoegdheidsincidant her volgende vonnis gewezen.
De rechibank heeft kennls genomen van de voigende stukken:

- het explolt van dzg'vaxnimg d.d. & juli 1999 mer producties;
- de conclusis van cis met producties;
- dc incidentele conclusie houdende exceprie van
anbevoegdheid tevens akes houdende overiegging producties;
- de canclusle van anrwoord in Incident;
- de djdens het op 16 september 1999 gehouden pleidooi overgelegde pleimota’s en
producties.

De inhoud van vcormalde stakicen, door partijen ter vonniswijzing ovargalegd, grldr als hler
overgenomen.

Pardjen worden hiernma mede aangeduid als ‘DSM c.s.’ en ‘Orffa c.s.’,



ST Now e
& U NAUTMARAS nnqg :_.‘.S,TQ\INV. St rf.

f J f; D .--‘._S.. IRt |
$31703476719
Rolnumumer: 99/2409 2
RECHTSOVERWEGINGEN
in de hoofdzaak ¢n 1 het incident:
1 DSM c.s. vorderen in de hoofdzaak Qrffi c.s. isder afzonderlijk ta vethieden om

dircer dan wel indirect inbreuk t¢ makea op het Nederiandse deel van Europees octrooi
0.420.358; gedaagden sub 1, 3, 4 &n 3 bovendien ieder afzonderlijk te verbleden direct dan
wel indirect inbreuk te maken op hex Belgische deel van EP 0.420.358, alles op verbeurte
van dwangsommen.

Yoorts vordecea DSM ¢.s. Orffa c.s. ieder sfzonderlijic te beveles am binoea dertig dagen
n3 berekening van dit vonnis cva schriftelijke opgave e versrekken van, Korv gezegd, de
hoeveelheid vervgardigde prodncien en de ufnemers aismede die 2fnemers een aangetekends
bricf te verzenden met de mededeling dat het product Navo Phytase inbreuk maakt op een
aan DSM c_5. mekomend ocgooi.

Daarmaast vorderon DSM c.s. icder der gedaagden bij wijze van provisionele voorziening,
voor de duur van de behandaiing van de hoofdzaak, inbreukverboden op te leggen
overeenkomstg de ten principale gevorderdo verboden, op verbeurte van cen dwangsam.
Tenslote vorderen DSM c.s. Orffa ¢.9. hoofdelijk te veroordelen tor vergoeding van de
tengevolge van de inbreuk geleden schade envof afdracht van de door de inbreukmakende
handelingen door Orffa c.s. gemoten winst,

2. DSM c.z. voeren daartoe aan dat zij rechthebbende zijn op het Europees octroo:
0.420.358 mer bearekking tor “cloning and expsession of microbial phiytase”, - hierna: het
ccmrooi ~ dac ap 27 sepuember 1990 is aangevraagd en op {2 mel 1999 is vecieend.

Ter handhaving van haar rechren tagen de inbreukmakends activiteiten van Orffa c.¢. hadden
DSM c.3. zich op 3 fobruari 1999 gewend tot de presidens van deze rechtbank mee her
verzoek een verkorte bodemprocedure aamhangig tc Mmogen maken. Daarap hobben
gedaagden 1. 3, 4 en 8 op 12 februari 1999 in Belglé door het uitbrengen van eepn
dagvaarding een procedure aanpespansen tegen DSM waaric zij varderen - kort gezegd en
voor zover hier van belang - cen verklaring voor rechr dac zij met de vervaardiging 4n
verhandeling van hun recambinante producten met e=n sameastelling van Aspergillus
Ficuam, waaronder Phytasc Novo, geen inbreuk maken op de octroolrechten van DSM c.s,
in Belgié, Nedorland, Spanje, Frankrijk, Luxemburg en Denemarken, zulks orndat het
octrooi nietlg zou 2ijn, aithang omdart dis handelingen nier onder de beschermingsomvang
van her ocwrooi vallon. Bij dagvaarding van 28 april 1999 hebbes die Belgische cisers ook
(ender meer) Gist Brocydes in dat geding betroiken.

Dc dagvaarding [a de onderhavige zaak dateert van 8 jull 1999 en is uitgebrach:r na
intrekking van cen eerdere, gelijkduidende dagvairding die dateerde ¢an voor de dag waarop
de verlening van het octrooi js gepublleeerd.

in het incident varder:
3. Orffa ¢.s. hebben voar alle weren de exceptic van onbevoegdheid ingeroepen. Zjj

voeren daartoe, kort gezegd, aan dac de Nederlandse rechter op grond van het EEX-Verdrag
onbevoegd is van de vorderingen van DSM ¢.s. kennis te nemen.

Indien wel van bevoegdheid van de Nederlandse rechier moet Worden uitgepaan beroepen
Orffa c.s. zich (subsidiair) op het bepaalde in de artikelen 21 en 22 van her EEX-Verdrag,
op grond waarvan de uitspraak dient te warden aangehouden totdat de Belgische recheer
ujtspraak heeft gedaan.

4. DSM c.s. hebben verweer gevoerd dac hierna 3an de orde zal komean.
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Bevoegahaid

5. Da bevoegdheid van de Nederlandse rechrer - en daarmede van de rechrbank - is wn
sanzien van de tegen de Nederlandse gedaagden (die sub 1 en 2) ingestelde vorderingen
terechr niet bestreden, gelet op de hoofdregel van art. 2 EEX.

6. Waar her de vorderingen tegen de overige gedaagden (dic sub 3. ¢ cn 5) bemreft
wordt allercerst overwogen dat gist aanneruelijk is dat deze (mede) hicr te lande woonplaats
hebben in ds zin van art. 2 EEX en heeft Orffa c.3. vooms terecht betoogd dac de
bevoegdheid van de Nederlandse recheer miet op art. 6(1) EEX kan worden gebaseerd,
gogeven ds sznd van de rechwpeaak hier e lande. De gedaagden behoren, naar ten processe
vastsat, nlet tot cen en heczelfde concern. Wel iy aannemalijk dat de gedaagden sub 1 en
5 (de ‘Orffa’-vennaotschappen) deel nitmaken van é&a concern en dat ook de gedaagden sub
2, 3 ea 4 (d= ‘Novo-Nordsk'-vennootsciappen) tot éfn groep behoren, doch gesreld noch
gebleken iy dat de Nederlandse vennootschappen (de gedaagden sub 1 cn 2) binnen clk van
deze concerns het hoofdkancoor vormen dar de leiding over de gewraakte handelingen heeft
en/of van waaruit ber beleidsplan is uitgegaan. Anders gezegd: de hier f2 linde gevestgde
vennootschappen zijn niet 3ls de ‘spin in het web' 2an ts merken.

7. Blijikens de stellingen in de dagvaarding geldt voor ieder van de gedaagden 3, 4 en

S dat zij (meds) in Nederland het beweerdelijk inbreukmakende product Phymse Novo
aanbicden. Daarmede is de bevoegdheid van de Nederlandse rechter krachrens art. 5(3°)
EEX gesgeven, ongeachr de vraag of die srellingen feitelijk juist ztillen blijken te zijn (welke
vraag de toewijsbaarbeid van de vorderingen raske). Bij de huidige s@and van de Nederiandsa
rechespraak op dir stuk is de bevoegdheid van de rechter onder vigeur van art. 5(3*) EEX
evenwe] nationaal territorlaal beperkr, zodar hij niet bevoegd Is gremsoverschrijdende
maatregelen te bepalen. Tot kennisneming van de vorderingen tegen de gedaagdan 3, 4 en
5 is de rechebank miwdien niet bevoegd, voor zover die sgekken tot inbreukverboden in
Belgi§, en van dc nevenvorderingen die daarmede samenhangen.

8. Ortfa c.s. hebben zich rer sraving van de onbevoegdheid van deze rechwbank ook nog
beraepen cp het bepaalde in art. 16.4 EEX. swallende dac tegen het octrooi oppesitie is
Ingesteld sn in de Belgleche procedure de nietigheid van het Betgische doel is gevorderd.

9. Het instellen van oppositie tegen her octrooi bij het EOB wordt niet door het
bepsalde la art. [6.4 beseken. De omstandlgheid dar in Belglé over de geidigheld van het
Belgische deel van het Europese octrooi words geprocedeerd rakt de bevoegdheid van de
Nederfandse rechier hist, zoals deze rechtbank al hethaaldelijk heeft overwogen. ook niet
voor zover |n dit geding een inbreukverbod voor Belgie wardt gevarderd tegen de Neder-
landse gedaagden. Wel lan dazrio aanleiding worden gevanden de behandellag van de vraag
of inbreuk warde gemaake op dat Belgische deel aan te houden totdas omorent die geldigheid
zal zijn beslist,

Littspendentie ex art. 21 EEX; art. 22 EEX

10. De ia r.o. 2 bedoelde Belgische procedure is aanhangig tussen de (in dit peding)
gedaagden 1, 3, 4 en 5 als (mede)eisers enerzijds en de eiseressen (in dit geding) als
(mede)gedaagden anderzijds #n is cerdesr anhangig gemaaly dan de onderhgvige. In die
procedure vorderen de aanleggers - kory gezepd en voor zover hier van batang - (3) een
verklaring voor rechr dac vervaardiging, verhandeling (ctc.) van hum product Phytastase
Novo en/of elk aader recombinant product, door Novo Nordisk A/S vervaardigd met een
samenscelling van Aspergillus Ficuum vrij is in Belgi, Nederland, Spanje, Frankrijk,
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Luxemburg en. Denemarken, zulks amdat het octrooi nietig zou zijn; (b) ceq verklaring voar
recht dat elk recombinank product, doar Novo Norisk A/S vervaardigd met con samenseelling
van Aspergillus Ficvom niet valt onder de beschermingsomvang van hec ocrrooi; en (c)
nietigverilaring van het Beigisch gadesite van het octroot zodra het aldaar van igucht is.

11.  Her in de Belgische procedure onder (b) gevorderde vorme derhralve hat spiegelbesid
van de vordering in het onderhavige geding, voor zover her de inbreukverdering voor Belgi&
en Nededland becrefr. Daarmede is sprake van varderingen dle in zoverre ‘hetzelfde
onderwerp’ beucffcn in de zin van art. 21 EEX. Geet op de in r.o. aingekondigde
onbevoegdverkiaring ten asuzien van de vorderingen tegen de gedaagden 3, 4 en S Voor war

bewreft BelgiE, raalex de werkiag van art. 21 dethalve (sieches) de in dic geding door DSM -

c.s. regen de gedaagden 3, 4 en 5 ingesielde inbreukvorderingen voor Nededand.

12. De omstandighsid dat de Nederlandse recheer op grond van de hier w Jande
vigerende uidep van hes bepaalde in art. 5(3) EEX, indien hij zich in d& positde van de
Belgische rechter zau bevinden, zich terzake nlet bevoepd zou achten, leid niet tot een ander
oordeel, nu het de Nederlandse rechrer piot past vooruit te lapen op de beslissing die ds
Belgische rechter zijns inziens behoort tc geven. Indisn en zodra die rechter zich inderdaad
onbevoecgd mocht verkdaren kennis & nemen van de vardecing tot de verklaring van niet
Inbreuk, 2al DSM c.5. Zich wt do rechtbank kunnen wenden, opdar dle alsdan kan bezien of
aan de werking van art. 21 EEX een cinds is gekomen,  °

13. DSM c.s. hebben aangevoerd dat voor oepassiug vam art. 2] EEX in het
onderhavige geval geen pisats s, omdat het sanspangen van de Belgische procedure met
geen ander doel hectt plaatspevonden dan het, dankzij de werking van ac. 21 EEX en de
veronderstelda trage procesgang in Belgl®, frustreren van de rechrsgang in Nederland en
aldus misbruik van (proces)rechs oplevert.

4. Vooropgesteld 2ij dar de mogelijkheid geenszins kan worden uirgesioten dar het
instelies van een vordering bij cen gerecht in een jurisdicue waar ven uitspraak onevenredig
lang op zich zl laten wachten misbruik van procesrecht oplevact. Of daarvan in het
onderhavige geval sprake ls - en of die vraag naar Belgisch recht beantwoard moet worden,
zals Orffa c.s. betogen - kan bier in bet midden bljjven. Ook indien recheens miet kan
wordea vastgesteld dat van zodanlg misbruik sprake is, kan de pastjj ‘dle zich van dar middel
bedion: een beroep op art. 21 EEX kan worden onrzegd in cen procedure in esn ander land
dan waarin dle vordering 3anhangig i3 gemuuker. Het gaat dan immers om misbruik vaa het
recht zich op arr. 21 EEX te becoepen, niet am de vraag of hee instellen van de vordering
jn den vreemde misbroik vaa recht oplevert, Daarvoor is evenwel verelst dat die partij de
processuele bevoegdheid uitoafent hetzij met geen ander doel dan de wederpartj te schaden,
hetzij met cen ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend dan wel, de wederzijdse
belangen in aanmerking penomen, In redelijkheid niex tor uitoefening van die bevoegdheid
bad lunnen komen. Nu onweerspraken in gesteld dat een niet te verwaarlozen gedeelte (6%)
van de wersidomzet van de Nova-PXytsepradncten in Belgi# wordt gersaliseerd, kan Otffa
c.s. ecn belang bij haar acte in Belgis niet worden ontzegd en kan van haar niet verlangd
worden dac Zj) ten gerieve van DSM c.s. daarvan afzer. De onkele omstandigheid dat de
mogelijk relatiof lange duur van de Belgische proccdure Orffa ¢.8. in de ksan spesic
rechtvaardipe, gegeven het gysteem van het EEX, in elk geval niat de conclusie dac aan de
regel van art. 21 EEX voorbij diear te worden gegaan.

5. Orffa ¢.3. hebben zich, voor zover art. 21 niet ot auahouding van de zaak leidr, ook
nog op her bepaalde in art. 22 EEX betoepen. steilende dat de nict door art. 21 gemotfen
vorderingen samephapgen met die in de Belgische procedure. De rechibaunk ziet voor
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aanbouding op die grond evenwel geen aanleiding, gelst op bet belang dat DSM c.s. heoft
bij voortgang van de onderhavige procedure, die - voor 20ver binsen de bevoegdheid van
de rechtbank geiegen - betrekidng heeft op beweerde inbrenken op het octrool blnnen da
Nederlandse jurisdictie.

De provisionale voorzieningen

16. Orffa c.s. heett renslous beroogd dat voor de behandeling van de bij dagvaarding
gevorderde provisionele vordering geen plaaws is, gelee op de onbevoegdheid van de
rechtbank en de aard van hetgeea daarbij is gevorderd.

17. Voor zover de rechtbank bevoegd is tot keanisaeming van de varderingen ¢n van
toepasselijkheid van art. 21 EEX geen sprake ls, s@ar haar bevocpdheid terzake van de
provisiogele vordering niet ter digcuseie h speelt 7ij vooralsnog geen rol, oy omrent die
varderingen naar verwachdng op de daarvoor bepaalds dag normaal gepleft 2al kannen
worden. Voor zover die bevoegdheid onsbreeks, verschaft art. 24 EEX de mogelilicheld een
provisionsle voorzianing te weffen, doch slechrs met werlang binnen de jurisdictic van do
rechrer dis haar trefr. De rechtbank s vooros van cordeel dat, aoders dan Orffu c.s. heeft
bewogd, cen voorlopig inbreukverbad voor de duur van de hoofdzaak - dat 22l in dit geval
de Belgische hoofdzaak zin, voor zover de cndcrhavige zaak a2angehiouden word: ingevolge
art. 21 EEX - als voorlopige maswegel in de zin van art. 24 valt 2an te merken. De daor
Orffa c:3. sangehaalde rechtspraak van het Europese Hof van Jusrte in de zaak Van
Udexn/Decoline leidr de rechtbank nist tot een ander gordesl, m dic vitspraak piet betrekiing

had op territorizal heperkta maatregelen als hier aan de orde.

18, Dit alles leidr ot de navoigande beslissingen. De kosten van dit incident zullen
worden gereserveerd ror de einduitspraak.

i bet incident-
Verklaare zich anbevoegd tot kenmisneming van de vorderinges tegen de gedaagden sub 3,

4 eu 5, voor zover die strekken tot inbreukverboden in Belgié, en van de nevenvorderingen
die daarmede samenfangen.

Houdr de uitsprask in do zaak tegen de gedaagden sub 3, ¢ en S voor bet overige aan, toedat
de bevoegdheid van de Belgische rechter terzake vasomar.

Verklaart zich overigens bevoegd tor kennisneming van dz vorderingen wgen de gedaagden.
Reserveert de kosren van dit incident tot de einduirspraak.

in_de boofdzaak:

Verstaat dat de b:hmd:ling van de vordering tarzake van de pravisionele voorziening, veor
zover de uisspraak in de hoofdzaak ingevolge dit vonais wordt aangebhoudan. doorgang zal
vinden ap de daarvoor in de baschikiing van 6 juli 1999 bepaalde dag en uur, ts weten 21

apMan 2000 g2 9.30 wur.

Aldus gewezen door me E.J. Nomann cn uitgesproken ter openbare tefechtziming van 29
seprember 1999, in tegenwoordigheld van de griffier.
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