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heeft in. zaalc met (l'immune? 99/2409 van:

1. de =mime vennoocsohap DSM N.V.,
gevestigti te Heerlen.
Z. de bulot= vesmootachap GIST-PROCADZS B-V.,
geveatigd te Dent,
ciseressen,
verweerarcre in het inciden.
procureur: mi 1:1-C. CeoestVeld,
advocaat: mr Heedrick,

regel).

1. de bealotea venn.00tichap met hepericte atinepraicelijIcheld
ORFFA NEDERLAND FE= 13..V.,
gevertigd althans icuaroorlioudend te Giessen, gernecnte Wencirichem,
Z. de heeloten vermootachap met beperiet: aanapraitelijitheid
NOVO-NORDISIC PARMA H.V.,
gevratigd althang kmmartiondend w Atphen aan den Rijn,

de vntinootschap mar vreeind rechr NOVO-NO=1SX AJS,
gevestig4 altbans kduiroorhoudaidc tc DIC-24380 liagsvaerd, Dcacznarken,

de vennootsehap neer vre.emd recht
NOVO-NORDLSIC MOINDUSTRIE
gevesttgd atthans karttnorhouderui in Franicrijk,

de vennootschap naar vrcemd recta ORFFA HELGTOM N.V.,
gcvestigd althana kaatoorboudend ve Bele,
gedaagden.
elsereesça in hat incident,
procureur: mi-. R.E,P, do Ranict,

in hes onbevoegdhcidsincidant het volgende vomis genvezen.

De rcchtbank hecft kennis genomen van de voigenxie snikieen:

net exploit van d.agvaarding d.d. 8 juli 1999 mer producsies:
de cancluste vagi okanit producties;
de incidentele ennemie boude:Me exceptie Irait
anbevoegdheid tevena alcte hondende overlegging producries;
de coneinsle van antwoord in incident;
de tijdens lue op 16 septemher 1999 geb.ondon pieidooi overgelegde pleirnota's en
producsies.

De inhoud van voortnelde stuiricen, door partijen ter vosutiswijsing overgeiegd, gut& ais hier
overgenomen.

Fang= %%gord= hierna tnede auget/nid ais 'DSM c.a.' 'Orffa
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RECHTSOVERWEGENGEN
de_hooldzaak en taie incident:

DSM C.1. VOrtieree. in de tiooe17ulde OrtYi c.s. leder afzondert# te verbieden orm
dircet dan aie indirect inbreuk te mak= op bec Nederlandse dee' van Europees octrooi
0.420-358; gedaagden sub 1, 3, 4 en5 bovendien ieder aannderhjk te verbieden direct dan
wel indirect inbreuk te maken op her Belgiscne deel van EP 0.420.338, alles op vcrbeurtc
van dwangscunmen.
Voorts vorderen DSM c.e. Orffa c ties afzonderlijk te bevelen cm binuen dertig dagea.
na betekening van dit vouais ccri schriftelijice opgave te vautre:ken van, kort gezeg,d, de
hoeveelheid vervaardigde producten en de gfnemers aismede die afnerners een ungetekonde
brie ce verzenden met de mededeling dat het product Nove Phrase inbreuk maakt op een
aan DSM La. tnekornenri oczrooi.
Daarznaast yard.= DS.Ivi c.s. ioder der gedaagden bij wijar van provisioneie voorzietung,
voor de dur van de behande1ing van de kvocrfelak, inbreukverboden op te leggan
ove de ren principale gevarderdc verboden, op verbeulte van een dwengsam-
Tenslotte vorderen DSM Orffa c.s. hoofdelijkce veroordelen rot vergoeding van de
cengevolge van de lnbrenk geleden !clade eniof atdracht van de door de inbreukmakende
11,nf4c1ingen door Ortfa c.s. genou= winst.

DSM c.g. voeren daarroe aan dat zij rechthebbendi zijn op het Europese" occrooi
0420.338 met becrekking cor 'calepins and expression of rnigrabial phytase", - hierna: /ler
ocrerai - dat op 27 septerriber 1990 is aatigevraagd en op 12 mel t999 is verleenti_
Ter handhaving van haar rechren usgen de inbreukaaakende activiteiten van Odra c-s. hadden
DSM c.. xich op 3 fcbruari 1999 gewend toc de president van de ze rechtbanic met bet
verzvek een vertu-ro bcdzmprocednre sardiangig te =gen maken. Daarop habben
gedaagdan 1, 3, 4 en 5 op 12 fobruarl 1999 in Itelgia door het uitbrengen van een.
dagvaarding een procecture aangespannen gegen DSM waaric zij verde= - kart gezegd en
voor zover hier van belang cen verklaring voor recht dac zij met de vervaardiging
verhandeling van hun rectunbinante producten met e= samenstelling van Aspergillus
Flemme:1, tvaarouder Pbycasc Novo, geen inbreult maken op de OCCOOlreChten van DSN1 c.s,

BeigiE, Nerlorisuad, Spanje, Frankrijk, Luxemburg en IDenemarIcen, zulks enciat het
octrooi nictig zou zija, alebang omciat dia handelingtn met onde: de bcsohcrMingSomvang
van ha oettooi vallen. Bij dagvaardlng van 28 april 1999 hebben die Belgische eiscrs ock
(ander nier) Gist Broc4des in dat gedin,g betrokken.
Dc dagvaarciing la de anderhavige zaak dateert van 8 jull 1999 en is uitgebracht na
intrekking van een eertiere, gelijkluidedde dagvaardieg die datecrde van voor dc dag waarop
de verlening van tict occrooi is gepubllecerd_

eal_b_LEtledelli_VMkr

Orff; c.s. hebben voor aile vveren de exceptie van onbevoegdheid ingeroepon. Zij
vocren daartoe, kart geacgd, aan dat de NederJarifice rechter op grand van net EEX-vcrdrag
onnevoesd is van de vorderinen van DSM e.s. kcnnia te nemen-
indien %l'et van bevoegritteid van de Nederlandsc reehter moet Word= uitgegaanberoepen
OC% c.s. zich (eubsidisur) op hes bcpaalde in dc artikelen 21 en 22 van hes EEX-Verdrag.
op grand waarvan de uitspraak client te worden aangeliouden totdat de Belgische rer_tuer
uitspraak heeft gedaan.

DSM c-s. hebben ver weer geveerd das hin112, aan da ord 1 komea.

0;:g

+31703476719

:-4.:i17(0U. '0 I î- 3/ 6

Rolmutuner: 9912409 2



DZI, ;;Z:J .)

Bervoegdheid

De bevoegdheid van de Nederlancise reehter - c claarrnede van de rrxhrbank - is ten
aanzien van de tegen de Netieriuuise gedaagden (die sub I. en 2) in,gestelde vorderingen
terecht niet bestreden, gelet op de hoofdregel van art. 2 FM(

Waar het de vorderingen cegezn de overige gedaagden (dis sub 3, 4 en 5) betreft
%der& allereerst overwogen dat cliet aannemelijk ia dat dez.a (utede) bicr te lande woonplaats
hebben in de zin van art. 2 EEX en beeft Orff c. voosts terecht beroogd dat de
bevoegdbeid van de Nederiandse rechter niez op art. 6(1) lEEX kan worrien. gebaseerd,
gegeece de stand van de rechtspraak hier te lande De gedaagdr-n. behoren, naar ten processe
valait, nie& telt eeta en hetzaftle concern. Wel is unneznelijk dat de gedaagden sQb 1 en
5 (dc °Orftl'-vennnotschappen) ckel -nicmaken van eeu COM= en cent ooic de gedaagden sub
2, 3 en 4 (de 'Novo-Nadise-verelootschappen) ter én groep behoren, doch gesteld noch
gehleken i dat de Nedertandsc vennocesenappen (de gedaagden sub 1 en 2) binnen elk van
deze concerna lut hoofcikanroor vorrnen dat de leiding over de gelereakte handeiingcut beeft
en/of van waarnit ber beleidsplaa is nitgega-an. Anders gezegd: de hier ce lande gevesciele
vennootschappen zkjn niez ais de *spin in het %vete aan te merlette

Blijicens de stellingen in de dagvaarding geldt voor ireder van de geciaagden 3, 4 en
5 dat zij (made) in Nederland hot bewetrdelijk inbreukcaàk' ende product Phrase Nova
aaiabicdem. Daarznede is de bavoegdheid van de Nederiareise rechter kxacluens an. 5(3°)
E.P.X gegeven, ongeacht de vraag of die &retapa feitelijk juist =lien blijken te rijn (wel)ce
vraag de tnewijsbaatheid van de vcrderingen rale). Bij da huirlige stand van de Nederiandse
rechtspraak op dit stuit is de bevoegdheid van de mener ander vient van an. 5(3`) EEX
evenwel nationaal cc:tricot-141al beperke zodar hij nier beecegd is grensoversehrijdende
maatregelen ce bepalen. Toc kennisnerning van de vorderingen tegeal de gedeagden 3. 4 en
5 is de reehtbank mitadiennier bevoegd, voar zover die strekken tot inbreukverbodcn
Belgie, en van dc nevenvorderingen die daarrnede samentangen.

Ortra C.S. hebben Zial ter staving van de oneeveiegeeid van deze =mou* ook nog
berce/en op bec bepaalde in art. 16.4 EEX. =Zende dat tegen het octrooi oppeeitie
ingesteld an in de Belgieehe procechare de nietighéid van hot Beigische doel is gevorderd.

5. net insu/len van oppoeitle tag= Lee octrooi bij lier EOB wordt niet door hot
tepaalcie ln art. 16,4 bestreken. De onastanclIgheid dat in Belgiê over de geldigheid van /let
Belgische deel van lies. Europese octroot worch geproccdectd raaict de bevoegdheid van de
Nederiandse rechter nier zeaLs deze rechtbank alherkaldelnic heett overwogen. ook niez
voor zniver In dit geding een inbreukverbod vont EtelgiE %var* gevorderd tegen de Neder-
landse gedaagden. Wel kan daarin aanleiding %verdets gevondcn de behandellng van de vraag
of inbreek werdt gersaakt ap dat Beigische dee aan te houden =dm ornurng die ggheid

zijn beslist,

z.r(Lrpenderuir ex an. 2! Era; an. 22 El-X

10. DeIn r.o. 2. bel:Weide Bolgischo procaclure i aannangig tusaen ee (in dit geding)
gedaagden 1, 3, 4 en 5 als (tnede)eisess enerzijcis en de eiseressen (in dit geding) ils
(zocete)gedaagden anderzijds en is cercler aannangig gemmiet dan de onderhavige. In die
procodure vanter= de aardegeer3 - Iton gezegd en voor =ver hier van betang - (a) mi
verkLarin.g vont recta dat vervaarcliging, vethandeling (etc-) van bue Product PhYtasteec
Novo eniof clic ander recombinant product, door NOVO Nordisk ALS vervaardigd met ecn
samenscelling van Aspergillus FiCUurn vrij is in. Beigie, Nederland, SInnje, Frankrijk.
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Luxemburg en Damna:ken. zulks her °couvi nietig zon zijn; (b) een verkLultig voar
malt da: clic recombinant product, donr Novo Norisk AIS vervaardigd met con samenstelling
van Aspergillus Fictmm nier vair onder de beschermingsointrang van het 0C11001; en (c)
nietigverklaring van bat Belgisch gedeelte van bec octrooi zodra het aldaar van krucht is.

get in de Belgisehe procedure onder (b) gevorderde vaant dada/va het spiegeibeeld
van de vordering in het oncierhavIge gcding, voor zover liez de inbreukvordering voor
en Nederland haret. Daarmede is sprake van vorderingen die in zoverre 'hetztlfde
ondcrwerp' bene= n dc zin van art. 21 EEX. Gtiet op do in ro. aangekondigdo
onbevoegdvericlaring Len aanzien van de vorderingen reg s= de getiaagden 3, 4 en 5 voor var
betzett BelgiE, main de werking vat art. 21 derhalve (slechts) de in dit gedisag door DSM
c.s. nen de gediutgden 3,4 en 5 ingestelde inbreukvorderingen voor Nederland.

De omstancligheid &Ir de Nederlandse techrer op grond van de hier te lande
vigerende uitieg van hes bepaside in art. 5(3) EU, indien hij ziCh in de poside van de
Belesche rechter zen bevinckri, zieh terzake nier bevoegd rnti actiten, Icidt nie cet een ander
nordet!, nu het de Nederlandse rechter nies put vooruit ce lopen op de beslissing die de
Beller-Ise rechtor zijns inzient behoort tc geven. Indien en retira die rechter zic.h inderdaad
onbcvocgd mocht verldatea kennis ce netnen van de vordering (et de verklaring van flirt.
Inbreuk, zal LtSM zieh rot do rechtbank bitume vendre, opdar die alsdan kart bezien cf
aan de uyerking van art. 21 Er...X een eine is gelcomen.

DSM c.s. hebben aangevoerd dat voor toepaasing van art_ 21 EEX in het
onderhavige geval geen pissats le, ndat het aanspannen van de Beigische Proceeure met
geen ander dant hectt plaatsgevanden dan het, dankg de werking van art. 21 PM( en de
veranderstelde trace proctsgang in Belge, frustrer= van de recinsgang in Nederland en
licha .misbruik van (proces)rechr oplovett.

Vooropgestetd zij dac de mogeleheid geenszins kan worden uitgesioten dat het
instellen van een vordering bij Cell gerecht in een jurisdictie waar een uitspraak onevenredig
land op zich 121 lama wachten misbrulk Van precesretht oplevert. Of daarvan in bec
onderhavige geval sprake it - en of dit vraag naar Belgisch tee& beantwoord mec worder4
mais Oeta C.S. betogen - Iran hier in bec midden blijven. Orsk indien reehtens niez kan
worden vastgesteld dat van zodanIg inisbruik sprake la. kan dc partZj aich van dat middel
bediont tem beroep op art. 21 BEC kart worden ontzegd in een procedurc in een ander land
dan waarin die vordering zanhangig is gemaakt. Het pat dan immers om misbniik van ha
rectal lich op art. 21 EEX ce beroepen, nia t orn de vrsag of nec insteilen van dc vcrdcrinie
in den. vreenadc misbrnik van recta oplevert. Daarvoor is eventvel verelst dat die partij de
processuele bevocgdhcid uitoefent betzaj met ger-n ander doel dan de wederparrij tt schaden,
hetzij met een ander doel dan waarvoor die bevoegdheid is verleend dan wel, de wederaijdse
belangen in aantnerldrig genotnen, In redelijkheid n'et cet uitoefening van die bevocgdheid
nad. kunnen komen_ Nu onweersproken in gesteld dat ern niet_te ver&raarlozen gedeeite (6%)
van do wereldatozet van deNovo- yP tarieprotinCien-in-Belge %vomit gerealiseerd, km-Oen
c..s. con bc.lang bij haar actie in België niet worden ontregd enkan van haat' nie( verlangd
worden dar zij ten gerieve van DSM c.s. daarvan afziet. Dc =laie 0111Standigheid nat de
caogelijk relatief langc duur van dc Sclgisclic proccdure Orfta c.à. in de iosart speeic
reehtv2ardigt, gegeven het systtem van ber EX, in eilt gavai ni« de concluait dac 3.1n de
regel van arc. 21 EEX voorbij client te worden gegaan.

Ode% c.3. hebben zich, voor =ver art. 21 nlet rot aanhonding van de zaak leidt, ook
n.og op bec bepaalde in art. 22. I= betoepen. 5ttileade dat de nies door art. 21 getrotfen
vordcringen sainenhangen met die In de Belgische procedure. De reehtbaok ziot voor

5/ 6

"RoLnummer: 99/2409 4



aanticruding op die grand evenwei geen aanleidleg, gelet op net belang clat DSM c.s. hetet
bij voortgang van de onderhavige procadnee. die - vete laver bien de bevoegciheid van

rechtbank geiegen - betrekking heeft op be-weerde inbreulezn p het octrooi bitmen de
Nederlandse jurisdictie.

De provisioneie eoorzientngen

Orffa c.s. breft reculotte betoogri clac voor de behandeling van de bij dagvaarding
gevorderdc provisionele vorderiztg geen plaars is, gelec op de onbevoegdheid van de
reciicbank en de aard van nage« daarnij is gevorderd.

Voor zover de rechtbank bevoegd is tot kennisneming van de vorderingen en van
toepasselijkheid vaa art. 21 EF-X geen sprat ls,, staat haat bevaegelheid remake van de
provisioneie vordering niez ter dlecusttieaôob speelt zirj vociraLsnog geen roi, nu 01311XCIX die
vurderingen mar vera-4dadng op de daarvoor bepaalde dag uarrnall. geplett zal latnnen
worden. Voor zover die bevoegdheid ondareeks, velche art. 2.4 EBX de MOgeatled tetT1
proviaionele voor2isning t. mem. doch aleohts met werking Witten de juriadietic via de
rechter die haar dr. Dc reehtbank is voores van oordeed dat, =dors dan Orff it c.s. heeft
betoogd, oh voorlopig inbreulcverbeci voor de duur vin de hoofdraak - dat rai in dit geval
de Belgische hoofd2aak Jn. v001* =ver de ontierhavige zaak aangehouden wordi ingevolge
art. 21 BEI( - ais voririopige nuacregel in de. zin van art 2)1. valt aan te merken, De &lot
Orffa Cza- aangthaaltie rechtspraak van hes Europese Hof van hatitlei in de zaals Van
11demiDeco1ine lei& de rechdne nie( tot een kuader ootticel, nu die Iltrspra.ak met betrakkille
had opterti o laaLbepeekta raaalzsgelen ais hier int de ortie.

18, Dit alles leidt LOT de navolgande beslis.singen. De kosten van dit incident zullen
worden gcreaerveerd rot de einsinicspraak.

HES1,-ISSING
in_het incident:

veridaerc zinh einbevnegd rot ketogszeming van de vorderingon tegon de gediagden. sub 3,
4. en 5, voor nover die streiCken tut inbreukverboden in Bodgie, en \t'en de nevenvorderingen
die daannecie sarnenhangen.

Hou& de uitspraak in de zaak tegen de gedaagden sub 3, 4 en 5 voor net Overige aan, toute
de bevoegdheid van de Beigische techter ternike vaststaac.

Verklaart 7.1ch overigens bevoegd cor kennisnezning van de vorderiagen cegen.dc gedaagden.

Reserveert de kosten van dit incident toc de einduirspraak.

in de hoceigazds:

Vezstaat dat de behandering van de vordenrig torzake van de provisioneie voorziening, voor
zover de LlitSpraak in de hooftleaak ingevolgo dit vomis wordt aangeboudea. doorging 211
vinden op do daarvoor ln de boichikking van 6 juli 1999 bepaalde dag en nur, te weten2,1
ianuari 200Q te 9.30 nur.

Aldus genre= door inc Si. Nurnalui en uitgespneken ter openbare terecbtaitting van 29
3epreatber 1999, in tegenwoordigheld van de griffier.

SE r..% OC, --. DSK PATETS 7:R.AljEMAKS, ;ogog "3111 b'6, 6,
. .

+31703476719

ROLIIUMEDte 99/2409 5


