
vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/43 1227 / HA ZA 12-1349

Vonnis van 1$ september 2013

in de zaak van

1. de vennootschap naar Duits recht
FLUORON GMBH,
gevestigd te Ulm, Duitsland,
2. de vennootschap naar Duits recht
GEUDER AG,
gevestigd te Heidelberg, Duitsland,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
D.O.R.C. DUTCH OPTHALMIC RESEARCH CENTER (INTERNATIONAL) B.V.,
gevestigd te Zuidland, gemeente Bernisse,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. J.P. Heering te Den Haag.

Partijen zullen hierna ook Fluoron, Geuder, Fluoron c.s. (eiseressen gezamenlijk in
enketvocid) en DORC genoemd worden.

De procedure is voor fluoron behandeld door mr. S.M. Wertwijn en mr. A.A.M. Reijns,
advocaten te Amsterdam, met bijstand van mr. ir. D.E. Hesselink, octrooigemachtigde, voor
DORC door mr. R.M. Kleemans en mr. ir. T.M. Blomme, eveneens advocaten te
Amsterdam, met bijstand van drs. K.M.L. Bijvank, octrooigemachtigde.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 2 november 2012
waarin fluoron c.s. wordt toegestaan DORC te dagvaarden volgens de regeling voor het
versneld regime in octrooizaken;
- de dagvaarding van 5 november 2012;
- de akte van Fluoron c.s. van 14 november 2012 met de producties 1 tot en met 33;
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- de brief van 19 maart 2013 van de advocaat van fluoron c.s. waarin Fluoron es. de
rechtbank verzoekt de procedure op grond van artikel 83 lid 3 ROW 1995 te schorsen in
verband met een opeisingsactie die een derde in Duitsland was gestart;
- de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie van DORC met de
producties 1 tot en met 22;
- de conclusie van antwoord in reconventie van Fluoron c.s. met producties 34 tot en met 45;
- de akte van DORC van 17 april 2013, waarin DORC reageert op het schorsingsverzoek dat
fluoron c.s. bij brief van 19 maart 2013 naar voren heeft gebracht;
- de rolbeslissing van 1 mei 2013, waarin is beslist dat er op dat moment onvoldoende reden
was de zaak te schorsen hangende de Duitse opeisingsprocedure en dat hierover verder
gesproken kan worden op het pleidooi;
- de akte van DORC van 1 mei 2013, tevens inhoudende een wijziging van de eis in
reconventie, met de producties 23 tot en met 3$;
- de akte van Fluoron c.s. van 17 mei 2013 met aanvullende producties 46 (een
voorwaardelijk hutpverzoek) en 47;
- de akte van DORC gedateerd 31 mei 2013 met de producties 39 en 40;
- de door Fluoron c.s. bij fax van 13juni 2013 toegezonden (aanvullende) opgave en
specificatie van de proceskosten;
- de bij e-rnail van 13juni 2013 toegezonden (aanvullende) opgave en specificatie van de
proceskosten zijdens DORC;
- de pleitnotities van partijen, waarvan in de pleitnota van DORC zijn doorgehaald de
paragrafen 3 t/m 7, welke niet zijn gepleit.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Fluoron ontwikkelt en produceert medische hulpmiddelen die worden gebruikt in
de oogheelkunde.

2.2. Fluoron is hotidster van Europees octrooi 2 274 019 Bi, verleend op 19 september
2012 op een aanvrage van 18 december 2009, voor een Farbstoffiösung’ (verder: EP 019 of
het octrooi). EP 019 roept prioriteit in op basis van een Duitse octrooiaanvrage van
19 december 200$ (DE 102008064065). Het octrooi is verleend voor onder meer Nederland,
Oostenrijk, België, Zwitserland, Spanje, Frankrijk, Engeland, Italië, Zweden en Turkije.

2.3. De conclusies van het octrooi luiden in de oorspronkelijke Duitse taal als volgt.
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1. Wasserbeslerte, blokori,patlble Zuberelturig zum selektlven Anften der Membrana limitans interne (1CM) und/oder
von epiretlnalen Mernbranen (ERM) In rnenschlchen odertierischen Auge, enthaftend mindestens Britlantblsu G
als Farbstoff, wo ei dle Zubereftung cme Dlthtelm Bereich von 1,01 g/crn bis 1,5 glcrn5 autwelst.

2. Zubar&tung nach Anspruch 1, zustzhch enthaltend amen Farbsot1 ausgewstilt aus der Gruppen bestehend aus
Aioterbstofferi, Cyonlntarbstoffen und/oder Neturferbstoffen oder deren Mischungen.

3. Zubetettung nach Anspnich 1 oder2, wobel dle Zubereung elna Dichte im Bereich von 101 g/cn-? bis 1,3 g/crn3
aufweist.

4. Zubereitung nach elnern der AnsprQche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnat, dase ce Konzentrallon des BrlIlantbleu
Cm der fertigen Zubereltung bis zu 0,3 gil, bevorzugt 0,25 gil. betrgt.

5. Zuber&Lung noch einam dal- voi-hergeherlden AnaprOche zur Varwendurg als Farbstotf für elne Negeflvderst&Iung
epitatinalar Membronen.

6, Zuberoitung noch elnem der vorhorgohendon. Ansprüche, dadurch gekonnzelchnet, dess sle eis em dle 1ichte
der Zubereltung ehateliendes Mittel schweres Wasser, &n Polymer ausgewhft aus PoIyelJJer, Potyv1nylaikoIoI,
Polyester, Polyacrylsure-Copo1ymer, Potyvinylpyrrolidon, em Polyaeccharid, ausgewâhtt aus Hydroxye1hyIstrko
oder Dextran, oder MFschungen davon erïthâ,

7. Zubereitung nact, einem der Anspriche 1 bis 5, dedurch gekennzelchnet, daas sla als ah die Dichte der Zube.
reltung einstellendes MInel elnen Poiyether enthlilt.

8. Zubereltung nach otnem der vortiergehenden Ansprûche, dadurch gekeenzeichnet, dasa sla zusetzlkh mmde
stens em die V1skosItt elnstollendos MiUol enthÔil ausgewhlt aus: Polyathac, Poy’vIryIaIkohoI, Polyester, Poly
acryls,ure Copaiymer, PolyvInyIpyrrolIdn, und anderen Potyrneren, mehrwertlgen Alkohalen wie Glycerln. Ethy
lenglycol, Propylenglyeol, utyienglycol, Cellulose, Xanlhari Gummi, Starke, Hyaluronsure und deren jeweitge
Derivate, Chondroinsulfet und Nntrlunsulfat.

9. Zubereltung noch amen der AnsprOche 1 bis 6. dadurch gekenn2elchnet, does dle Zubereitung bef 25C und
elnerScherrate von 1081 elne dynamische Visko&tt Im Bereich von 1 bfs 500 mPes, bevorzugt In amen Bereich

von 50 bis 275 mPas suf.

10. Zubereitung nach Anspruch 1 bis 9 dadurch gekennzelchnet, da die OsmoIant.t der hergesteilten Lösungen
im 6erelch von 290-330 mosmoVC, bevorzugt 300 mosmol/L, liegt.

11. Kit umtassend elne $ptïtze mli Zyfinder und Kan We und cme wasserbaslerte Zubereltung gem13 elnem der An
sprOctie 1 bis 1 Ozum selakdven Mlrben der Mernbrana ilmitans interne (1CM) und/odervon epiretinalen Membranen
(ERM) In menschlichen oder tieriect-ten Auge, wobei des VerhJtnIs von Zyllnderduithm.sser zu Kanûlenduroh
messer von 10 bis 2 zu 1 bis 0,2, be.vorzugt 20 zul bIs 4 zu 1 betrgt.

12. Kit noch Anepnich 11. dadurch gekennzelchnet dase das VerMitnis von ZyllndeHênge zu Zylinderdurchmesser
in afnam Bereich von IS bis 5 zu 1 liegt.

13. Kit noch einem Anspruch 11 oder 12, dadureh gekennz&chnet, dasa dle Sprflzs ome Kanûle mit 19 bis 27 gauge,
bevorzugt 23 oder 25 gauge, aulweist

14. Kit nach Anspruch 13, dedurch gekennzeichnet, dcci dle Sprltze einen Zyflnderdurchrnesser von 3 bis 10 mm hot.

15. Zubereltung noch elnem der Ansprüche 1 bis 10 oder Kit noch elnem der AnsprOche 11 bis 14 zur Veiendung bel
der chlrutglschnn Bahonciung om Auge, umfassend das selektive Antrben der Menibrena limlians interne (ILM)
und!oder von eplretinalsn M,mbranen tERM) Im menschllchen oder tierischen Aug..

2.4. In de onbestreden Nederlandse vertaling luiden de conclusies als volgt.
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i

.. Jt9edraqcn biocornpalihele rneiite1i;ng vcr heL

e1etir kern van Lnbrnc imi.aas tvrni (ILM) ori/ot

3piretrr.ic rnemLrenn CL.) Ir. :-.t nr e1ik cf e:1iik oog,

ttend& ten riiinLe tri 1jincbiaw Ç a] s 1irrLoP, wnrbi

J nlirg ccn çic’’ h- $ -Xt in he; h4rk vn 1,01

q/cz3 tot 1, g/rn3,

2. rrenste11ino vo1qns conc1uie 1, die nanv11nd ëeri

k1enitof omvat gkozon uit de gronp beataade uit

10 aok1eur;offen, cyaninek1eurtoffen en/of natml_jke

keLcstoffen of nqe1. a:van.

3. Sam’n5tc-1[ing vo1qris concLusie 1 of 2, wd.Jrbij de

men3te1ling een dic:hLh’td heeft. in het heiK vn 1,01

15 q/cm tot 1,3 qfc.

4, Sensti1iing vo!gen *n der conc1uie 1 tot 3, me

hGt kennierk, dt d co:cerCratie BriljanLhlauw G in de

u1..cinde1ijke ;arronstei1incj tot an 0,3 gil, bij orkeur

20 0,25 gil is.

S. Samenstelling vn1çen ee der voorgaande eorciuies voor

gebruik aie kturstof voor een negtiev weergve van

ep;ret.inaLe ni’tnhraren.

25

6. Samonsteilino vO1gen een der voorqande corc1sc, met

het .<enmerk, d de7e als niddel voor ht inatellen vn de

dictheid zwaar waler, een polynieer gekozen uit polyether,

po1yvfny.a1coho foiyLer, polyacry1zircopo].yrnecr,
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pnIyvi nypyrro1ydon, iyccri.±: gkozon uit

ydroxyethy1cetnec1 of d tren, of m:icse1 dearvan crnvt.

7. nst)1ing o1gn een de;- ccnciusies 1-5, niot het

; koncr, uit doe aI tuddc1 vôr het ftiL11ui va de

dtchtheid een uclyetho

8. Srnentel1fnj vo1gn een dot voorgincw cencIuo, met

het. knmer1ç, t deze bo’.nUcn tCn mintc ecr njdctnl voor

0 het. int11n vm do v15cos teit. en-vt qekozen utt pol yethcr1

po1yvinyiuoti, po1yostr, pol ycty! zuur opoyriecr,

pr1yviny. pyrrolidor, en nd:re .oIyrner”n, meerwrD!ge

1coe.en zoa1 giyc-ol, othyleenq.ycoi, propy1eemg1ycc1,

bu’y1rcng ycol, ceflu1os, xanthaiqorr, zotnoel, hy1urcIzuLr

1 en hun respect.’iE;e derivaten, adrineu1fit cii

n)tril1msu 1

J. SrnensteHing voiqn con cle: conciu i tot 8, mL

het kenmerk, dat. de aren:e1.]ing bi 25C en een

20 afchuisneiJici van 10 s eon dynamische visostteit in het.

b€rolk 1dn 1 Lot 500 rnPas heeft, hij vooeur in het brejk

Vdn O tot 2)5 rnas.

10 Suiunsto1ling voigenn conclusie 1 tt , net h-l

25 kenMerk1 dat de osun1aciteit: van de heterde opi irqtn in

Iet bcr;k vin 280—%i0 iiornol/1 ligt.4 hij vcrk3ur 300

niosmo t / t,

t. mv ii:e een spui . niet een c.1inUer en een canule

en een wa;dren sainoric11ing vniqon t’en dor cnc1usie

0 1—10 vQr het se1ectef k1o;rer van Ncin1ran ii it-ans intcina
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tILM eL/of ep z’ri n-ile n.’±.: aen L1!,1 ir ht ij k o!

aie.Iijk oog, wruii tir. vcro;d’na :ussezi de

cJi ndrdjmtr en U’ n ditter v.n 10 tt 2 at to’.

1 io 0,2 hrqt, bi.j vorre;r van 20 stt :rt 1 tot 4

t.C;t 1

1.2. Kit vogeri. :t:1usio 11, mtt. het kenmer:1 dt de

vorli rit it t iis€’ Je ci 11 ndor’.ngt t: cjI!cier.I n.tr fl

ht:t oereig yri •% t:; suaL tct ligt.

10

Ki voLet;.s cj’ Ii ct 1,1, h€t kt’tierk, dt ci”

put oer canu vti tot 27 iuj heeft, b voor:e.H: 23

c.i 2

‘1 vç 1gcrs corr t u jr 13, moL keruterk, dt de sp’ii t

It, een clIiderdiinLr van 3—10 mrr heeft.

l, ttite1]Jncj vo aen en ee’; coticlusis 1 -.10 of k t

vol ons ri d s 1.1—1 4 vr L€ass 1rq bi

ohi rurq sche hC1Idndr in: vtn hei .:, onvttcnd her e[tief

20 klc”t’ren vn Merhr.n . irilns In’ (ilM) enlof pitc na1’

tnornbr or (EL’lk) in ht .ettii k of dt lijk oc.

2.5. De beschrijving van het octrooi bevat zes uitvoeringsvoorbeelden van bereiding
van samenstetlingen die een dichtheid van de samenstelling vermelden met drie cijfers
achter de komma.

2.6. Geuder is enig aandeelhouder en licentieneemster van Fluoron onder het octrooi.
Geuder verhandelt de door Fluoron ontwikkelde producten. Fluoron heeft aan Geuder een
procesvolmacht verstrekt.

2.7. DORC is eveneens werkzaam op het gebied van oftalmologische (oogheelkundige)
producten. Zij brengt onder meet oftalmologische oplossingen voor het kleuren van
oogmembranen op de markt onder de naam ILM-Blue (voor het kleuren van het rnernbrana

lirnitans interna, ILM) en MEMBRANEBLUE-DUAL (eveneens voor kleuring van het
ILM alsook andere membranen). De producten, verder te noemen ILMB en MBD, worden
onder meer verkocht in Nederland en de onder 2.2. genoemde landen.

2.8. DORC heeft oppositie bij het Europees Octrooibureau ingesteld tegen de verlening
van het octrooi. Tegen het met EP 019 corresponderende nationale Duitse octrooi (i.e. het
prioriteitsdocument van EP 019; vgl. 2.2.) is een nietigheidsprocedure aanhangig.
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2.9. Alamedics GmbH & Co KG (hierna: Atamedics) heeft in Duitsland een procedure
aanhangig gemaakt tegen Fluoron waarin zij onder meer EP 019 (gedeeltelijk) heeft
opgeëist.

3. Het geschil

3.1. flcioron c.s. vordert, zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang:

a) een verklaring voor recht dat DORC direct of indirect inbreuk maakt op het
Nederlandse deel van EP 019 door de verhandeling in Nederland van ILMB en MBD;
b) een inbretikverbod voor Nederland;
c) opgave van producenten en afnemers van de gesteld inbreukmakende producten,
hoeveelheden en prijzen van de in Nederland aangeboden en/of geleverde gesteld
inbreukmakende producten en de daarmee behaalde winst;
d) schadevergoeding en/of winstafdracht en een bankgarantie van € 100.000 als borg
voor en vooruitbetaling op de bij staat op te maken schadevergoeding,

een en ander op straffe van dwangsommen en met veroordeling van DORC in de volgens
artikel 1019h Rv1 te begroten proceskosten.

3.2. ftuoron c.s. vordert voorts voor de duur van de procedure een inbreukverbod voor
Nederland en voor de hiervoor onder 2.2. genoemde landen, eveneens op straffe van
dwangsommen en met veroordeling van DORC in de volgens artikel 1019h Rv te begroten
kosten van de provisionele voorziening.

3.3. Deze vorderingen baseert fluoron c.s. op de stelling dat DORC door de
verhandeling van ILMB en MDB inbreuk maakt op de conclusies 1, 3, 4 en 8 respectievelijk
1, 2, 3, 4 en 82 van het octrooi. De inbreuk blijkt volgens Fluoron c.s. onder meer uit de
eigen productspeciflcaties van DORC die een dichtheid van ILMB en MBD vermelden van
1,01 g/cm3. Bij pleidooi heeft Fluoron c.s. nog naar voren gebracht dat er ook sprake zou
zijn van inbreuk op conclusie 6 van het octrooi.

3.4. DORC bestrijdt de geldigheid van het octrooi en meent dat zij bovendien geen
inbreuk op het octrooi maakt. Zij vordert in reconventie, na wijziging van haar eis:

3.4.1. primair vernietiging van het Nederlandse deel van EP 019;

3.4.2. subsidiair een verklaring voor recht dat zij met de verhandeling in Nederland van
de producten ILMB en MBD geen inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 019
indien de dichtheid van die producten kleiner is dan 1,010 g/cm3 (afgerond op drie

1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
2 Onder randnummers 21 en 35 van de dagvaarding en in paragraaf 35 van haar pleitnota noemt Fluoron

conclusie 10 in plaats van 8. Gelet op de samenhang met de randnummers 31, 32 en 45 van de dagvaarding

waarin de inbreuk op conclusie sten niet 10) wordt onderbouwd, is dit kennelijk een vergissing.
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decimalen), of ter beoordeling van de rechtbank, kleiner is dan 1,01 g/cm3 (afgerond op
twee decimalen), gemeten bij een temperatuur van 37 °C;

3.4.3. meer subsidiair een verklaring voor recht dat zij met de verhandeling in Nederland
van de producten ILMB en MBDS geen inbreuk maakt op het Nederlandse deel van EP 019
indien de dichtheid van die producten kleiner is dan 1,010 g/cm3 (afgerond op drie
decimalen), of ter beoordeling van de rechtbank, kleiner is dan 1,01 g/cm3 (afgerond op
twee dec imalen), gemeten bij een temperatuur van 25 °C;

3.4.4. met veroordeling van Fluoron c.s. zowel in conventie als in reconventie in de
volledige proceskosten te begroten conform artikel 1019h Rv.

3.5. Fluoron c.s. bestrijdt op haar beurt de gestelde nietigheid van het octrooi. Voor het
geval de rechtbank niettemin zou oordelen dat het octrooi zoals verleend nietig is, doet zij
beroep op gewijzigde conclusies. Zij stelt dat DORC in dat geval ook inbreuk maakt op de
gewijzigde conclusie 1.

3.6. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling in conventie en in reconventie

bevoegdheid

4.1. De Nederlandse rechter is krachtens artikel 2 EEX-Vo bevoegd tot kennisneming
van de vorderingen in de hoofdzaak in conventie omdat DORC in Nederland is gevestigd.
Het door DORC opgeworpen nietigheidsverweer staat daaraan niet in de weg omdat de
vorderingen in de hoofdzaak in conventie uitsluitend betrekking hebben op het Nederlandse
deel van het octrooi. Krachtens artikel 22 lid 4 EEX-Vo is de Nederlandse rechter bevoegd
tot beoordeling van dat verweer.

4.2. De Nederlandse rechter is krachtens artikel 31 EEX-Vo bevoegd tot kennisneming
van de grensoverschrijdende provisionele vorderingen. De provisioneel gevorderde
voorzieningen zijn immers voorlopige maatregelen in de zin van dat artikel. De gevorderde
maatregelen hebben in dit geval ook een reële band met Nederland. De maatregelen zijn
namelijk gericht tegen een in Nederland gevestigde gedaagde en zijn mede gericht op
handelingen van die gedaagde in Nederland. De rechtbank kan op grond van artikel 31
EEX-Vo ook kennisnemen van het nietigheidsverweer tegen de buitenlandse delen van het
octrooi, dat DORC in het kader van de provisie heeft opgeworpen, omdat de rechtbank, zo
zij toekomt aan een inhoudelijke beoordeling van de provisionele vorderingen, geen
definitieve beslissing zal nemen over de geldigheid van het ingeroepen octrooi, maar een
inschatting zal maken hoe de ingevolge artikel 22 lid 4 EEX-Vo bevoegde rechter daarover
zou oordelen en de gevorderde voorlopige voorziening zal afwijzen indien naar het oordeel
van de rechtbank een redelijke, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen octrooi
door de bevoegde rechter vernietigd zou worden (HvJ EU 12juli 2012, C-616110, Solvay

Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de

erkenning en de tenuitvoertegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken
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Honeywell).

4.3. Ten slotte is de rechtbank krachtens artikel 22 lid 4 EEX-Vo bevoegd tot
kennisneming van de in reconventie ingestelde vordering tot nietigverklaring van het
Nederlandse deel van het octrooi. De bevoegdheid tot kennisneming van de overige
reconventionele vorderingen vloeit voort uit in ieder geval artikel 24 EEX-Vo omdat
Fluoron c.s. de bevoegdheid van deze rechtbank niet heeft bestreden.

4.4. De relatieve bevoegdheid van deze rechtbank berust op artikel $0 ROW j9954•

schorsing in verband tnet opeising

4.5. Ter zitting heeft Ftuoron c.s. verklaard dat de door Alamedics tegen haar ingestelde
opeisingsactie is geschikt, waarbij is afgesproken dat Fltioron eigenaar blijft van EP 019. De
door Flcioron c.s. eerder verzochte schorsing van de onderhavige procedure in afwachting
van de uitkomst van de opeisingsactie is in dat licht niet meer nodig, zo heeft ook Fluoron
c.s. zelf geconstateerd (pleitnota, paragraaf 4).

achtergrond van de uitvinding

4.6. Partijen hebben de rechtbank voorgelicht over de technische achtergrond van het
octrooi, waarover geen verschil van mening bestaat. Daaraan wordt de volgende, thans
relevante, informatie ontleend.

4.6.1. Het menselijk oog is opgebouwd als weergegeven op onderstaande afbeelding.

ii,ths (r1m

vcote 1eiukape1

‘ Rijksoctrooiwet 1995
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4.6.2. In het achterste gedeelte van het oog, achter het glasachtig lichaam bevindt zich het
netvlies. Het netvlies is opgebouwd uit lagen. De binnenste laag van het netvlies wordt
gevormd door het zogenaamde ILM.

4.6.3. Voor herstel van sommige oogaandoeningen is nodig het ILM te verwijderen, nadat
eerst het glasachtig lichaam is verwijderd en vervangen door vloeistof of lucht. De
verwijdering van het ILM wordt vereenvoudigd wanneer het ILM eerst wordt aangekleurd
om het beter te onderscheiden van het daaronder liggende netvlies.

4.6.4. Wanneer is gekozen het glasachtig lichaam te vervangen door vloeistof, wordt
vervolgens kleurvloeistofgeïnjecteerd in de vloeistof. In de beschrijving van het octrooi
wordt hierover opgemerkt (pagina 2, paragraaf [0010]): Überraschenderweise wurde
gefunden, dass eine Zubereititng, die mindestens Brillantblau G als farbstoffenthült, dann
em effektives und seÏektives Anfarben der ILM und/oder der ERMzukisst wenn die Dichte
der Zubereitïtng in einern Bereich von 1,01 g/cn;3 bis 1,5 g/crn3, bevorzugt 1,01 g/cm3 bis 1,3
g/cin3 eingesteÏÏt wird.

inbreuk

4.7. DORC bestrijdt de gestelde inbreuk met de navolgende stellingen.

4.7.1. De gemiddelde vakman is zich ervan bewust dat de dichtheid van de oplossing in
hoge mate afhankelijk is van de temperatuur, zoals ook blijkt uit onderstaande tabel die de
dichtheid van water weergeeft in een bereik van 0 — 100 °C.

OnaytVmij

T Tamparatur f’CJ *

T T -

‘c’ ‘Çg’CjMnl

0,999899 2e O9pB7eG, 51 ,,0.96702a 75 0i7459
2 0ii9D 27 ï”r 77 0973941

- 3j 99S4‘ 28 1Têøe 3 U 986706 iïi3
‘t 999972 29 ‘0 9*948 54 CJ 9862 7D 9T271

S 0 9*9963 30 D 99Sø1 55 0 985781 t 80 0 912150
999940 zê 0 98528 8 1546

7 ¶oöi 32 b95 57 O9i4i î 2 ii34
8 33 09ü70 58 0984ï99 8

• 9 0.99781 34 O.Q*479f 59 F0963801 84 159702
10 t0700 35 094040 60 098396 85 0969080

6 o36i oi ijii54
12 0 999497 37 0 993339 62 0 982272 87 [o 9eleis

0 999377 38 99297a 63
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14 0 99245 39 oisoa s4 D1225 [ a
is fieioê 40 0,992231 65 0980695 90 0.965912

-r —- -——‘------ — -—-— -- ----———-———

IE g9$943 41 Q,29f847T 86 0980158 { 91 0.966267’
17 [998775 42 0991456 ‘ 67 0979617 92 0964618

1 - 4 9I57 68 oéïté
ta ‘fO 846 44r&iî0652 [ 69 0976520 84 0%331
20 0.998205 45 0.990240 70 09fl%4 95 0.962851
21 1 0997993 46 0iï9e21 71 &7F4ï’i 96 019B8
22 0997771 47 0395H 72 0g3Ï Ör 0132

0f97!4D °98896 73 09762664 96O652
24 0997298 49 0,968524 74 4O975593 ‘ 99 • 0.959979

0 997047 50 0968079 75 VOg?Si 1oo 059303

4.7.2. EP 019 leert de vakman echter niet bij welke temperatuur de dichtheid van de
kleuroplossing gemeten zou moeten worden om binnen het geclaimde bereik te vallen. Dat
zou kamertemperatuur kunnen zijn, de temperatuur waarbij de vloeistof doorgaans bereid
zal worden, maar ook lichaamstemperatuur, de temperatuur die de oplossing na injectering
aanneemt en waarbij de oplossing haar werking moet hebben. Gelet op de in het octrooi
gegeven uitvoeringsvoorbeelden zou het ook kunnen gaan om iedere temperatuur tot en met
60°C.

4.7.3. DORC heeft de dichtheid van ILMB en MBD laten analyseren door Phampur
GmbH (Königsbrunn, Duitsland — hierna: Phampur). De resultaten van de analyse zijn
weergegeven in onderstaande tabel:

Table 1: Resuits of the determination 5.3.

Sample Deasity In g/mI
zs°c 3Øö 35°c

11MB 1.0123 1.0094 .1.0062
M0 1.011$ 1.0087 i0b52

4.7.4. Uit deze tabel blijkt dat de dichtheid van beide producten bij 35 °C lager is dan
1,01 g/cm3 (bij afronding op drie decimalen). Weliswaar vermelden de eigen
productspeciflcaties van DORC dat de dichtheid van zowel ILMB als MBD 1,01 g/cm3
bedraagt, maar dat is het resultaat van een afronding op twee decimalen. De waarde volgens
het octrooi mag echter niet worden afgerond op twee decimalen omdat conclusie 1 in dat
geval zou worden geanticipeerd door de stand van de techniek. DORC wijst erop dat
Fluoron c.s. in de procedure met betrekking tot de geldigheid van het parallelle Duitse
octrooi dan ook de stelling heeft ingenomen dat niet op twee decimalen mag worden
afgerond.

4.8. Fluoron c.s. bestrijdt niet dat afronding op twee decimalen niet toelaatbaar zou zijn.
Zij meent echter dat dat niet relevant is omdat DORC zelf in haar productspecificaties
aangeeft dat haar producten bij de bewaartemperatuur, volgens opgave van DORC
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15 — 25 °C, een dichtheid hebben van 1,0123 g/cm3 en dus binnen het bereik van conclusie 1
vallen. Volgens fluoron c.s. is ook de gebruikstemperatuur relevant, maar daarvoor kan naar
zij meent 23° C worden aangehouden omdat de samenstelling na injectering in het oog
zodanig snel wordt aangebracht dat het geen tijd heeft op te warmen tot
lichaamstemperatuur. Dit zou ook blijken uit het als productie 30 door DORC overgelegde
uitgeschreven commentaar bij eveneens door DORC overgelegd fllmmateriaal waarin —

kennelijk — dr. M.K. Schmid (Department of Ophthalmology, Lucerne Cantonal Hospitat,
Lucerne. Switzerland verslag doet van in vitro experimenten met de kleurstof Trypan Blue
en opmerkt dat hij aanneemt dat de temperatuur van het vocht in het oog 23°C is. Fluoron
c.s. wijst er op dat ook bij die temperatuur de dichtheid van ILM en MBD groter is dan 1,01
g/cm3.

4.9. Het betoog van fluoron c.s. kan niet worden gevolgd. Niet in geschil is dat de
gemiddelde vakman het kenmerk “dichtheid” in conclusie 1 zou kunnen uitleggen als de
dichtheid van de samenstelling bij gebrciikstemperatuur. Partijen zijn het er namelijk over
eens dat de gemiddelde vakman zal begrijpen dat de dichtheid van de samenstelling
afhankelijk is van de temperatuur en dat, nu het octrooi niet aangeeft bij welke temperatuur
de dichtheid zou moeten worden bepaald, de gemiddelde vakman de gebruikstemperattiur in
aanmerking zoti kunnen nemen. Voor de stelling dat de gemiddelde vakman bij dat alles
noodzakelijk zou aannemen dat de gebruikstemperatuur niet de lichaamstemperatuur is,
maar 23 °C ontbreken voldoende overtuigende argumenten. Voorop staat dat het
octrooischrift de vakman niets leert over de gebrtiikstemperatuur. Dat de vakman op grond
van zijn algemene vakkennis op de hoogte zou zijn van een gebruikstemperatuur van 23 °C
is gesteld noch gebleken. Die vakkennis kan in ieder geval niet volgen uit alleen de
aannames die Schmid heeft gedaan bij zijn experimenten.

4.10. Derden zoals DORC, die buiten het bereik van het octrooi willen blijven, kan aldus
moeilijk worden tegengeworpen dat zij uitgaan van de dichtheid van de samenstelling bij
lichaamstemperattiur. Van hen kan niet worden gevergd dat zij, in strijd met de door het
octrooi aan derden te bieden redelijke rechtszekerheid, zelfstandig onderzoek doen naar de
gebruikstemperatuur. De onduidelijkheid in het octrooi met betrekking tot de relevante
temperatuur is voor risico van de octrooihouder.

4.11. Bij lichaamstemperatuur is de dichtheid van ILM en MBD blijkens de onbestreden
resultaten van de analyse van Phampur kleiner dan 1,01 g/cm3, zodat geen inbreuk wordt
gemaakt op conclusie 1 zoals verleend en evenmin op de conclusies 2, 3, 4, 6 en 8 zoals
verleend, die alle afhankelijk zijn van conclusie 1. De voorwaardelijk te wijzigen conclusie
1 kent hetzelfde bereik van de dichtheid van de samenstelling van 1,01 g/cm3 tot 1,5 g/cm3
zodat ook op die conclusie geen inbreuk wordt gemaakt.

4.12. Het voorgaande leidt tot afwijzing van de vorderingen in conventie. Aan de
provisionele vorderingen wordt niet toegekomen omdat aan te nemen is dat die slechts zijn
ingesteld voor het geval de hoofdzaak zou worden aangehouden. Nu met de afwijzing de
procedure in conventie tot een einde komt, kunnen de provisionele vorderingen derhalve
onbesproken blijven.
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4.13. Fluoron c.s. dient als in het ongelijk gestelde partij te worden veroordeeld in de
proceskosten van de procedure in conventie. Volgens opgave van DORC bedragen de
kosten (voor de gehele procedure) € 1 $7.21 5,74.

4.14. Ftuoron c.s. heeft de opgave betwist omdat het bedrag veel hoger is dan zij zelf
heeft opgegeven (circa € 111.000) en omdat geen omslag heeft plaatsgevonden van kosten
voor werkzaamheden, zoals de uitgevoerde analyse, over de verschillende aanhangige
procedures.

4.15. Deze bezwaren worden verworpen. De enkele omstandigheid dat de door de
wederpartij opgegeven proceskosten hoger zijn dan de eigen kosten betekent nog niet dat de
kosten van de wederpartij niet redelijk of evenredig zouden zijn. Wat de kosten van
Phampur betreft heeft DORC verklaard dat deze niet in de procedures in Duitsland in
rekening zullen worden gebracht. Dat zo zijnde is geen sprake van dubbele vergoeding
terwijl deze kosten ook overigens redelijk zijn omdat het onderzoek nodig is geweest om de
gestelde inbreuk gemotiveerd en onderbouwd te betwisten. Omdat voorts door DORC geen
verdeling is gemaakt van de kosten van het geschil in conventie en dat van het geschil in
reconventie en ook fluoron geen verdeling heeft voorgesteld, worden de proceskosten in
conventie gesteld op de helft van het opgegeven bedrag, € 93.607,87.

4.1 6. Nu de inbreukvordering in conventie wordt afgewezen, ziet de rechtbank
aanleiding de beslissing op de primaire vordering in reconventie, te weten de
nietigverklaring van het Nederlandse deel van EP 019, op de voet van artikel $3 lid 4 ROW
1995 te schorsen totdat onherroepelijk is beslist op de door DORC ingestelde oppositie
tegen de verlening van het octrooi of de oppositieprocedure om andere redenen is beëindigd.
Dat brengt mee dat ook de beslissing op de (meer) subsidiair gevorderde verklaringen van
niet-inbretik moeten worden aangehotiden.

5. De beslissing in conventie

De rechtbank:

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt fluoron c.s. in de proceskosten, aan de zijde van DORC begroot op
€ 93.607,87;

5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

6. De beslissing in reconventie

De rechtbank:

6.1. schorst de procedure totdat onherroepelijk is beslist op de door DORC ingestelde
oppositie tegen de verlening van het octrooi of de oppositieprocedure om andere redenen is
beëindigd;

6.2. verwijst de zaak naar de parkeerrol van 2 april 2014;
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6.3. bepaalt dat elk van partijen, nadat op de oppositie onherroepelijk is beslist of de
oppositieprocedure om andere redenen is beëindigd, ktinnen verzoeken de zaak op de rol te
plaatsen voor voortzetting.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij, mr. P.H. Blok en
en in het openbaar uitgesproken op 1$ september 2013.


