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Vonnis van 10 november 2010

in de zask va

de vennootschap near vreemd recht
BOSTON SCIENTiFiC SCIMED INC.
gtigd te Maple Grove, Minnesota, Verenigde Staten van Amerika,
eiseres in conventie,,
vj5er in voorwaardeJjke reconventle.
eiseres in bet incident,
advoceat mr. PJM. von Schmidt auf Altenstadt to Den Haag,

tegen

do besloten venno&ccbappen met beperkte aanspikcIjkheid
I ORIIUSNEICR MEDICAL ILV,
2. ORBUS INTERNATIONAL n.Y.,
3. ORBUSNEICH MEDICAL ROLDING HiP.,
aJ It gevestigd te Floevelaken, en
4. do vcnnootschap naw vrcemd rccht
ORBIJSNEJCII MEDICAL INC.,
gevestigd to FL Lauderdale, florida, vercnigde staten van Amerika,
gedaagdcn in conventie,
eiseressen in voorwaardeltjke reconventie,
verweerster in bet incident,
idvocat mr. E Grabandt to Den Ha*g

Partjen zullen hierna Boston Scientific en (gedaagdcn in conventie I elseressen in
voorwaardelijke recoaventic gezamenlk) Orbusneich genoemd worden Ann do zgdc van
Boston Scientific is de zaak behandeld door mrs. R. Ebbink en M.GR. van Gardingen,
advocatèn te Amsterdam. Aan do zjdc van Orbusneich is do znak beKandeld door mrs L.
Oosting en R.M. van dcr Velden, advocaten to Amsterdam

1. Deproccdnre

1.1. Hetverloopvandeprocedurcblijktuit
do dagvaarding overeenkomstig but veno1de regime in octwoizaken van 17 november

2009;
• do akte van Boston Scientific van 16 december 2009 met production 1 tot en met 7;
- de akte van Boston ScientifIc van 3 febniari 2010 met production S tot en met 12;
- do conclusie van antwoord in conventie en van voorwaardelijke em in reconveritie van 24
februari 2010 met production I tot en met 17;
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- de conclusie van axnwoord in voorwaardelijke reconventie van 21 april 2010 met
producics 13 n 14;

de akte van Boston Scientific van l8juni 2010 met productie 15;
- de akte houdende venneerdering van (grondsiag van) verwcer in conventie en (grondsiag
van) cia in voorwaardelijke reconventie van Orbusneich van I Sjuni 2010 met producties IS
totenmct2l;

do emai1s van pastijen van Iljuni 2010 met cen opgave van de proceskosteit

I 2. Dc zaak. is doorpartjen bepleit terzittingvan lSjwii 2O10 Zij hebben daarbij
beide pleitnotities overgelegd. Door Boston Sciertific is tar zitting bezwaar gemaakt tegen
de door Orbusneich overgelegde producties 24 (verklaring van RJ. Cottone) en 26 (rapport
VSL), Naar aanleiding van dit bezwaar heeft de recbtbauk beslist dat indien daze ptducties
relevant zullen bhjken te zijn voor haar besJissiag san Boston Scientific gelegenheid zal
worcJcn geboden zich nader over die producties uit to laten

I 3. Het vonnis is nader bepaaid op heden,

Defeiten

21. Boston Scientific ishoudatervan Europeesoctrooi EP0591 199(verder bet
octrooi). waarvan do verlening is gepubliccerd op 13 mei 1998, voor ecn ‘Balloon catheter
with dLal guide wire lume?. Hot octrool is aangcvraagd op 27 augustus 1991 en maakt
aanspaak op prioriteft op b*sis van een Amerikaansc octrooiaanvraag US 574265 van 28
augustus I 990 Hot octrooi heeft gelding voor onder nicer Nederiand.

22. Orbusneich brengt sinds 2005 ‘Genous’ ballonkathetersop de Nederlandse rnarkt
Daze kadteter wordt door Orbusneich ingezet bjj ecu drielBi klinische tests van Genous R
en Comb& stents,

2.3. Bj vonnis van 10 september 2003, gewezen tussen Boston Scientific (voorheen
• genaamd Scimed Life Systems Inc.) en Medinol Ltd., heefL doze rechthank hot Nederlandse

deel van bet octrool (verder te noemen: do BI) veniietigd bij gebrek san inventiviteit

2.4. Van dit vonnis heeft Boston Scientific hoger bemep ingesteld. Hot Gerechtshof
heeft bj arrest van 14 december 2006 geoordeeld— koit samengevat—dat de door 81
bcschcnnde matene niet inveptief is en dat do door Boston Scientific subsidlair voorgestelde
beperking van conclusie I van bet octrooi niet toelaatbaar is.

2.5. Boston Scientific heeft van dit arrest cassaile ingesteld. Tevens hoeft Boston
Scientific op2O december2007 bij bet Europees Oclrooibureau eon verzock gedaan tot
centrale beierking van bet octrooi op de voet van artikel I 05a lid I EOV’ 2000. Het
Europees Octrooibureau heeft na onderwek bet oetrooi beperkt bij besluit van 2juli 2008
(bet beperkte octrooi wordt verder ssngeduid ala 83).

16, Inznanrestvan6msan2009vernietigdedeHogeRaadhetastvanI4
december 2006 en verwees hj de pmcedure ter heal issing terug nanc bet Gcrechtshof

vkag iniake d vueiing van Etrope octrooiet (Europr Obavnrdrag)
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I Volgens Boston Scientific maakt de Genous ballankatheter van Orbusneich
rnbreakop conclusies 1, 3. 45, 7 en 9 van bet octnioi (inmiddeis verse B8 die voor zover
thans van belang geIk is nun versie B3). Ret olivocren van do hiervoor onder 12 vermekie
kllnischc tests acht zij evencens inbreukrnakend en gebniik van do daardoor verkregèn
‘verboden vruchten’ is nuni- zj stelt onrechtmatig.

32. Na wijziging van haar eis vordert Boston Scientific, zakelijk weergegeven:

con verklaring voor recht dat Orbusneich door bet vcrrichten van voorbehouden
handelingen met beirekking tot do Genous katheter, al dan niet in combinatie meide Genóus
R.stent of do Combo-sten inbreuk, mauki op bet octrool in Nederland, wauronder begrepen
bet ulivoeren van de klinische tests;

- ceo inbreukverbod voor Nederland, met nevenvorderingen (opgave van informatie over
afzoten winst en recall van inbreukmak.onde praducten);

- bij staat op to maken schadevergoeding en/ofwinstafdracbt

- eon verbod op bet gebruik ‘van infurmatie die is verkregen door ofmet behulp van dè
klinische tests;

ecu en ander met bepaling van eon dwangsam, hoofdeIjke verooEdeling in do volgens
artikel 10 I 9h Ky. to begroten proceskosten en uitvoerhaar b voorraad verldanng van bet
vonnis

13. Vooi- bet geval do hoofdzaak zou worden vejtraagd vordert Boston Scientific als
vooriopige voarziening voor de duur van do bodemprocedure eon verbod op octrooi
inbreuk, eveneens met bepaling ‘van eon dwangsom en hoofdelijke veroordeling in do
volgens artikel 101 9h Ky. to begroten proccskosten

14. Orbnsneich beeR do vorderingen gemotivecid betwist. Zij bestrijdt do geldIgheid
van bet octrool. ook na do beperking, en do gestelde inbreuk. Orbusneich meent verder met
verwijzing naar H.R. 13 mci 1988 (UN AC3066, Enka / On Pont) en do uitspraak van deze
rechibank van J9januari 2005 (IER, 2005/40, UN AT7276, Stork Titan / CFS Bakel) dat or
reden is de procedure to schorsen totdat in do procedure tegen Medinol eon utspraak is
gedaan die kracht van gewijsdeheeft verkregen. Zolang in die procedure bet vonnis van do
rechtbank van 10 september 2003 niet opzij wordt gezet, beeR hot octrooi naar zu meent to
golden als vernietigd. Ook voor eon provisioned verbod is volgens Orbusneich goon plaats
omdat bzonder awijfelachtig is dat hot Oerechtshof’na do verwijzing door de Hoge Rand
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Gooordeeld word dat liet (3crechtshof onvoldoende had gemotiveerd waarom naar zijn
oordeel volgens bet tot do inwerkingtrcding van EOV 2000 op 13 december 2007 gcldende
recht (kort gezegd do Spiro/Flamco-lecr) do door Boston Scientific voorgestelde beperking
niet toelaatbaar was. Voorts werd geoordeeld, zakelijk weergegeven, dat do Spiro/Flamco
leer niet verenigbaar is met EOV 2000 en dat bet (3erechtshof an verwijzing bij zijn
ondcrzoek van de goldigheid van bet ociroci danrom zou macten uitgaan van do beperkte
condusies (83).

3. Hot geachil
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terug zal komen op zijn eerdere oordeel over de geldigheid van bet octrooi en omdat
voldoende spoedeisend belang bij eec pmvisioneel verbod ontbreekt.

3.5. Voor hat geval de rechtbank zou oordelen dat Orbusneich inbreuk op het octrooi

rnaakt. vordert Orbusneich in reconventie vernietiging van bet Nederlandse deel van het
octroci, aithans schorsing van de procedure hangende de procedure tussen Boston Scientific

en Medmol, uitvoethaar bij voorraad verkbring van hat vonnis en veruordeling van Boston

Scientific in de volgens 101% Rv, te hegroten proceskosten.

4. De beoot’deling van de vordcrinen in de boofdzaak

4 1 Net arrest Enka I Du Pont ziet op de navolgende situatie.

4. 1. Enka vorderde in conventie nietigverklarung van een Nederlands octroci. In
reconventie vorderde Dc Pont eon verbod op inbreuk op dat octrooi. De rechtbank
verldaarde in conventic bet octrooi nietig maar gaf in reconventie niettemin cen

• inbrèukverbod varniit de opvatting dat bet octmoi geldig is zolang de vernietiging niet in
krachtvangewijsdeisgegaan.

4.12. Enka bestreed deze opvaltieg in hoger beroep. Hat Gerechtshof kwam tot de
conclusie dat de nietigverkbring ann bet octooi zijn verder rechtsgevolgen ontneemt ranaf

de eerste uitspraak waarbij bet wordt vernietigd maardat, zilang de uitspraak cog geen
• kzucht van gew7jsde heeft, ter afwerrng van een inbreukvorderung aid zonder mee cen

beroep op de nietigverklaring knit worden gedaan. In dat geval kan bet inbreukgeding
volgens bet (3erechtshofworden geachorat tot de einduilspraak over de geldigheid van het
octrOoi.

4.1.3. Tegen dit oordeel hebben zowel Enka ala Du Pont cassatiemiddelen aangevoerd,

waarb zij iedcr eon uiteiste opvatting verdedigdea. Dii Pont stehie (mats do rechtbank

eerder) dat een rechterlijke uitspraak, waarbj ecu octrool metig wordt verklaard, do nieuwe
rechtsverhouding pan schept op en vanaf bet tijdstip dat die uitspraak kracht van gewjsde
hocft vethegen. Enka voei-de ann dat bet Gerecinshof do procedure in reconventie (de
inbreukprocedure) ten onrechte had geschorst omdat do eerste uitspraak wanrin do
nietigverklaring wordt uitgesproken volgers Enka onmiddellijke werking heeft en doze
werking pas verliest door vernietiging van do uitspraak door ccii hogere instantie.

4.1 A. De Hoge Rand verwierp bet standpunt van Dc Pont Overwogeri werd: ‘.Jn het

tithi win het voor 1 december 1987 bestaande sysieem van de Rjksodrooiwei brengi een

rel4jke wetsuitleg mede do-ide rechierlyke uisproakwaarb/ een octruol nielig words
verklaardaan datoctrooi onmiddeilijkzgn rechisgevolgen onrneem4 op vciorwaarde do-i die
teirspraak ze ziner t/d in .krachi van gewisde go-al.’ 1-let systeem van de Rijksoctrooiwet

vôôr I december 1987 hind in dat cit vernietiging van hat octrooi niet zoals thans,

• terugwedd Lot de verlening van hat octrooi maar pan intrad -vanafde vernietiging. i-let
standpunt van Enka word evenevns verworpen orndat ‘her mirkent dot het kel hofvrijsrond
de Inbreukprocedure op de voes van artikel 56 lid 3 le schorsen voor de pen-dc do-i onreker

Ls ofhel vonnir wczirb her ociroof nietig is vei*Jaord in krachl you gewysde go-ar’.

4.2. Boston Scientific meent dat Orbusneich zich ten orirechte op dit arrest beroept op
• grond van de volgende, zakehjk weergegeven, axgumenten.
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4.21. Dc vernietigung van de 01 versie in de Medunol zaak is niet relevant voor deze
procedure onidat de Dl versie niet mcci beatnat. 1-let gaat om de geldigheid van en de
inbreuk op de L33 vei-sie en daarovcr is noch door de rechtbank noch door bet Gerechtshof
bes list De centrle beperking tot de 133 versie werkt turug tot aan bet moment van
verlening. Na de terugverwijzing door de Hoge Rand in de Medmot zaak moet hot
Gerechishof uitgaan van de B3 versie. Dc zaak is nog aanhangig bij bet GerechIshof maar
door ean met Medinol getroffen schikking hebben pailijen in die zaak geen belang meer b
bet oordccl van hat Gerechtuhof over do geldigheid vande B3 versie.

4.22. Orbusneich nuskent bovendien dat de Hoga Raad heeft geoordeeld dat hat
nictigheidsoordeel van bet Gerechtshof over de 131 versie met deugt. Dat oordccl s
vemiettgd De ceniere beshasingen van do rechtbank en bet Gerechtshofhebben geen gezag
van gewijsde gekregen

4 3 hndien Boston Scientific de 133 versie met zou kunnen inroepen zolang bet
Gerechtshof in de Medmo) zaak met beeR beshat, dan zoo de rechtbank volgena Boston
Scientific in ieder geval ccii provisioned inbreukverbod kunrien tocwijzen

-: 4.4. Bj do beoordeiing van dit standpunt moat in aanmerking worden genomen dat bet
ast Eaka I Du Pont bekking beeR op hat vóór 1 december 1987 geldende ooAcht
3ost0ii S lentific heeft ecliter niet betoogd dat voor bet thans geldende octrooirecht anders
zou moeten warden geoordeeld. Zij heeft mtegendeel ter zitting aangegeven met Orbusneich
van oordeel to zijn dat bet octrooi in de ‘zwevend& penade (ttdat de vernienging in kracht
van gewsde is gegaan) ala vemietigd geIdL In hat arrest zn ook geen duidelijke
aanwijzittgen to lezen dat over daze kwestie voor huidig recht anders zoo moeten worden
geoordeeld, Dc recbthank gent er daarom vanuit dat dit arrest in beginsel toepasseIk isop
bet ondertiavige geval

4.5 Do opvatting van Boston Scientific dat onderscheid geinaakt moat worden tus.sen
do vemietigde B I versie en de nog met door do rechtbank of hat Gereclnshof beoordee Ide
83 vesie dealt cia rcchtbank fiat. Het standpunt van Boston Scientific komt or op near dat
de 133 versie eon ander octrooi is dan do vernietigde BI versie, manr voor die opvatting ziet
do reditbank in EOV 2000 geen argumenten twijl die opvaulng zich niet verdraagt met
wat do 1-loge Raad in bet verwijzingarrest overweegt onder 4.3 .5 ‘Als gewilg van do door
he! LOB toegeslcme bepe,*ing van hoar Koith-octrool bestaat ingevolge wi. 68 en 105b
EOV2000 (mel rerugwerkende bachi) niet ran wider ocirooi dan in 1998 Li verleendmaar
s de beschermingsomvang van he! oorspronkeIk verleende Europees octrool door het

• LOB op verzoek van Scimed (met terugwerkendo krczcht) beperki 1o4 karl gezega de
Piheter volgens do gewfzigde conclusie I woarin moatregel (b) watch toegepasL’

4.6. Daaan uiigaande en gegeven dat dit één en helfde ocoi door do rechtbank is
vemietigd in de Medinol zank en dat die beslissing nog niet in kracht van gewjsde is gegaan
of is vemietagd, volgt near bet oordeel van de rechtbank uit hot arrest Enka / Dii Pont dat
toewijzing van can door Boston Scientific gevorderd inbreukverbod met ann do orde is.
Indian daze procedure niet zou worden gescho in aachting van can eundbeslissing in cia

•

•.-
Med inol zaak, zou hot gevorderde verbod slechts kunnen worden afgewezen. Boston
Scientjfi kan - ook na de schikking met Medinol- eon beslissing van bet Gerevhtshof
uitlokken die, undien Medinol zich nint langer tegen do geidiglicid van hat octrooi verzet,
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allicht zal leiden tot vemietiing van bet cerdere vonms van de rethtbank. Alleen in dat
geval kan de rechtbank toekonen aan heoordeling van de geldigheid van de B3 versie in
deze procedure.

6

L.

4.7. Niet relevant is dat de I-loge Raad bet nictigheidsoordeel van het Gerechtshofover
de 131 veisie ondeugde1jk zou bebben bevonden. Die bevinding betrofoverigcns niet zozeer
bet oordeel van bet Gezechtshof over bet corpronke1ijke, onbeperkte octrooi maar bet
oordeel dat niet kan worden volstaan met partiele vernietiging van bet octrooL

4.8 Gezien bet voorgaande zal de rcchtbank de proccxlure in conventie schorsen tot cen
eindbeslissing in de Medinol zaak. Aan de voorwaardelijke vocdeñngen in reconventie

wordt vooraisnog met toegekomen.

Be beoorddlin van de previsienele vordering

5. 1. Orbusneich stelt zich op bet standpunt dat enig spoedeisend belang bj bet
gevorderde piovisionelc vcrbod ontbreekt omdat Boston Scientific a jarenlang (volgens
Orbusneich sinds 2001) van de Genous ballonkatheter op de hoogte is. Boston Scientific
venneldt zeif in de dagvaarding dat de katheter sinds 2005 op de markt is. Zij geeft niet ann
dat zjj daarvan ook op de hoogte was, rnaar nu voor de hand Iigt dat zij de coocurrcntic
nauwlettend volgt en Boston Scientific de stelling van Orbusneich, dat zij zeift al vanaf
2001 bekend was met de katheter, met heeft ontkend, most ala ongemotiveerd weeraprokén
en dus als vaststaand worden aangenomen dat Boston Scientific in ieder geval al jarenlang
van de gesteide inbreukmakende katheter op de hoogte is.

52. Daaraan doet niet afdat Boston Scientific, zoals zij stelt, pas kort na bet arrestvan
de Hoge Rand in de Medinol zaak de katheter van Orbusneich zon hebben bestudeerd en
zou hebben geconcludeerd datdeze inbreuk maakt op de B3 vetsie van bet Octrooi. Eerder
heeft Boston Scentif1c geen aanleiding gezien een voodopig verbodtegen Orbusneich uit te
lokken terwjl de centNIe beperking uiteraard net tot gevolgjcan hebben dat cen katheter
die vóór de beperking geen inbreuk rnaakte dat wel doet ni de beperking.

5.3. Gezien bet voorgaande heeft Boston ScientifIc te lang stilgezeten om thans nog een
voorlopig verbod op de geatelde inbreuk te rechtvaardigen, ook a) zou die inbrcuk volgens
Boston Scientific thans voortduren. Het gevordenic provisioncle verbod wordt om die reden
afgewezen. Dc beslissing aangaande de proceskosten van bet incident wordt nangehouden
tot de eindbeslissing.

De beshasing

Dc rechtbank:

in de hoofdzaak in coaveuti.

6.1. schorsi de procedure tot de eindbeslissing in de procedure van Boston Scientific
tegen Medinol;

62. verwjst do zaak naerde parkeerrol van 6apr11 201 1;
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in de boofdza*k in voorwaardehjke reconvenlie

63. hcrndt iedere verdere beslissing aan;

in het lucideut

64, wjjst de vordering af

6.5. houdt Lie beslissing met betrekking tot de kosten van bet incident ann tot de

beslissing in de hoofdzaak.

I)itvonnis is gewezen door nit. PGJ. de I1e, mr. Chr.AJ.F.M. 1-lensen en mr.PC.S—

van der Kooj en in bet openbaar uitgesproken op 0 novem
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