Desire 20.20 — van minder naar meer evenwicht in octrooidebat
Alexander Tsoutsanis*
Inleiding

1. Onlangs verscheen een reactie van mijn hand op het in BI/E verschenen commentaar van
Kleemans en Drok op een vonnis van de rechtbank Den Haag tussen Eli Lilly en Fresenius Kabi
(ECLI:NL:RBDHA:2019:6107).! Kleemans c.s. en Hoyng hebben daar onlangs op gereageerd.’

2. De zaak gaat over een geschil tussen twee farmaceuten, waarbij de vraag is of een generiek
geneesmiddel tegen kanker inbreuk maakt op een octrooi. Meer specifiek gaat het om de vraag of
de beschermingsomvang van het octrooi, mede gelet op de uitvindingsgedachte, verder strekt dan
de bewoordingen van de octrooiconclusies, gelezen in het licht van de beschrijving, die
uitsluitend op één specificke toedieningsvorm zien.

3. Al sinds de jaren ’70 is krachtens het Protocol bij de bepaling van beschermingsomvang een
‘redelijk’ evenwicht het uitgangspunt, waarbij het ‘midden’ wordt gehouden tussen een billijke
bescherming van de octrooiaanvrager en een redelijke mate van rechtszekerheid voor derden.’ In
deze bodemprocedure kwam de rechtbank tot het oordeel dat de beschermingsomvang beperkt is
tot de in het octrooi uitdrukkelijk geclaimde toedieningsvorm, en zich niet uitstrekt tot andere
farmaceutisch mogelijk equivalente toedieningsvormen. De rechtbank komt daarmee tot een
ander oordeel dan eerdere uitspraken tussen dezelfde partijen in kort geding.

Meer dan uitkomst alleen

4. Kleemans c.s. stellen in hun reactie op p. 1 dat het ‘niet duidelijk is geworden’ waar de
onevenwichtigheid in hun eerdere noot schuilt. Het is zinvol dat met enkele voorbeelden te
illustreren. De strekking van mijn eerder commentaar was onder meer dat het gaat om meer dan
uitkomst alleen. Kleemans c.s. wijzen daarbij op de verschillen in uitkomst ten opzichte van
eerdere beslissingen in kort geding en buitenlandse uitspraken. De auteurs gaan daarbij echter
voorbij aan het specificke samenstel van omstandigheden dat de rechtbank in deze
bodemprocedure aan haar beslissing ten grondslag legt. In plaats daarvan slaan de auteurs op p.
279 wrijelijk aan het ‘reconstrueren’ en spelen dan voor examiner en octrooihouder tegelijk.
Kleemans c.s. vereenzelvigen zich daarbij geheel met de octrooihouder, met dito stellingen, met
voorbijgaan aan het rechtszekerheidsbelang van derden.* Dat is bepaald niet de evenwichtige
toepassing dat bovengenoemd uitlegprotocol van art. 69 EOV voorstaat. Kleemans’ reactie op p. 1
gaat daar aan voorbij.

5. Nu het oordeel in de bodemprocedure afwijkt van eerdere beslissingen in kort geding, wijzen
Kleemans c.s. er onder meer op dat het ongelukkig is dat “men er in Den Haag al niet uitkomt” (p.
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279). Kleemans c.s. gaan in dit verband aan diverse aspecten voorbij. Zo vermeldt men niet dat
die verschillende uitkomsten mede verband houdt met het feit dat diverse stellingen door de
octrooihouder onvoldoende waren betwist. Het vonnis wijst daar meer dan eens op.> Anders dan
Kleemans’ reactie op p. 1 stelt gaat het er dan niet om of een auteur ‘veel belang hecht’ aan
specifieke omstandigheden, maar om het eenvoudigweg naar de lezer duiden of eventuele
verschillen in uitkomst verband houden met in andere procedures meer of minder aangevoerde
resp. betwiste feiten.

Rechtsvergelijkend perspectief te kort door de bocht

6. Weinig concludent is ook het daarop voortbouwende argument omtrent andersluidende
beslissingen in het buitenland. Kleemans c.s. geven dan op p. 282 hoog op van een
andersluidende uitkomst van het UK Supreme Court, maar vermelden niet dat de Engelse rechter
de Nederlandse rechtsleer op dit punt onjuist weergeeft. Anders dan LJ Neuberger in r.o. 82 met
verwijzing naar het uit 2004 daterende Kirin-Amgen meent, is het bepaald onjuist dat de
Nederlandse rechter “would certainly discourage, if they do not actually prohibit, use of the
patent office file in aid of construction.” Die beperkte rol die Neuberger voor Nederland voor het
verleningsdossier inruimt, vindt echter geen steun in Nederlands recht.® Dat is niet sinds vandaag
of gisteren. Het is eerder uitgemaakt in 2012 in AGA v. Occlutech met verwijzing naar Dijkstra v.
Saier.” Waarom gaan Kleemans c.s. daaraan voorbij ? In plaats dat de auteurs de lezer op dit punt
juist voorlichten, kiest men voor een argument voor de biihne, en wel dat de betrokken rechter een
keer ergens in Nederland een lezing heeft gegeven. Wat voegt dat toe ? En als dat al wat toevoegt,
waarom lichten Kleemans c.s. de lezer terzake van eerder genoemde onjuistheden in die Engelse
uitspraak niet correct voor ? In diens reactie op blz. 3 geven Kleemans c.s. nog steeds hoog op
van eerdere genoemde uitspraak van het UK Supreme Court en gaan aan de hen onwelgevallige
hiaten daarin voorbij.

7. Ook elders bevat de bijdrage van Kleemans c.s. in in rechtsvergelijkend opzicht de nodige hiaten.
Zo gaat men voorbij aan het artikel van LJ Arnold waaruit blijkt dat ook in Engeland, ook bij
rechters, begrip is voor het feit dat de uitkomsten in Europa kunnen verschillen. Zoals LJ Arnold
terecht aangeeft komen die verschillen mede voort uit het feit dat het Europees Octrooiverdrag
weliswaar voorziet in eenvormige, gecentraliseerde, verlening van octrooien maar niet in
eenvormige gecentraliseerde uitleg van de beschermingsomvang daarvan.® Kleemans c.s. gaan
daar in hun reactie op p. 3 aan voorbij. Met de suggestie dat ‘de auteur LJ Arnold niet hoeft aan te
halen’, gaan de auteurs aan hun eigen verantwoordelijkheid tot bronvermelding voorbij. De opinie
van Arnold LJ was ten tijde van Kleemans’ bijdrage lang en breed gepubliceerd en had dus
vermeld kunnen worden.

8. Naast Kleemans c.s. heeft ook Hoyng op buitenlandse beslissingen gewezen. Centraal argument
daarbij is dat de beslissing van de rechtbank zou afwijken van ‘alle’ uitspraken die in parallelle
zaken in het buitenland zijn gewezen (sub 2, 28). Hoyng is op dit punt verkeerd verbonden. Als
dit geschil iets laat zien, dan is het wel dat rechters daarover van mening kunnen verschillen.” Dat
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is ook begrijpelijk omdat die buitenlandse uitspraken op procedures tussen deels andere partijen
zien en daarin niet overal dezelfde argumenten zijn aangevoerd. Dat laat zich dus niet één op één
extrapoleren. Naast eerder genoemd vonnis van LJ Arnold in het Verenigd Koninkrijk, bevat
bijvoorbeeld ook het arrest van het Oberlandesgericht Diisseldorf uit 2015 steun voor de opvatting
dat onder omstandigheden de rechtszekerheid dient te prevaleren en in dit geval daarom de
beschermingsomvang beperkt was tot de in het octrooi uitdrukkelijk geclaimde
toedieningsvorm.'® Ook het oordeel van het Bundesgerichtshof uit 2016 spreekt op een aantal
punten eerder tegen dan voor het standpunt van Hoyng en Kleemans c.s. De stelling dat ‘het EOB
niet over beschermingsomvang gaat’ miskent bijvoorbeeld dat een derde in het kader van de
bepaling van die beschermingsomvang mede een beroep kan doen op het verleningsdossier.'! Het
BGH is het daar in algemene zin mee eens:

“Wie das Berufungsgericht zutreffend aufgezeigt hat, ist es nach der Rechtsprechung des
Senats zuliissig, AuPerungen des Anmelders im Erteilungsverfahren als Indiz dafiir
heranzuziehen, wie der Fachmann den Gegenstand des Patents versteht (BGH, Urteil vom 5.
Juni 1997 - X ZR 73/95, NJW 1997, 3377, 3380 - Weichvorrichtung II). Fiir Auferungen des
Priifers gilt nichts anderes.”"

Het BGH biedt daarbij ook uitdrukkelijk steun voor de opvatting in het vonnis van de Rechtbank
Den Haag dat de rechtszekerheid onder omstandigheden aan het toekennen van meer-dan-
letterlijke bescherming in de weg kan staan (r.0. 50):

“Beschrdnkt sich das Patent bei objektiver Betrachtung auf eine engere Anspruchsfassung,
als dies vom technischen Gehalt der Erfindung und gegeniiber dem Stand der Technik
geboten wire, darf die Fachwelt darauf vertrauen, dass der Schutz entsprechend beschrinkt
ist. Dem Patentinhaber ist es dann verwehrt, nachtrdglich Schutz fiir etwas zu beanspruchen,
was er nicht unter Schutz hat stellen lassen. Dies gilt selbst dann, wenn der Fachmann
erkennt, dass die erfindungsgemdfie Wirkung als solche (in dem vorstehend ausgefiihrten
engeren Sinn) tiber den im Patentanspruch unter Schutz gestellten Bereich hinaus erreicht
werden kénnte (BGH, Urteil vom 12. Mdrz 2002 - X ZR 168/00, BGHZ 150, 149, 159 =
GRUR 2002, 515, 518 - Schneidmesser 1).”

Hoewel het BGH het vonnis van de OLG heeft gecasseerd en de zaak heeft terugverwezen naar
een ander OLG, doet dit aan het bovenstaande niet af. Die terugverwijzing hield namelijk verband
met andere thema’s die niet in het vonnis terugkomen, waaronder de rol van
‘selectieuitvindingen’ (r.0. 48 e.v.) resp. ‘indirecte inbreuk’ (r.0. 82 e.v.)."

Van negeren of dode letters is geen sprake
9. Voor wat betreft de concrete juridische beoordeling verliezen Kleemans c.s. uit het oog dat het in

deze zaak gaat om een waardering van verschillende omstandigheden van dit geval, die — zie r.0.
4.23 — “in onderlinge samenhang” aan bescherming voor meer dan pemetrexed dinatrium in de
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weg staan. Het gaat dan om de factoren (a)-(k) als samengevat in mijn reactie onder 4, met
verwijzing naar de relevante rechtsoverwegingen uit het vonnis. Kleemans’ eenzijdige aandacht
op art. 123(2) EOV miskent een en ander. Dat geldt ook voor de verwijzing naar Medinol / Cordis
die de auteurs in hun reactie op p. 3 herhalen, maar daarbij uit het oog verliezen dat het specifieke
samenstel van factoren in deze zaak zich in die zaak niet voordeden. Ik laat dan nog daar dat die
uitspraak uit 2003 dateert. De mogelijkheden om het verleningsdossier mee te wegen zijn
sindsdien verruimd.'* Ook de in dat arrest nog genoemde ‘afstandsleer’ is sindsdien verlaten."
Dat dit arrest voorts een onjuiste maatstaf hanteert en het niet alleen gaat om de vraag of de
aanvrage ‘letterlijke basis’ biedt, volgt voorts uit mijn eerdere reactie onder 6.

10. Het enkele feit dat in dit concrete geval, gelet op dit specificke samenstel van omstandigheden,
geen ruimte zou zijn voor ‘equivalentie’, betekent voorts nog niet dat niet op ‘passende wijze’
rekening zou zijn gehouden met equivalentie. Van enig ‘negeren’ zoals Kleemans c.s. op p. 279
suggereren is daarmee nog geen sprake. Het enkele feit dat in dit concrete geval geen ruimte bleek
voor equivalentie, betekent nog niet dat equivalentie in Nederland ‘weg’ zou zijn. Kleemans’
stelling in zijn reactie op p. 3 dat equivalentie tot een ‘dode letter’ zou worden, berust op
eenzelfde generalisatie en is eveneens onjuist.

Weg kwijt

11. Naast Kleemans en Drok is eerder ook een blog van Hoyng verschenen.!® Nu Kleemans c.s. daar
in zijn publicatie in het geheel niet naar verwijzen, was er geen dwingende aanleiding daar
specifiek op in te gaan. Met dergelijke ‘blog posts’ pleegt bij vakpublicaties ook doorgaans geen
rekening te worden gehouden. Vervolgens verdeelt Hoyng op 11 december 2019 bij een
commerciéle cursus slides waarmee hij alsnog probeert een bijdrage aan de discussie te leveren,
maar gaat daarbij aan wezenlijke punten voorbij.!” Ik volsta met een aantal korte opmerkingen.

12. In zijn eerdere bijdrage kwalificeert Hoyng het vonnis o.a. als ‘schoolvoorbeeld’ resp.
‘onbeholpen poging’ tot een ‘geforceerde’ doelredenering (sub 4, 11, 21, 28). Ook spreekt hij van
‘een beginnersfout’ (sub 10) en dat de rechtbank de ‘weg volledig kwijt zou zijn’ (titel, sub 28).
Het zijn dergelijke onevenwichtige kwalificaties waar mijn eerdere reactie op doelt en waaraan
Hoyng ten onrechte aan voorbij gaat. Diens stelling dat de “rechtbank een tijdje als
octrooigemachtigde [moet] gaan werken”, getuigt in dit verband van weinig voortschrijdend
inzicht (slide 92). In een eerdere polemiek in ons vakgebied is erop gewezen dat kwalificaties nog
geen argumenten zijn.'® Wellicht geldt dat ook hier.

13. Centraal argument van Hoyng is onder meer dat de beslissing af zou wijken van ‘alle’
beslissingen in het buitenland. Zoals hiervoor onder 6-8 bleek is dat onjuist. Ook Hoyng’s overig
commentaar in zijn slides berust op onjuiste lezing. Anders dan Hoyng stelt, deed het specifieke
samenstel van omstandigheden in dit geschil zich niet in de Rosuvastatine zaak voor. Het gaat dan
om de, in onderling verband te beschouwen, factoren (a)-(k) als samengevat in mijn reactie onder
4, met verwijzing naar de relevante rechtsoverwegingen uit het vonnis. Hoyng gaat in zijn
slideologie doorlopend met zichzelf in debat en dicht anderen allerlei standpunten toe, maar
verliest daarbij uit het oog dat mijn reactie onder 4 slechts de overwegingen uit het vonnis
samenvatten. Mijn reactie heeft daar niet in willen treden, maar slechts in algemene zin willen
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benoemen dat het commentaar daartegen onvolledig en onevenwichtig is. Dat gold voor
Kleemans c.s. en geldt eens te meer voor het pijlsnelle commentaar van Hoyng.

Weg vooruit

14. Het gaat ondertussen niet om auteurs ‘voor’ of ‘tegen’, maar om de vraag of we vooruitkomen in
het recht, en of de uitkomst van die rechtspleging controleerbaar en aanvaardbaar is. Dat vergt
soms meer afstand en meer nuance. Dit juist ook bij het octrooirecht, waarbij de bepaling van de
beschermingsomvang conform het Protocol van artikel 69 EOV nog steeds van land tot land
pleegt te worden vastgesteld, en daarom in uitkomst ook wel eens kan verschillen. Al in 1978
omschreef Jacob het in het Protocol beoogde ‘midden’ tussen ‘redelijke bescherming voor de
octrooihouder’ en een ‘redelijke mate van rechtszekerheid voor derden’ als een ‘politician’s
sentence’.' De positie van de octrooirechter valt in zoverre niet te benijden. Het enkele feit dat
een rechtbank in een concreet geval geen ruimte ziet voor meer-dan-letterlijke bescherming,
betekent niet dat daarmee niet op passende wijze rekening is gehouden met equivalentie, laat
staan dat men de ‘weg kwijt’ of dit een ‘dode letter’ zou zijn. Professor Rubin schreef eens dat
auteurs “not only analyze the work of judges, but they also tend to think of themselves as judges,
and to speak like judges (..). They employ the same legal terms, and treat them with comparable
levels of respect or disdain.”*® Meer respect voor rechterlijke beslissingen. Laten we daar in 2020
aan denken.
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