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yOArNrS gewezen en uitgesproken in het gerechtsgebouw te Antwerpen oP achtiien oktober
tweeduizenddertien in de openbare terechEitiing \ran de zevende kamer van de rechtbank van koophandel
van hei anondissement Antwerpen, waar zitting hadden :

Rechter, Voorzitter van de kamer

Rechter in Handelszaken

Rechter in Handelszaken

Griffier

ハ

in de zaak A/1208619

CELGENE CORPORAT10N,een vennootschap ondemclrpen aan de weten van de staat Delaware,
zetel te N」 07901 Summl ⅣSAl,Mo雨S Avenue 86

eisende partij : vertegenwoordigd door Mr. G. Coppens loco Mr. S. Champagne en door Mr. V. Foncke,

advocaten, allen kantoor houdende te 1200 Brussel, Brand WhiUocklaan 165.

TEGEN :

NV DAFRA PHARMA metzetelte● 00 TumhOut SlaChthuisstmat 30,KB0 0459 676 862.

verwerende pa両 :vertegenwoordigd d∞ r Mr.S Cub献 |∝o Mr F PetI‖ on en d∞ rMr K R∞ x,advocaten,

a‖en kantoor houdende te 1000 Bnlssel,」 oseph stevensttat 7
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PROCEDUREV00RAFGAANDEN

De rechtbank past de artikelen 2, 34, 36, 37 en 4l van de Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in

gerechtszaken, gewi.ilgd bij wet van 10 oktober 1967 houdende het gerechtelijk wetboek, toe.

Op 28 september 2012 gaal de vennootschap naar weemd recht CELGENE CORPORATION over tot

dagvaarding.

De stukken van rechtspleging worden opgenomen in het dossier van rechtspleging.

De rechtsdag wordt bepaald conform artikel 747 91 Ger. wb. Voorafgaandelijk de pleitdatum leggen partijen

hun respectievelijke stukkenbundels neer.

De zaak wordt gepleft op 27 september 2013 waama ze in beraad wordt genomen.

V

DE FEITEN

A    DE PARTI」 EN

De vennootschap naar vreemd recht CELGENE CORPPORATION (hiema aangeduid als

"CELGENE) betreft een biotechnologiebedrif opgericht in 1986 en heeft een aanzienliike

octrooiportefeuille opgebouwd m.b.L geneesmiddelen voor kanker en ontstekingsaandoeningen.

CELGENE werkt actief samen met academische ondeeoeksinstellingen en medische centra. ln dit

kader wijst CELGENE op een langdurige relatie met Prcf. A. DALGLEISH we*zaam aan de St.

George's University te Londen (V.K.). CELGENE stett dat het doel van deze samenwerking de

ontwikkeling betreft van kankerbehandelingen die op thalidomide en derivaten daarvan zijn

gebaseerd.

CELGENE verkrijgt in de zomer van 1998 van de FDA (Amerikaanse 'Fod and Drug

Administration) de toelating om haar product 'Thalomid (thalidomide) op de markt te brengen voor

de behandeling van "eryd1ema nodosum leprosum" (een huidaandoening). De latere ontdekking van

een antiangiogenese en immuniteitssysteemmodulerende werking van thalidomide leidt tot de studie

en ontwikkeling van thalidomide-derivaten. ln 2005 verkrijgt CELGENE een FDA marktvergunning

voor lenalidomide (een thalidomide-analoog). ln 2006 verkrijgit CELGENE een FDA toelating voor
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het gebruik van thalidomide in combinatie met dexamethasone voor de behandeling van

meervoudige my,eloom patienten.

―    De NV DAFRA PHARMA(hiema aangeduid als・ DAFRAn WOrdtin 1997 opgencht en concentreert

zich“aanva″ke方  々・ ορ mararabeヵ andelinge,"doch“ ev●/ueere naarl17temaど οnaa′ 危″″ace●●sch

bed`″ met sたコ崚9"dudp● 7teFeυ″燈" De heer H 」ANSEN (in de loOp van onderhavige procedure

overleden)Was gewezen bestuurder van DAFRA en de verrneende uitvinder van de utvinding

voon″erp van onderhavige opeisingsprocedure.

DAFRA stelt dat Dr H 」ANSEN sinds 1991 ondwoek deed naar artesunaat een artemisinin←

derlvaat en aanven″ ante antl‐ malarla―gcneesmiddelen [)AFRA stel verder dat di onder20ek leidt

tot verschi‖ ende octrooien en werd ungebreid naar andere toepassingsgebleden waaronder

kankeraandoeningen

B     ODOeeiSt omooiaanvraaq EP 09167010 9

op 31 juli 2oo9 dient DAFRA een octrooiaanwaag in bij het Europees octsooi Bureau (hierna

aangeduid als "EoBJ onder het nr. EP 09167010.9 (hiema aangeduid als'EPA'10.y waarbii Dr. H.

JANSEN wordt aangeduid als uitvinder. EPA'10.9 is getiteld 'samenstellingen bestaande uit

thalidomide en ademisinine (derivaten) voor de behandeling van kankef De onafhankelijke

conclusie luidt als volgt
-Fatmaceutische samensbtling voor de behandeling van kanker fusbande uit

- thatidomide, of een deivaat hieruan, of zouten of solvaten hieNan;
- 66n of meerdere artemisinine vebinding, of zouten of solvaten hieNan:
- 6€n of meerdere hrmaceutische aanvaarde dG,gers en/of ontvangers'

Op 16 november 2OO9 wordt het Europees onderzoeksrapport meegedeeld. Dit rapport besluit iot

gebrtik aan uitvinderwerkzaamheid gezien de opge€iste samenstelling geen onverwacht

effecvresultaat schijni op te leveren. Op 3 februari 2O'l 1 wordt EPA'10.9 gepubliceerd'

op 29 augustus 2O1 l deelt DAFM haar opmerkingen aan het EoB mee. Ter staving van de

stelling dat er sprake is \ran een onverwacht effecUresultaat wordt de wetenschappeluke publicatie

"The antimataian agent aftesunate possesses anticancer properties that can be enhanced by

combination stntegies" cHet antimahia middel aftesunaat bezit antocarcinogene eigenschaPpen

die kunnen worden verstetkt dar combinatiestategi€n) toegevoegd. Deze publicatie is van de

hand van Prof. DALGLEISH. Dr. LIU en Dr' GRAVETT (lnt. J. Cancer, 2011, P. 1471-14AOl'

op 21 september 2011 formuleert het EoB nog bijkomende opmerkingen inzake

uitvinderwerkza amheid, meer bepaald omtrent het gebrek aan een onverwacht effecuresultaaL Op
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17 januan 2012 past DAFM, overeenkomstig deze opme*ing, de conclusies en de beschrijving van

EPA'10.9 aan.

Bi.i schri.jven dd. 9 mei 2012 wordt DAFRA geinformeerd dat het EOB de intentie heeft om EPA'I0.9

te verlenen.

Op 28 september 2012 gaat CELGENE over tot dagvaarding in opeising van EPA'10.9 en verzoekt

ze vervolgens opschorting van de verleningsprocedure bij het EOB (toepassing van artikel 61

Europees Octrooiverdrag (hierna aangeduid als 'EO\f) jundo Regel '14(1) lmplementing

Regulations).

Op 5 januari 2010 dienen Prof. DALGLEISH, Dr. LIU en Dr. G RAVETT een octrooiaanvraag in bij hei

USPTO onder nummer US 611292307 getiteld "Method of treating cancer using a combination of an

immunomodulatory compound and aftemisinin or derivates thereof ('Methode/werkwijze voor

behandeling van kanker gebruik makende van een combinatie van een immuniteitmdulerende

vehinding van aftemisinine of derivaten hielan'). De onaftrankelijke conclusie luidt als volgt:

'Een methoddwe*wijze voor de behandeling van kanker besbande uit de toediening aan
een rEtiint die dit nodig heeft van een immuniteitsmodulerende vehinding en artemisinine
en derivaten hiervan'.

Bij overeenkomst dd. 4 mei 2010 dragen Prof. DALGLEISH, Dr. LIU en Dr. GRAVETT de

wereldwijde rechten verbonden aan de UsPTo-aanvraag over aan CELGENE (met uitzondering van

de Verenigde Staten van Amerika).

Op basis van de UsPTo-aanvraag dient CELGENE op 5 januari 2011 een internationale

octrooiaanvraag in onder de tiiel 14 combination of an immunomodulatoty compound and an

attemisinin or derivate hereof for teating cancef (Een combinatie van een immuniteitmoddlerende

vehinding met ademisinine of een derivaat hieNan voor behandeling van kankef). Op14juli 2011

wordt de intemationale octrooiaanvraag met inbegrip van het intemationaal onderzoeksrapport

gepubliceerd. De onderzoeker besluit tot een gebrek aan nieuwheid (conclusies 1 en 4) en

uitvindenarerkzaamheid (conclusies 2, 3, 5-10). Zo wordt door de onderzoeker gewezen op een

onvoldoende bewijs (data) m.b.t. onvoorzien eJfecuresuhaat ('zoals synergie indien de verbindingen

(lenalidomide en artemisinine) sarnen worden gebruikf) .

O.a. de e€rdere ocuooiaanwaag van DAFRA dd. 29 juli 2009 (WO2011/012626) wordt geciteerd in

het onderzoeksrapport en er wordt gesteld dat dit document wellicht relevant zou worden ten ti.ide

van het nailonaley'regionale ondeeoek.

▼

V
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C. Overioe feiteliike qeoevens aanoebracht door oartiien

partijen dragen afzonderlijk een hele reeks feitel'rjke gegevens aan die volgens hen (vermeend)

(respectievelijk) aantonen:

dai heEii Dr. H. JANSEN heEi.i Prof DARLEIGH de academische dan wel praktijkgerichte achter-
grond heeft/trad om als uiMnder van EPA'10.9 te worden beschouwd. Hiertoe worden C\fs, weten-

schappelijke publicaiies, samenwerking met verschillende proffen, octrooiaanvragen, .. voorgelegd.

dat aan de hand van persoonluke verklaringen en laboratoriumnotities dat heEij Dr. H. JANSEN het-

zi.i Prof DARLEIGH de"uituinding: hebben gedaan.

hetzij dai Dr. H. JANSEN de uitvinding heeft afrrandig gemaakt tijdens een diner te London, heEij

dat het net Dr. H. JANSEN was die informatie aanrelkte aan Prof. DARLEIGH

dat CELGENE reeds geruime ti.id (tiidens onderhandelingen met DAFRA) op de hoogte was van de

octrooiaanvraag met als uivinder Dr. H. JANSEN (op naam van DAFRA) doch geen actie onder-
naam.

ln haar beoordeling zal de rechtbank enkel deze concrete feitelijke elementen aanhalen in de mate li
bi.ldragen iot de invulling mn de begrippen noodzakelUk om de ingestelde vorderingen te beoordelen

(zowel als bewijs als als verweer).

DE EISEN

a

De eisen van CELGENE strekken in hoofdzaak tot:

Het horen zeggen voor recht dat CELGENE recht heeft op de verlening van EPA'10.9 en alsdr,<da-

nig gerechtigd is om voormelde octrooiaanvraag verder te zetten als haar eigen aanwaag in plaats

van DAFM.
De overdracht te bevelen aan CELGENE EPA'10.9 binnen de 5 kalenderdagen vanaf de beiekening
van het tussen te komen vonnis en te verklaren voor recht dat, bij gebreke daaraan, het tussen te

komen vonnis daartoe als titel zal gelden.

De betaling door DAFRA van de kosten van het geding daarin begrePen de kosten van dagvaarding
(€ 254,39) en de rechtsplegingvergoeding (begroot oP € 1.320).

Bij conciusie stelt DAFRA verscheidende tegeneisen in die in hoofdzaak strekken tot:

Het horen zeggen voor recht dat DAFRA als enige gerechtigd is tot de aanwaag v-an EPA"I0.9'

(ondergeschikt) Het horen zeggen voor recht dat CELGENE mederechthebbende is in de ln van

art- 9 q2 BOW en te verklaren dat EPA lO.g als een onverdeeldheid moet beschouwd worden over-
eenkomstig de regels inzake gewone mede-eigendom als geponeerd in artikel 577-2 BW, waarbii

het aandeel van beide partijen in onverdeeldheid gelijk is.

Het bevel op te leggen aan CELGENE schriftelijk mee te delen aan het EoB dat de verleningsproce-
dure van EPA']0.9 dient te worden hervat onder verbeurte van een dwangsom en bij gebreke daar-
aan, het tussen te komen vonnis als bevel tot hervatting zal gelden.

De betaling van een schadevergoeding door cELGENE ten bedrage van € 250.000 (provisioneel)

De uitvoerbaarheid bij voonaad heeij in zijn geheel heEi.i in zi.jn onderdelen (i.e. titulariteit en bevel

tot mededeling aan het EOB) van het tussen te komen vonnis'
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. De betaling door CELGENE van de kosten van het geding inhoudende de rechtsplegingvergoeding
begroot op € 5.500.

HOEDANIGHEID

- Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen hoedanigheid in de procesrechtelijke ln
enerzijds, waar ze de toelaatbaarheid van de eis aangaat en in de materieeirechtelijke zin

anderzijds, waa( ze de gegrondheid van de vordering aangaan.

De toelaatbaarheid wordt beoordeeld op het oqenblik van het instellen van de vordering, de

gegrondheid echter pas op het ogenblik van de uitspraak.

Hoedanigheid in de procesrechtelijke ln is een vereiste dat ter sprake komt wanneer een persoon

rechten ivii uitoefenen die aan een andere persoon toebehoren. Een persoon die eigen rechten wil

uitoefenen heeft per definitie hoedanigheid in de zin van artikel 17 Ger. Wb. Het volstaat dat de

CELGENE beuleerf titularis te zijn van bepaalde rechten. De vraag of zij daadwerkelijk deze rechten

bezit, is een vraag naar de (materieelrechterlijke) vorderingsgerechtigdheid, die de grond van de

zaak betreffen.

De ingestelde eisen worden toelaatbaar verklaard.

V. BEOORDELING

V.A. Vermoeden van titulariteit

Het vermoeden als weergegeven in art. 8 van de Belgische wet op de uitvindingsoctrooien van 28

maart 1984 (hierna aangeduid als 'BOW)'(ais bevestiging van een quasi-identieke bepaling in

artikel 60 EOV) houdt in dat'b4 de procedures voor de Diensf (procedures voor het EOg) de

aanvrager wordt geacht gerechtigd te zijn het recht op een octrooi te doen gelden. Dit vermoeden is

enkel van toepassing in het kader van de vedeningsprocedure en niet van procedures voor hoven en

rechtbanken (zoals in casu de procedure tot opeising).

ln de procedure voor de DiensUEOB wordt dit vermoeden expliciet voorzien opdat duidelijk is dat de

DiensUEOB geen verplichting heeft omtrent het onderzoek naar uitvinderschap.

Anderzijds betreft dit een louter semantische discussie aangezien er een de bcto vermoeden

bestaat van uitvinderschap in hoofde van verwerende partij (beter de heer H. JANSEN) door de

procedurele poiitie van partijen in een procedure tot opeising. lmme6 CELGENE, als (op)eisende



partij, draagt de bewijslast van de onderliggende feitelijke elementen (en toekenningsvoorwaarden)

yan haar vordering. Gezien zii dient aan te tonen dat is voldaan aan de voorwaarden van artikel 9 $

1 BOW, wordt vermoed dat de persoon aangeduid als uilvinder in de octrooiaanvraag de

. rechtmatige uitvinder is in de ln van het EOV.

v.B. Toeoassino artikel 9s1Bow

V.8.1. Theoretische omkaderino

Artikel 9 $ 1 BOW bepaah het volgende:
.lndien een octrooi is aangewaagd, heEli voor een uitvinding die aan de uitvinder of ziin

rechtve*rijgenden affandig is glmaakL he2ii met terziide stelling van e3n wefteliike of
conUacqile verplichting, k1n di benadeelde persoon eisen dat het octrooi aan hem wordt

overgedragen, onverminderd alle andere rechten of rechEvordeingen'"

CELGENE draagt een dubbele bewijslast:

Bewiis 1: CELGENE is de uiMnder/rechtsverkrijgende van de geoctrooieerde uNinding, 6n

ee*,li; 2: a) de uitvinding werd aan de uitvinder/rechtsverkrijgende aftandig gemaakt (waarbi.i

geen kwade trouw dient bewezen te worden), of
6) de uiwinding werd ingediend in striid met een wettelijke of contractuele

verplichting.

ln onderhavige vordering argumenteert CELGENE dat de uitvinding aan de

uitvinder/rechtsverkrijgende afrrandig werd gemaakt (2.b.).

Een wezenlijke voorafgaandelijke beoordeling betreft de inwlling van het begrip "urfuinder".

De inwlling hiervan kent in de landen lid van het EOV een beperkt aandachtsveld aangezien

uitvinderschap geen criterium is voor octrooieerbaarheid (in Europa) (cfr. DE WYST, B.

"Handboek octooien" Brugge, DE KEURE, 2006, p. 31). lndien verschillende personen

onaftankeliik van elkaar de uiMnding hebben gedaan, telt enkel de oudste datum van

octrooiaanvraaq ('frst{o-fler principe).

De vraag wie als uitvinder dient beschouwd te worden, wordt in de rech6leer benaderd vanuit een

situatje waarbu verschillende personen aan de (ontwikkeling van de) uitvinding hebben

samengewerkt (cfr. GoTzEN, F. en JANSSENS, M.-C., 'Wegwis in het intellectueel

eigendomsrech(, Brugge, VANDEN BROELE, 2009' p. 199 (53 Meerdere UiV'hdeE) en VAN

puwELDE, 1., "lnteltectuele Rechten van we*nemed, Antwerpen, INTERSENTIA, 2012, nr. 168

c2.1-j. meedere uitvinde,!). De hoedanigheid van uitvinder wordt toegekend aan alle personen

die een "substana€/e biidrage tot de uitvindingl hebben geleverd.

L~r■ CENE CttPOM‐ 10N/″
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Door de aangereikte inwiling van het begrip 'uitvindef dienen twee onderliggende begrippen (i)

"uitvindingi en (ii) "substanti5le bijdnge' ingewld te worden.

Het beo百 o“υハ″面 ρ♂

“υ′″わd"ず dient te worden onderscheiden Van eenセ e¨ oreerde υrVInding(Of Octroo)

lmmers op het moment dat de uitvinding wOrdt gedaan(het idee」 ch heeft vervonnd tot

uitvinding) is het mogeluk dat (nog) niet iS V。ldaan aan de stnkte (bewusbare)

octooleerbaarheldsvoon″aarden

Het beg‖ p“u卜inlnず wo「dtin het EOV niet gedeinieerd Algemeen wordt aanvaard dat

een“υ〃Йndiリグ als“UPrrldrag dient gekwal面 ceerd te worden indien het een technische

oplossing betreft m b t een technisch probleem,dankz"techniSChe middelen die herhaald

kunnen worden(cfr REMICHE,B en CASSlERS,V`DroiЬ  des brevets dわ venfron e77 dS

savO′r=わ1に", B“ssel, Larcier, 2010, p 83)  De vraag of de voorgestelde technische

oplossing,die als uitv nding wordt aangeduid door de aanvrager/octrooihouder,voldoet aan

de  ovenge  octrooieerbaarheidsvoon″ aarden (nieuwheid,  uh′ inden″ erkzaamheid  en

industrlё le toepassing)staat hiervan vo‖ edig los

Om aan deze test lteChnische oplossing voor een technisch probleem)te V。 ldoen wordt

door het EOB de voorheen gebn」 ikelJk“ cο17ab●leJheore"verlaten(l e een uitvinding dient

een technische bJdrage te leveren tot de stand van de techniek)(CaSe taw οf割りe30ards OF

Appea′ oftte Etlropean Parent ottce,sL,2010,p 6met ven″

"zing naar T931/95,0」

2001,

441:T258/03,0」 2005,575 en T/1001/99)Het technisch karakter van een“υlν
'■

■●

`r iS
een“ l●here17:a"ガbtJr Onallankeluk van de ebe″1承e bttdrage van de ub′ inding tot de stand

van de techniek(cfr T 619/02,0」 2007,63)

Met andere woorden de argumentatle van CELGENE dat de heer H 」ANSEN niet beschikte

over voldoende expenrnentele data btt de aanvraag van het octrooi(en/Of Op het moment

van het doen van de venneende utvinding),Waanllt een onvoorz en technisch resultaat kon

worden afgeleld,is niet aan de orde bJ de inVu‖ ng van het begnp“υIPllldログ

Het becnD“ subsゎ″jさた blldace"

Waar deze substantё le blldrage in bestaat is afllankeluk van de omstandigheden van het

geVaL doCh zal ulteraard dienen ingevuld te worden aan de hand van wat verneld wordtin

‐
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de octroorconciusies(alS essettele kenmerken Van de uttnding). Hierbu iS het niet van

belang hoe groot de budrage is doch Wel de inhOude1lke betekenis ervan in het licht van de

opgeeiste utunding

ln de rechtsieer wordt m b t de invulhng van het begnp・ sυ誂わnlere blJdage"melding

gemaakt van“een daadwerel養e crea"ve en lalellmele rnbreng"(cfr.GOTZEN,F en

」ANSSENS,M.C―C.,0.こ,P199)

Het sυ bs"ll● ee′ ka●たたr・ beter het belang van de budrage,dient beoordeeld te worden in

het licht van het c● ●ceρtte′ ge力arte ya17 de o"eerste υ力Й″dlng  lndien deze van alte

hOOg gehalte zou 211n Om te voldoen aan de octrooieerbaarheidsvoomaarden is in deze

stand van beoorde‖ ng niet van belang (cFr de invu‖ ing van het begrip“υMndinず en de

V00口″aarde van technische bldrage).

Hoe  hoger het conceptueel gehalte (meestal samengaand  口et een  ulgebreide

beschenningsomvang), hoe lager de drempel van het “substa″」しer gehalte, beter de

inhoudelke betekenis erVan,in het‖ cht van de opgeёiste ubЛ nding zal worden gezet om te

worden beschouwd als“b“age"(y nOg anders:hoe hoger het∞ nceptueel gehatt van

een u面 nding,des te algernener kan de bJdrage Jn Orn te worden beschouwd als

voldoende substanjeel om als uttnderte worden beschouwd

Op grond van het bovenstaande wordt de'olgende invu‖ing gegeven aan het begrip“ ●●jnder

υ″Jndeィリ ls`巧口

'deZe pers●

olp rpersorleり de eell Subs"● Oere b″ ageヵee■ Oebbe″
gereveだ tOr υMndring

rlp waaめ ,ars υ嗣 口。 "“i bescrl●●wd deze υMMng dle eea rechaお cわe oprOssi"

aanrel″ y●●r een techrllsc力 probreem rm_a.旺 dね WOd beschουwd ars tlMndhg met een

techalstt ka●綸e′

`attκ

e′ 52r7,EOり ell.

rl19 ИttaめJ de subsb鷹たre bidace er7わaar詢力●●deJjJke berebllrs tte,t be● ●deerd te

worden frl力 etた力t yan het corlcepれ たer gefla■e"n de opgeerste●力Йndlag"

Dergelijke concrete invulling wordt mede ingegeven na een beperkte kruisbestuMng
meide Amerikaanse praktiik omtrent deze problematiek, gezien de centrale positie

die de uiMnder in de aanvraag-procedure inneemt C,trsf to invent' en vanaf maart

2013 'firsl inventor to ,t/e). ln de Amerikaanse praktiik wordt aangenomen dat als

uitvinder wordt beschouwd hij die de uitvinding heeft'concerved. Het begrip
"conceived is een kembegrip in deze beoordeling en kent in de gebruikte betekenis
geen letterlijke vertaling naar het Nederlands. Het best kan het worden omschreven

its "z;cn de uiNinding hebbn gevormd in het hoof{ (di. Oxford Advanced
Leameis Dictionary, 1990)). Hierbii is eerder de conceptie van de uitvinding van
belang en niet zozeer het omzetten in de prakti.ik van de uitvinding ( Reduction to

PracDie') van belang. Hoe gedetailleerder deze concePtie dient te ziin, hangt af van

het conceptueel gehahe van de uitvinding.



V.8.2. Concrete uitwerkino: de uitvindino als venyoord in EPA'10.9

De uitvinding die wordt opgeCist betre-ft hel samenbrengen van'thalidomide', -.PJn'aftesimisinine

vehindingi en een "farmaceutisch aanvaarde dragef in een farmaceutische samenstelling voor de

behandeling van kanker. Door dit samenbrengen van de technische middelen ontstaat een

technische oplossing.

Het conceptueel gehalte van deze uiMnding is eerder hoog: het samenbrengen van 3 elementen.

VB.3. Concrete uitwerkin● :Prof.DALGEISH.Dr.LIU en Dr.GRAVETT ziin uitИ nders

De rechtbank oordeelt dat CELGENE voldoende naar recht bewijst dat Prof. DALGLEISH, Dr. LIU en

Dr. GRAVETT tot de (uit)vinding ljn gekomen om deze bestanddelen samen te brengen en dat hun

bijdrage dan ook substantjeel is in de uitvinding.

Hieromtrent kan worden venvezen naar de schriftelijke getuigenverklaring van Dr. GRAVETT dd. 11

oktober 2012 waarin deze steh dat 'ergens begin 2009, op verzoek van Prof. DALGLEISH'

benaderde ik Dr. LfU met de intentie om met deze studies verder te gaan. Deze discussies leiden

tot het gebruik van A1 (i.e. artemisinine) en A2 Grtemether) in combinatie met thalidomide en

derivaten daarvan, zowel als de gewone chemotherapedische gemcitabine en oxaliplatin'. Deze

verklaring wordt bevestigd door de verklaring van Dr. LIU dd. 4 oktober 2012 waarin deze aangeeft

dat Dr. GRAVETI hem benaderde en dat na discussies lenalidomide en thalidomide werden

opgenomen omdat de doelprofielen van deze medicijnen gelilkaardig zijn aan artemisinine. Het

ondezoeksplan zou leiden tot experimenten van midden juni 2009 betreffende de combinatie van

artemis in ine mel tha lidomide.

Volledigheidshatve wordt gesteld dat het bovenstaande niet lnhoudt dat Dr. H. JANSEN 96en

uitvinder zou ziin van de uitvinding als weergegeven in EPA"I0.9.

V.B.4. Concrete uitwerkino: de uitvindino werd afhandio oemaakt van de

uitvinders/rechtsverkriioende (CELG ENE)

Gezien e€n -menloop van (exteme) omstandigheden vaak de aanleiding is voor een bepaalde

uivinding ery'of de oplossing van technische problemen vaak door verschillende onderzoekscentra

parallel worden nagestreefd, is het niet uiEonderlijk dat uiMndingen rond heEelfde ogenblik bij

verschillende personen ontstaan (onaftankel[k van elkaar).
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Tegen deze achtergrond dient het tlveede bewus (het aftand,b maken) niet onderschat te worden in

de beoordeling omtrent een opeisingsvordering. lmmers octrooibescherming zal enkel toekomen

aan hem/hen die eerst overgaauovergaan tot octrooiaanvraag (zelts indien de niet-aanvrager

uitvinder eerder tot de uitvinding zou gekomen zijn). De eerdere uitvinder kan enkel nog de

"oct@iee,bare' urtvinding opeisen indien hi.i kan bewijzen dat aan de voonrvaarden van artikel 9 S 1

BOW voldaan ljn.

Aan de hand van volgende verklaring bouwt CELGENE haar stelling uit dat de uiMnding werd

aftrandig gemaakt door Dr. H. JANSEN (verklaring van Dr. DALGLEISH dd- 1 1 oKober 2012):

Tp 29 juni onlnoetjrjn we elkaar en ik vettelde hem dat de eerste indicaties waren dat er
inierdaad een synergie lyas tussen sommige van de Attemisinines en Thalidomide en

Lenatidomide, hoewei nog veel we* moesl worden gedaan om mogeliike mechanismen uit

te we*en. lk was op dai ogenblik niet in de mogeliikheid om specifieke details m.b.t. deze

experimenten aan hem mee te delen."

Met andere woorden op basis van deze algemene (niet specifieke) vermelding tijdens een gesprek

meent CELGENE dat Dr. H. JANSEN de uiwinding zou aftrandig hebben gemaakt van de "utuindef .

De rechtbank oordeeh dat dit onvoldoende is om het ahatd't!] maken aao te nemen en dit op grond

van volqende ovenrvegingen:

(i) De verklaringen en omstandigheden waarbii Prof. DALGLEISH en Dr. H. JANSEN elkaar

voor de eerste maal ontmoetten in M0nchen (Duitsland) tijdens een conferentie met als tiiel

"Next Generation Targeted Cancer Therapie$ op 13 en 14 mei 2009, waarbij de

aanwezigheid van Dr. H. JANSEN op deze conferentie reeds zi.ln interesse in oncologie

aangeeft.

Volgens DAFRA gaf Prof DALGLEISH op deze conferentie een voordracht omtrent het

gebruik van tenalidomide (derivaat van thalidomide) bij melonona patienten en was het

onderwerp toegesPitst op een monothe npie. Op deze conferentie zou Dr. H. JANSEN

hebben voorgesteld om te werken met een combinatietherapie (een door de wereld

Gezondheidsorganisatie aangeraden therapie bii het gebruik van artemisinine) waarbij hii

.voorstelde 
om met artesunaat te werken.

Volgens CELGENE gaf Prof. DALGLEISH op deze conferentie een voordracht omtrent een

combinatietherapie. De heer DALGLEISH spreek in ziin verklaring dd. 11 oktober 2012 van

een'leing over Thalidomiden en analogen daaruan'. Alhoewel CELGENE over de pPt-

presentate van Prof. DALGLEISH beschiK wordt deze niet neergelegd.



Of nu het ondenarerp van de voordracht van Prof. DALGLEISH mono4an wel

combinatietherapie betreft, er is geen betwisting dat Dr. H. JANSEN aan Prof. DAIGLEISH

voorstelde om te werken mel'aftesunaa(. Dat Prof. DALGLEISH reeds hiermee werkte of

hiervan in de overtuiging was (11ij dacht dat aftesu,Eat en betere aiemisinine zou iin dan

degene die we van Prof. Haynes hadden onvangen, maar omdat de Haynes bestanddelen

waren gecodeerd, dachten we dat we het a,tesunaat wellicht in elk geval hadden" ie
ve*laring Prof. DALGLEISH) voegt hieraan niets toe . Het voorstel wijst erop dat Dr. tt.

JANSEN in elk geval reeds het voorstel had geponeerd om een combinatietheraPie uit

werken met artesunaat en thalidomide (voorafgaandeli.ik het diner te Londen). Met andere

woorden de conceptie van het samenbrengen van artesunaat en thalidomide (op zich in het

Iicht van de opgeeiste uitvinding een substanti€le bijdrage) bestond reeds (minstens) op dat

moment bij Dr. H. JANSEN. De toevoeging van een drager (als derde element) is eigen aan

de iarmaceutische samenstellingen die dienen toegediend te worden. Dat deze vinding

reeds eerder kwam te ontstaan (onafhankelijk van Dr. H, JANSEN voorafgaandelijk deze

conferentie) doet niet terzake bij het beoordelen van het afhandig maken.

Het aangeven dat de eerste indicaties bestonden van synergie (aangebracht in algemene

termen tijdens een diner in Londen op 29 juni 2009) is onvoldoende om gewag te maken van

enig aftandig maken aangelen bewezen kennis van deze synergetische werking geen

voonaraarde betreft om de liiigieuze octrooiaanvraag in te dienen. Het al dan niet bewijs van

een synergetische werking van dit samenbrengen betreft geen element waarmee rekening

dient te worden gehouden in de beoordeling omtrent het uiMnderschap op zich.

Het gegeven dat combinatietherapie€n bli.jkbaar niet ongewoon zijn in de farmaceutische

sector (cfr stelling van CELGENE omtrent de bijdrage van Prof. DALGLEISH tijdens de

conferente gehouden te M0nchen alsmede de richtlijnen van de Wereld

Gezondheidsorganisatie- zie in{ra) samengaand met het gegeven dat CELGENE kennis had

van de werking yan Aafidomide en dat DAFRA kennis had van de werking van artemisinine

verbiMingen.

Op grond van onvoldoende bewijs naar recht omtrent het aftandig maken wordt de vordering tot

opeising afgewezen als ongegrond.

V.C. Vorderinototschadeverqoedino

DAFRA verstekt onvoldoende elementen omtrent het bestaan en de omvang van haar vermeende

schade. De opschorting van de toekenningsprocedure voor de hei EOB is op zich onvoldoende
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grond om tot schade te besluiten.

Gezien de hierboven weergegeven beoordeling kan de opeisingsprocedure (evenals de waag tot

opschorting van de toekenningsprocedure) niet worden beschouwd als een fout in hoofde van

CELGENE.

De vordering wordt #gewezen als ongegrond.

V.D. Vorderino tot mededelino aan het EOB

Gezien er geen enkel beletsel bestaat in hoofde van DAFM (in het licht van de toepassing van

artikel 61 Eov juncto Regel 14 (2) lmplementing Regulation) om het EoB zelf op de hoogte te

brengen van de tussengekomen uitspraak en gezien het al dan niet verderzetten van de

verleningsprocedure een autonome beslissing betreft van het EOB, wordt de vordering ten laste van

CELGENE (onder verbeurte van een dwangsom) tot mededeling aan het EoB (met inbegrip dat de

verleningsprocedure dient te worden verdergezet) ongegrond verklaard.

V,E. Uitvoerbaarheid bii voorraad

Gezien de gegrondverklaring bepe*t is tot de erkenning dai DAFM PHARMA NV gerechtigd is op

de aanwaag van EP 091 670.10.9 (hetgeen volgt uit de ongegrondverklaring van de hoofdvordering),

heeft de vordering tot uitvoerbaarheid bij voonaad geen voorwerP.

UITSPRAAK

De rechtbank op tegenspraak.

Verklaart de ingestelde eisen toelaatbaar doch ongegrond.

Neemt kennis van de tegeneisen ingesteld door de NV DAFM PHARMA.

Verklaart deze toelaatbaar en in volgende mate gegrond:

. E*ent DAFRA PHARMA NV als gerechtigde tot de aanwaag van EP 091670'10'9. -

. Verwerpt het andere en meergevorderde als ongegrond.

Veroordeelt elk van de partijen tot de eigen Procedurekosten.

VI.
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