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Arrest in kort geding van 28 maart 2023 (bij vervroeging)
in de zaak van

Corbin Clinical Resources LLC.

gevestigd in Cumberland, MD, Verenigde Staten van Amerika,
appellante,

advocaat: mr. S.C. Dack. te Amsterdam,

tegen

|. Pelvitec B.V..

gevestigd in Delft,

2. Leapmed France SAS,

gevestigd in Nailloux, Frankrijk,

3. Advance Medical Designs INC,

gevestiad in Marietta, GA, Verenigde Staten van Amerika.
ERX A

wonend in [N Belgié,

geintimeerden,

advocaat: mr. J.J.E. Bremer LLLM te Den Haag.

Het hof zal appellante hierna Corbin noemen en geintimeerden respectievelijk Pelvitec,
Leapmed. AMD en [ ¢ gezamenlijk Pelvitec c.s.

1. De zaak in het kort

I.1  Volgens Corbin pleegt Pelvitec c.s. directe of indirecte inbreuk op het octroot van Corbin
dat een naaldgeleider die kan worden gebruikt bij het nemen van biopten uit de prostaat.
onder bescherming stelt. Pelvitec c.s. bestrijdt dat en meent dat het octrooi van Corbin
niet geldig is. Partijen verschillen onder meer van mening over de uitleg van de enige
onafhankelijke conclusie | van het octrooi. met name of een toegangsnaald zelfstandig
onderdeel uitmaakt van de naaldgeleider. Het hof is met de voorzieningenrechter
voorshands van oordeel dat dit niet zo 1s. Daarop stranden de vorderingen van Corbin ook
in hoger beroep.
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Procesverloop in hoger beroep
Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit de volgende stukken:

- de dagvaarding van | maart 2022 waarmee Corbin in hoger beroep is gekomen van
het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 3 februari
2022 (het Vonnis);

- de memorie van grieven van Corbin (MvG);

- de memorie van antwoord van Pelvitec c.s. (MvA);

- de producties die Pelvitec c.s. ter gelegenheid van de hierna te noemen mondelinge
behandeling heeft overgelegd;

- de proceskostenspecificaties die partijen hebben overgelegd.

Op 13 februari 2023 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. De advocaten
hebben de zaak toegelicht aan de hand van pleitaantekeningen die zij hebben overgelegd,
mr. Dack daarbij geassisteerd door mr. P. van Schijndel, en mr. Bremer daarbij
geassisteerd door mr. T.H. Timmerman. Van de mondelinge behandeling is een proces-
verbaal opgemaakt.

Feitelijke achtergrond

Corbin is een onderneming die is opgericht door de heer dr. M. N icrna:
A . uroloog.

M hccft op 3 april 2015 een internationale octrooiaanvraag ingediend onder
nummer WO2015/154024 (hiema: WO 024) getiteld “Method, system, and device for
planning and performing guided and free-handed transperineal prostate biopsies™. De
aanvraag is gepubliceerd op 8 oktober 2015 en doet een beroep op het
prioriteitsdocument US 61/974,826 van 3 april 2014. WO 024 ziet op een inrichting, een
systeem en een methode om een prostaatbiopsie te verrichten.

Corbin is houdster van het Europese octrooi EP 3 125 811 B/ (hierna: EP 811 of het
octrooi), getiteld ‘Apparatus for performing guided and free-handed transperineal
prostate biopsies’, verleend op een Europese aanvraag (EP 811 Al) waarvan de tekst
overeenstemt met WO 024, onder inroeping van dezelfde prioriteit. De verlening is
gepubliceerd op 3 juni 2020. EP 811 is onder andere gedesigneerd voor Nederland.
Tijdens de verleningsprocedure zijn de conclusies na bezwaar van de examiner wegens
gebrek aan eenheid van uitvinding beperkt tot voortbrengsel-conclusies. Daarna zijn de
conclusies nog enkele malen gewijzigd na geldigheidsbezwaren van de examiner.

Het octrooi zoals verleend telt vijftien voortbrengselconclusies. De enige onafhankelijke
conclusie I luidt in de authentieke Engelse versie als volgt:
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Corbin brengt (sinds eind 2018 in Nederland) een medisch hulpmiddel op de markt onder
de naam ‘PrecisionPoint Transperineal Access System’ (hierna: PrecisionPoint), naar
eigen zeggen een commerciéle uitvoering van de in het octrooi geclaimde inrichting. De
PrecisionPoint, bestaande uit een naaldgeleider en een toegangsnaald, wordt tijdens
gebruik gemonteerd op een transrectale sonde, die geen deel uitmaakt van de
PrecisionPoint.

Op de Nederlandse markt is in ieder geval vanaf eind 2020, een medisch hulpmiddel
onder de naam ‘SureFire” (hierna: de SureFire) verkrijgbaar. Op de SureFire is de naam
LeapMed gedrukt/gegoten. Het apparaat is hierna — op een niet van de SureFire deel
uitmakende transrectale sonde — afgebeeld.

Kits compuosed of
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Pelvitec is de Nederlandse distributeur van de SureFire en betrekt haar producten via
AMD.

AMD levert de SureFire wereldwijd, met uitsluiting van China.

Leapmed is de Europese dochtermaatschappij van een Chinese vennootschap Leapmed
Healthcare Corporation (te Suzhou City, 215100 Jiangsu, China), de producent van de
SureFire.

I s directeur-grootaandeelhouder van Medkonsult sarl. Tot 31 juli 2019 was dit
bedrijf bestuurder (*directeur génerale ') van Leapmed. Vanaf 31 juli 2019 is de heer 1
-algemeen directeur van Leapmed. Nadien heeft [ 8. via Medkonsult sarl, als
externe consultant voor Leapmed diensten verricht.

De oorspronkelijke gebruiksaanwijzing van de SureFire is gericht op gebruik van de
naaldgeleider in combinatie met biopsienaalden. Toegelicht wordt hoe door de
verschillende uitsparingen (negen in totaal) op de vin biopsienaalden kunnen worden
geschoven om een veelvoud aan perforaties te maken in het perineum ten behoeve van
prostaatbiopsies. Om andere delen van de prostaat te bereiken moest het geheel worden
gedraaid, in de gebruiksaanwijzing als volgt getllustreerd:
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Procedure bij de rechtbank

Corbin heeft Pelvitec c.s. in kort geding gedagvaard en, samengevat, provisioneel en in
de hoofdzaak, gevorderd dat aan Pelvitec c.s. een inbreukverbod voor het Nederlandse
deel van EP 81| dan wel een verbod wegens onrechtmatig handelen wordt opgelegd, in
de hoofdzaak met nevenvorderingen (opgave en rectificatie), provisioneel en in de
hoofdzaak met dwangsom en volledige proceskostenveroordeling in de zin van art. 1019h
RV', en in de hoofdzaak tegen INIEEEEN inzage op basis van artikel 843a Rv, met
dwangsom en proceskostenveroordeling volgens het liquidatietarief.

Corbin stelde ter onderbouwing van haar vorderingen — verkort weergegeven — dat
Pelvitec c.s. indirecte octrooi-inbreuk maakt op grond van artikel 73 ROW?, door de IFU
(zie r.0. 3.13) bij de SureFire te voegen. Wanneer de SureFire op de in de IFU aanbevolen
wijze met een toegangsnaald wordt uitgerust, ontstaat er een apparaat dat binnen de
beschermingsomvang van conclusie | van het octrooi valt. Voor het geval daarmee geen
sprake is van letterlijke (indirecte) inbreuk, is volgens Corbin in ieder geval sprake van
inbreuk door equivalentie. Voorts handelt Pelvitec c.s. onrechtinatig door derden aan te
zetten tot octrooi-inbreuk en daarvan zelf te profiteren. Corbin acht voorts een reéle
dreiging van directe inbreuk aanwezig omdat zij sterk het vermoeden heeft dat AMD zelf
een toegangsnaald gaat leveren, die gebruikt zal worden op dezelfde manier als bij de
PrecisionPoint.

De betrokkenheid van Leapmed bij de inbreuk door Pelvitec (als distributeur) blijkt
volgens Corbin uit de vermelding van haar naam op de SureFire en in de in september
2021 door Pelvitec verspreide [FU als de “Authorised European Representative” van de
fabrikant.

De tegen [ ingestelde vordering is daarop gebaseerd dat hij volgens Corbin
betrokken is bij de handel van SureFire apparaten en beschikt over informatie over de
verhandeling van de SureFire door Leapmed en/of AMD, die relevant is bij de opsporing
van de handelskanalen van Pelvitec ¢.s. en derde partijen.

De voorzieningenrechter heeft de vorderingen afgewezen en Corbin in de kosten
veroordeeld.

' Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
* Rijksoctrooiwet 1995
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naaldgeleider daarom wel nieuwheidsschadelijk. Daarbij merkt het hof op dat niet ter
zake doet of die naaldgeleider voor de prioriteitsdatum daadwerkelijk met een
toegangsnaald als bedoeld in het octrooi is gebruikt. Relevant is slechts of de UA1232 op
die datum geschikt was om in combinatie met een naaldgeleider zoals in conclusie |
bedoeld te worden gebruikt (zie r.o. 6.8). Het is niet in geschil dat dit het geval was.

Aldus komt het hof tot hetzelfde voorlopig oordeel als de voorzieningenrechter, namelijk
dat een niet te verwaarlozen kans bestaat dat in een bodemprocedure het octrooi
vernietigd zal worden vanwege een gebrek aan nieuwheid in het licht van de stand van de
techniek en dat Pelvitec c.s. daarop dus geen inbreuk kan maken. Daarop strandt de
verbodsvordering van Corbin.

Grief 3 van Corbin slaagt daarom niet. Aan haar grieven 4 tot en met 7, waarmee Corbin
opkomt tegen de afwijzing van haar overige vorderingen, heeft zij hetzelfde (verworpen)
standpunt aangaande de uitleg van conclusie | ten grondslag gelegd, zodat deze grieven
evenmin kunnen slagen.

Alle overige stellingen en verweren kunnen bij deze stand van zaken onbesproken
blijven.

Conclusie en proceskosten

De conclusie is dat het hoger beroep van Corbin niet slaagt. Daarom zal het hof het
vonnis bekrachtigen. Het hof zal Corbin als de in het ongelijk gestelde partij veroordelen
in de proceskosten van het hoger beroep van Pelvitec c.s.. Partijen zijn overeengekomen
dat deze kosten € 50.000,- bedragen. Het hof acht zal dat bedrag, dat niet onredelijk of
onevenredig voorkomt, toewijzen.

Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag van 3
februari 2022;

veroordeelt Corbin in de proceskosten in hoger beroep aan de zijde van Pelvitec ¢ s.
begroot op € 50.000.-;

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad:

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mr. R. Kalden, mr. J.I. de Vreese-Rood en dr.mr.ir. J.W.
Meewisse en door mr. J.E.H.M. Pinckaers. rolraadsheer. in het openbaar uitgesproken op 28
maart 2023 in aanwezigheid van de griffier.




