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S.J.R. Bostyn, Ik denk, dus ik krijg een octrooi (Octrooi
eerbaarheid van bcdrijfsvocringsmethodes en ideeën in Eu
ropa en de VS) (blz. 77-88). 

Jurisprudentie 

a Rechterlijke uitspraken 

1 Octrooirecht 

Nr. 11 Rechtbank 's-Gravenhage, 26 april 2000, Hcinricli 
Wagner Sinto Mascliinenfabrik/Gieterij Neede ca. (de 
Duitse octrooihoudster heefr in inbrcukgeschil gekozen 
voor vergoeding van ccn als gevolg van de inbreuk gemiste 
licentie en heeft door deze gevorderd en ontvangen te heb
ben haar octrooirecht tegen Nederlandse afnemer van de 
inbreukmaker uitgeput). 

Nr. 12 Rechtbank 's-Gravenliagc, 15 maart 2000, DSM e.a./ 
Orffa Nederland Feede.a. (schorsingsbevoegd hcid alleen in
dien EOB-oppositic is ingesteld; maatstaf bij oordeel om
trent provisionele vorderingen is de kans op vernietiging 
van het octrooi in de bodemprocedure; DNA-volgorde is 
nieuw want voordien niet bekend althans niet beschikbaar; 
inventiviteit; fy tase is rechtstreeks verkregen voortbrengsel; 
geen werkwijze tot vervaardiging van nieuw voortbrengsel; 
blote ontkenning van de inbreuk volstaat niet, maar te over
leggen bedrijfsgegevens mogen niet bekend worden bij ei-
seres). 

2 Merkenrecht 

Nr. 13 Gerecht Eerste Aanleg EG, 12 januari 2000, DKV 
Deutsche Krankenvcrsichcrung/Bureau voor harmonisatie 
binnen de interne markt (teken 'Companyline' mist onder
scheidend vermogen omdat het uitsluitend is samengesteld 
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IS maart 2001, 69c jaargang, nr. 3 

De Industriële 
Eigendom 

uit de in het Engels gebruikelijke generieke termen "com-
pany' en 'line'; omdat de absolute weigeringsgronden van 
de GMV ook van toepassing zijn indien zij slechts in ccn 
deel van de Gemeenschap bestaan, was de weigering ge
rechtvaardigd). 

Nr. 14 Pres. Rechtbank Haarlem, S september 2000, Comer-
cial Iberica Exclusivas Deportivas/Nike International 
(piraterijverordening niet van toepassing op goederen in 
transito die in Nederland niet maar in Spanje wel mogen 
worden verhandeld; geen merkgebruik in het economische 
verkcerdus geen merkinbreuk; geen rechtop afgifte wegens 
gebrek aan kwade trouw). 

3 Modelrecht 

Ni", i s Hof van Justitie EG, 26 september 2000, Commissie 
van de Europese Gemeenschappen/Franse Republiek (de 
piraterijverordening geldt enkel voor namaakgoederen uit 
derde landen en niet voor in de Gemeenschap vervaardigde 
of in het verkeer gebrachte namaakgoederen; intracom
munautaire doorvoer valt niet onder het specifieke voor
werp van het industriële en commerciële eigendomsrecht 
op tekeningen of modellen; belemmering van het vrije goe
derenverkeer niet gerechtvaardigd). 

4 Handelsnaamrecht 

Nr. 16 Kantongerecht Amsterdam, 28 augustus 2000, FSH 
Holding/Randstad ca. (oudere merk van verweerster hoeft 
niette wijken voorjongcre handelsnaam; verzoeksters han
delsnamen bieden geen bescherming tegen eventueel jon
gere handelsnamen). 

bBureauIE. 

Nr.i7BiucauIE, 14 juni 2000, Koene Consultancy Hol land/ 
R.A. Swanborn (nietigheidsadvies: nietigheid van hét oc
trooi o.g.v. gebrek aan nieuwheid, inventiviteit en basis in 
de oorspronkelijke stukken; in het licht van het 'Spiro/ 
Flamco'arrest van de HR is het gewenst dar de octrooihou
der zelf voorstelt hoe nieuwe conclusies na beperking die-

(vervolg inhoud ik, 74) 
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A C T U A L I T E I T E N 

Wetsontwerp vergelijkende reclame ingediend 

1 Nederland heeft lang gewacht en vooral stil ge7wegen over 
de indiening van het wetsontwerp dat de Nederlandse wet
geving moest aanpassen aan EG-richtlijn 97/55 inzake ver
gelijkende reclame. Wetstechnisch gaat het om een richtlijn 
tot wijziging van de oude richtlijn 84/450/EEGenhaat voor
gangsters over misleidende reclame. Overliet tegelijk rege
len van vergelijkende reclame kon men hetzo'n zsjaarlang 
niet eens worden, maar dat is in 1997 dus toch nog gelukt. 
De lidstaten kregen voor de implementatie de tijd tot 
23 april 2000. 

Eind februari is het wetontwerp ingediend. Met een beetje 
goede wil zal Nederland straks 'slechts' ij4 i i jaar te laat 
zijn met de implementatie. (Nu die vertragingen zo'n fre
quent verschijnsel zijn, en lang niet alleen in Nederland, 
zouden de lidstaten toch eens langere implementatietermij
nen moeren bedingen.) 
Het in deze EIE-afLevering [o p blz. 109] afgedrukte wetsont
werp ziet er elegant uit. 
Zoals voor de hand lag, wordt de bestaande titel 3 van bock 
6 BW over misleidende reclame, verruimd rot 'misleidende 
en vergelijkende reclame'. Nog iets eleganter is het wellicht 
om in de titel de nu juist niét verboden vorm voorop te stel
len. Of gewoon: 'Reclame". 
Een nieuw artikel 6:194a gaat de inhoudelijke regels zo veel 
mogelijk op de voet volgen. De definitie van vergelijkende 
reclame waarop het richtlijnregime van toepassing is, komt 
in lid 1, de voorwaarden voor toelaatbaarheid in lid 2 (a t/m 
h), en de tijdelijke speciale aanbiedingen met prijs
vergelijking in lid 3. 
Voor- bewijsaspecten wordt de omgekeerde bewijslast van 
art. 6:195 üd 1 doorgetrokken en aangevuld voor vergelij
kende reclame. De vergelijker moet'binnen korte termijn' 
de bewijzen 'aandragen' waarop de materiële juistheid en 
volledigheid van de feitelijke gegevens in de vergelijkende 
reclame rust. 

z Het wetsvoorstel is voorzien van een uitvoerige Memorie 
van Toelichting, met veel nuttige historische gegevens. In 
deze Actualiteit gaan we het wetsvoorsrel en de MvT uiter
aard niet bespreken, maar een paar kleine kanttekeningen 
zijn hopelijk gepermitteerd. 

3 Hierboven cursiveerde ik het woord 'aandragen' m.b.t. de 
bewijzen waarop de materiële juistheid en volledigheid van 
de feitelijke gegevens in de vergelijkende reclame rust. Ik 
was geïntrigeerd door het woord 'aandragen': in Neder
landse wetgeving had ik het niet eerder gezien. 
Het staat, zo bleek mij, inderdaad in de Richtlijn. Sterker: 
het stond al in de Richtlijn 84/450/EEG over misleidende re
clame. Destijds heeft de Nederlandse wetgever bij de rege
ling van de misleidende reclame dit begrip 'aandragen' ken
nelijk niet in de Nederlandse wetgeving voor misleidende 
reclame willen overnemen. Dat de huidige Nederlandse 
wetgever dichter bij Richtlijnteksten wil gaan zitten, is m.i. 
verstandig. Een beetje zot is evenwel dat, hoewel de oude 
Richtlijn 84/45/EEG deze 'aandraag'-regel kende voor mis
leidende reclame, en de nieuwe voor zowel misleidende en 

vergelijkende reclame, het wetsvoorstel de 'aandraag'-regel 
weer expliciet tot vergelijkende reclame beperkt. 
Is dit gemuggezift, of is het belangrijk? Dat het belangrijk is, 
is m.i. gebleken in HR 15 januari 1999, NJ 1999, 665, BIE 
1999, nr. 86, p. 313, Mf 1999, p. S9 (Kimberly-Clark/P&G; Luiers 
11). Daar moest de adverteerder een door de eisende concur
rent aangevochten, min of meer vergelijkende claim volgens 
het huidige art. 6:195 'bewijzen'. Dat probeerde hij ook, 
maar hij stootte bij het Haagse Hof, en vervolgens bij de 
Hoge Raad zijn neus,omdat-kortgczcgd-hct kort geding 
geen mogelijkheid voor bewijslevering bood. In mijn NJ-
noot heb ik mij kritiek hierop gepermitteerd. Ook al is de 
regel dat in het kort geding de gewone bewijsregels niet van 
toepassing zijn, dat neemt niet weg dat bij een wettelijke 
regeling met een omgekeerde bewijslast, de gedaagde in 
kort geding wel de kans moet krijgen voor bewijslevering. 
Als de kortgedingrechter daar geen zin in heeft, ook best, 
maar dan moet het dubium pro reo, dus ten gunste van de 
adverteerder gelden; maar zo pakte het voor de gedaagde 
luiergigant in Luiers 11 dus niet uit. Naar verluidt loopt hier
over cen klacht tegen Nederland op basis van art. 6 EVKM 
bij h et Eu ropeseHof voor de Rechten van de Mens te Straats
burg. 

Zegt de MvT hier nog iets over? Niet over de klacht tegen 
N ederland in Straatsburg. Wél over evengenoemd arrest van 
de Hoge Raad. Het wordt genoemd ter ondersteuning van 
de opvatting dat 'wanneer van de gedaagde wordt gevergd 
dat deze de gegevens ter bcschi kking stelt waarop de uiting 
van vergelijkende reclame berust, mogelijk sneller genegen 
zal zijn een vordering tot verbod of rectificatie toe te wijzen 
inliet geval de adverteerder de juistheid en volledigheid van 
de gestelde gegevens niet aannemelijk kan maken.' Alles 
goed en wel, maar de vraag is nu juist of gedaagde daartoe in 
korr geding überhaupt de kans krijgt (anders dan geoor
deeld werd mLuiersII). Licht gloort verd erop i n de MvT, waar 
wij, zeer diplomatiek gesteld, lezen: 'Voorts zou uit de ge
bezigde terminologie niet moeten worden afgeleid dat de 
rechter in kort gedingbij de bewijslastverdeling, die immers 
niet onredelijk mag zijn, geen rekening mag houden met 
het feit dat bewijslevering mcr name in gevallen van verge-
I ij ken d e ree I am e bezwaar I ij k kan zij n. Met andere woorden, 
het doel van de richtlijn [...], namelijk om vergelijkende re
clame onder zekere voorwaarden mogelijk te maken, mag 
niet door strikte toepassing van de regels inzake bewijslast-
verlichting en -omkering in kort geding ondermijnd wor
den.' 

4 Ik pluk nog één ander punt uit de MvT: het optreden van 
de Reclame Code Commissie. De MvT d eelt mede dat met de 
Stichting Reclame Code overleg is gevoerd, en dat de Stich
ting de Code volledig aan de Richtlijn wil aanpassen. Dit is 
goed, en zeker geen overbodig nieuws, want voorheen werd 
wel het standpunt ingenomen dat de Code en haar toe-
passers strenger konden zijn. Juist nu de Richtlijn grens-
overschrijde (vergelijkende) reclame wil bevorderen, moet 
daar niet, of zo min mogelijk een Nederlandse zelfregu-
leringsinstantie tussen zitten. 
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5 Terzijde: in de zaak C-i 12/99 (Toshiba/Katum) conclu
deerde de Europese A-G Léger afgelopen maand over een 
zaak onder de Richtlijn misleidende en vergelijkende re
clame. Voor voorstanders van toelaatbaarheid van vergelij
kende reclame is zijn conclusie weinig positief. Het wellicht 
afstandelijker hof zal in deze zaak rond de zomer uitspraak 
doen. 

D.W.F. V. 

Hoge Raad stuurt kleurmerkzaak naar Luxemburg 

Libertel heeft bij het Bcnclux-Mcrkcnburcau een oranje 
kleur gedeponeerd voor waren en diensten op het gebied 
van de telecomnmnicatie, maar het Bureau heeft de inschrij
ving van het depot geweigerd wegens gemis aan onderschei
dend vermogen. Libertel heeft vervolgens het Haagse Hof 
verzocht het Bureau te bevelen het depot in te schrijven, 
maar bij beschikking van 4 juni 199S is dit verzoek afgewe
zen; zieBIE 1998, blz. 212. 

Hiertegen heeft Libertel cassatieberoep ingesteld. Bij 
tussenbeschikking van 5 februari 1999 heeft de Hoge Raad 
het cassatiegeding geschorst in afwachting van het arrest 
van het Bcnelux-Gcrcchtshof in de zaak tussen Campina 
Melkunie en het Bureau, waarin allereerst over de mogelijk
heid van cassatieberoep in procedures ex artikel 6ter BMW 
zou worden beslist. 

Nadat het Benelux-Gerechtshof op 26 juni iooo het bestaan 
van die mogelijkheid had bevestigd (zie KIE 2000, blz. 232), 
is de cassatieprocedure voortgezet. Op 23 februari jl. heeft 
de Hoge Raad in de Libertel-zaak een tweede tussen
beschikking gewezen waarbij de volgende vier vragen van 
uitleg van de Merkenrichtlijn zijn voorgelegd aan het Hof 
van Justitie EG: 
1 Is het mogelijk dat aan cen enkele, specifieke kleur, die als 
zodanig is afgebeeld of met een internarionaal toegepaste 
code is aangeduid, onderscheidend vermogen toekomt voor 
bepaalde waren of diensten in de zin van art. 3, eerste lid, 
aanhef en onder b, van de Richtlij n? 

2 Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: 
a Onder welke omstandigheden mag worden aangenomen 
dat een enkele, specifieke kleur onderscheidend vermogen 
in eerdergenoemde zin bezit? 

b Maakt het daarbij enig verschil of de inschrijving is ver
zocht voor een grote reeks van waren en/of diensten, dan 
wel voor cen specifieke waar of dienst, onderscheidenlijk 
groep van waren of diensten? 
3 Dient bij de beoordeling van het onderscheidend vermo
gen van een bepaalde kleur als merk nagegaan te worden of 
er met betrekking tot die kleur een algemeenbelangbij vrij
houding bestaat, zoals dat kan bestaan ten aanzien van te
kens die een geografische herkomst aanduiden? 

4 Dient het BMB, bij de beoordeling van de vraag of een als 
merk gedeponeerd teken het in art. 3, eerste lid, aanhef en 
onder b, van de Richtlijn bedoelde onderscheidend vermo
gen bezit, zich te beperken tot een beoordeling in abstracto 
van het onderscheidend vermogen of moet het rekening 
houden met alle concrete omstandigheden van het geval, 
waaronder begrepen het gebruik dat van het teken wordt 
gemaakt en de wijze waarop het teken wordt gebruikt? 

Opmerkelijk is dat eenzelfde zaak heeft gespeeld in België. 
Het Benelux-Merkenbureau had eveneens geweigerd het 
depot van de kleur turkoois voor waren en diensten op het 
gebied van de telecommunicatie in te schrijven maar het 
Brusselse Hof heeft bij arrest van 28 september 1999 hetBu-
reau bevolen het depot in te schrijven; zieRIE 1999, blz. 435. 
Het Brusselse Hof nam daarbij expliciet stelling tegen de 
beschikking van het Haagse Hof inde Libertel-zaak. De bc-
slissing van het Brusselse Hof is gesauveerd door de Bel
gische cassatierechter die op Z2 december jl. het beroep van 
het Bureau heeft verworpen. Door de verwijzing naar 
Luxemburg door de Hoge Raad zal toch de hoogste Euro
pese rechter de uiteindelijke beslissing geven, 

J.L.D. 
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A R T I K E L E N 

Ik denk, dus ik krijg cen octrooi 
Octrooieerbaarheid van bedrijfsvoeringmethodes enideeën 
in Europa en de VS 

S.J.K.. Bosiyn 

ï Inleiding 
ï . i Octrooibescherming zit als intellectueel eigendoms
recht in de lift, om het nog maar zacht uit te drukken. Zo
wat iedereen wil voor alles en nog wat een octrooi proberen 
te bemachtigen. In vele gevallen is dat ongetwijfeld alleen 
maar om de concurrentie uit te schakelen, la een aantal an
dere gevallen is het om de grote eigen investeringen probe
ren veilig te stellen. Een van nieuwste rages inoctrooilandis 
het proberen beschermen van zogenaamde 'business me-
thods' (ik zal het hier verder ook soms aanduiden met de 
naar mijn mening weinig geslaagde Nederlandse term 
bedrijfsvoeringmethodes), en het in groten getale proberen 
beschermen van computerprogrammatuur. Het auteurs
recht, het traditionele intellectuele eigendoms-medium 
voor dit type creaties van de menselijke geest, wordt hier 
grotendeels buiten spel gezet. De 'markt' ziet het auteurs
recht in deze sectoren niet meer als een afdoend middel om 
de investering veilig te stellen en heeft aldus naat andere, en 
betere, bcsclicrmingsvormcn gezocht. Zo kwam men uit bij 
het octrooirecht, dat nu eenmaal de meest krachtige be
scherming biedt, al was het maar door de beschermings-
omvang, die toch heel wat meer mogelijkheden biedt dan 
bijvoorbeeld het auteursrecht. Daartegenover staat dan 
weer dat de drempel om in het rijk van de octrooien binnen 
te kunnen stappen wel veel hoger is dan dat bij het auteurs
recht het geval is. Het auteursrecht heeft de vereiste van de 
originaliteit, maar wat is niet origineel? Met andere woor
den, het is relatief eenvoudigom auteursrechtelijke bescher
ming te verkrijgen. Bij het octrooirecht moeten nogal wat 
hindernissen worden genomen om zich uiteindelijk bij de 
gelukkige winnaars te mogen voegen. Er is de absolute 
nicuwheidsvereiste, waarbij het volstaat dat iemand elders 
op de wereld hetzelfde heeft bedacht om de levensdroom 
aan diggelen te laten vallen. Verder is er ook de moeilijk te 
nemen hindernis van de uitvinderswerkzaamheid. De En
gelse taal geeft beter de graad van moeilijkheid weer, name
lijk 'inventive step'. Men moet dus iets creëren dat in ver
houding tot wat reeds bestaat als echt innovatief en anders 
kan worden beschouwd. Ren andere vereiste is dat indus
triële toepasbaarheid, maar deze vereiste is eigenlijk relatief 
weinig relevant geworden in onze vrije markteconomie, 
waar de denkprocessen grotendeels gericht zijn op het be
denken van dingen die commercieel lucratief kunnen zijn 
en dus per definitie industrieel toepasbaar moeten zijn. Ten
slotte impliceert het aanvragen van een octrooi ook nog dat 
men de innovatie moet bekendmaken in zijn technische de
tails, met andere woorden men zal moeten uitleggen hoc 
het allemaal werkt en dit biedt eenieder dan de mogelijk
heid om de innovatie te imiteren, of te verbeteren. 
1.2 Dit lijkt allemaal weinig goede perspectieven te bieden 
voor diegene die de moeite en het geld heeft geïnvesteerd 
om met iets nieuws op de markt te komen. Maar de belo
ning is toch niet te vetsmaden. Eenmaal het octrooi verkre-

gen, is men in staat om de investeringen terug te verdienen, 
door het geven van licenties of anderszins. Anderen dieook 
in dezelfde markt actief zijn, kunnen niet om de uitvinding 
heen (als het een beetje meezit), en dat brengt geld in het 
laatje. De concurrenten kunnen er ook meestal niet mee vol
staan om een kleine verbetering of wijziging aan te brengen 
om zelf een octrooi te verwerven, wat ook weer voordelen 
heeft. iVtet andere woorden, de beschermingsomvang van 
het octrooi biedt meer zekerheid tegen triviale verbeterin
gen dan het geval zou kunnen zijn met bijvoorbeeld het au
teursrecht. Wel licht zijn het deze factoren die de grote aan
trekkingskracht van het octrooirecht verklaren. 
1.3 In deze bijdrage wil ik stilstaan bij een van de meer con
troversiële mogelijke objecten in de octrooirechtkorf, name
lijk de octrooieerbaarheid van bedrijl'svoeringmethüdes. Ik 
wil dit doen aan de hand van een recente uitspraak van een 
Technische Kamer van Beroep (TKB) van het Europees Oc
trooibureau (EOB). De bedoeling is om na te gaan of 
bedrijfsvoeringmethodes octrooieerbaar zijn, en zo ja, war 
dan de specifieke hindernissen zijn die men moet nemen. 
Het is onvermijdelijk om in deze context ook in te gaan op 
de octrooieerbaarheid van computerprogrammatuur, want 
beide types innovaties blijken steeds meer met elkaar ver
bonden te zijn. Uitgaande van de positie van het EOB in 
deze, wordt er ook een vergel ij king gemaakt met de situatie 
in de Verenigde Staten van Amerika, waat de intussen ver
maarde State Street Bank zaak nog altijd veel stof doet op
waaien. 

i .4 De komst van c-commcrcc en internet heeft een grote 
invloed op uitvindingen op het gebied van bedrijfsvoering
methodes gecombineerd met computerprogramma's. Het 
lijkt mij dan ook relevant om even bij deze problematiek sti I 
te staan. E-commerce en internet betekenen verkopen van 
goederen en diensten, wat alleen maar kan gebeuren via de 
intermcdiatic van een computer en dus ook van 
computerprogramma's die cen en ander toelaten. Steeds 
meer bedrijven denken het 'gat' in de markt opnieuw te 
hebben gevonden en wagen zich op de elektronische snel
weg om inkomsten te verwerven. De elektronische snelweg 
impliceert ook snelheid, wat betekent dat iedereen op zoek 
is naar vlugge methodes om zaken af te handelen en te be-
heten. Vandaar ook de toename van de elektronische 
bedrijfsvoeringmethodes, die vooreen deel althans de reeds 
bestaande handmatige processen moeten vervangen, ver
snellen en verfijnen. Deze nieuwe evolutie, en de mogelij ke 
vooruitzichten om hiermee winsten te boeken, doet men
sen de stap zetten om octrooibescherming aan te vragen 
voor een nieuwe bcdrijfsvoeringmethode meestal gelieerd 
aan een computertoepassing, die niet per se op internet toe
pasbaar moet zijn, maar in elk geval op een computer
netwerk. 

1.5 Ik ga hier geen poging ondernemen om een definitie te 
geven van wat nu juistbedrijfsvoeringmethoden zijn. Voor
eerst is het een begrip dat nogal met de tijd mee evoltLeert en 
dus iedere definitie snel achterhaald maakt. Ten tweede 
moet ik ook' toegeven dat het een nogal vaag begrip is, wat 
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definiëren niet makkelijker maakt.1 Ten derde is het digi
tale tijdperk ook met de vinger te wijzen. Doordat 
bedrijfsvoeringmethodes en computerprogramma's steeds 
verder integreren, wordt het alsmaar moei lij kcr om nu pre-
des te zeggen wat cen bcdrijfsvocringmethode is. De be
spreking van de rechtspraak in deze bijdrage zal dit overtui
gend demonstreren. Het zijn meestal methodes die zich 
afspelen in de wereld van de accounting, financieel manage
ment in het algemeen, het aanzetten van consumenten tot 
het kopen van goederen, bestel- en facturatiemanagement 
enz. Zodra ze een technisch karakter vertonen (in Europa) 
en/of wanneer ze nuttig toepasbaar zijn in een tastbaar re
sultaat (in de Verenigde Staten van Amerika) worden het 
vaak octrooieerbare uitvindingen. De integratie met 
computerapplicaties springt hier onmiddellijk in het oog. 

2 Octrooieerbaarheid van bedrijfsvoeringmethodes in Europa 
z.i DeTensionBenefitSystemsPartnership'zaak(To93i/9s)bfjhet 
EOB 
2.1.1 Heel recentelijk heeft een Technische Kamer van Be
roep zich moeten uitspreken over de octrooieerbaarheid van 
een bedrijfsvoeringmethode in zaak T 0931/95.- De zoge
naamde uitvinding waar het hier om ging had te maken met 
beleggingen en opbrengsten daardoor gegenereerd. Meer 
bepaald ging het hier over een soort pcnstocnspaarsystccm 
voor werknemers, waarbij tussentijdse opbrengsten werden 
uitgekeerd aan deze werknemers, gekoppeld aan een 
levensverzekeringssysteem.'' Naast het systeem als zodanig 
werd ook een productclaim ingediend, met het oog op het 
beschermen van het apparaat dat het gehele systeem zou 

1 Ik bevind mij gelukkigin goed gezelschap als het op het kwalificeren 
van de vaagheid aankomt. Judge Newman zei reeds in de zaak In re 
Schrede!' dat het cen uitermate 'fuzzy' concept was. Zie, In re Schrader, 
22F.3d29o, 297, 30 (J.S.P.y.2D{ENA) 1455,1461 (Hed. Circ. 1994). 
2 T 0931/95, "Tmprnved pension benefits system/Pension Benefit Sys
tems Partnership', beslissing van de TKB 3.5.1. de dato 08/09/2000, nog 
nier gepubliceerd. 
'Claim 1 zegt: Aimtlwd af'aintrollinga pension benefit! program by adminisler-
ingal least onesubscriberemployee account on khalfofeach subscriberemployer's 
enrolled employees each cfvelwm is to receive periodic benefits payments, said 
rnethodcomprising-.pwvidingtoa data processing means infonnation from each 
said subscriber employer defining the mimber,eumings and ages of all enrolled 
employees of the said subscriber employer; determ in ing the average- ageofallenrol-
ledemployees by averageage compuiingmeans; determining theperiodiccost of'life 
insurancefor all enrolled employees of said subscriber employer by life insurance 
costcomputmgmeans;andestimatingalladmiiiistrativc,legal, trustee,andgovern-
nient'premium ycarly expeusesfor said subscriber employer by admimstrative cost 
compuiing means; the methodprodtieing, in use, infonnation defining cach subscri
ber employer's periodic monelary toniribui ion to a meister trust, the face anionntof 
a life insurance policy on each enrolled employee's life to bepurchasedfrom a life 
insurer and assigned to the master trust and tu be mahltained infultforce and effect 
muil thedeatli of thesaid employee, and periodic benefits to be receiyed by each 
enrolled employee upon death, disability or retirement. 

moeten beheren,4 wat eigenlijk niet meer is dan een combi
natie van een dataverwerkingsapparaat en een rekenma
chine, m.a.w. een computer. 
2.1.Z Een van de eerste vragen die de TKB moest oplossen 
was de vraag naar het technische karakter van de ui rvinding, 
en ofzo een eis wel kon gesteld worden als voorwaarde voor 
octrooieerbaarheid. Het moet toegegeven worden, het Eu
ropees Octrooiverdrag (EOV) heeft het nergens expliciet 
over het technische karakter van de uitvinding als voor
waarde voor octrooieerbaarheid. In de literatuur gaat men 
er reeds zeer lang van uir dat een uitvinding toch iets tech
nisch moet hebben om voor octrooibescherming in aanmer
king te kunnen komen. In de Duitse literatuur wordt fre
quent verwezen naar de 'Technische Lehre' als datgene wat 
werkelijk door het octrooi wordt beschetmd.5 De TKB be
roept zich hier op een lange traditie in haar rechtspraak om 
te stellen dat het woord uitvinding in de zin van art. 52 EOV 
noodzakelijkerwijze een vereiste van technisch karakter in
houdt om voor oerrooibescherming in aanmerking te kun
nen komen. Een uitvinding komt dus voor oerrooi in aan
merking als er een technisch effect wordt gerealiseerd dooi
de uitvinding of als er technische overwegingen vereist zijn 
om de uitvinding überhaupt te kunnen uitvoeren: 
According to the case law of the boards ofappeal the Ltsc of the term 
'invcntion' inArricle 52(i)EPCinconjuncrionwith the so-called'exclu-
sion provisions' of Arricle 52(2) and (3) KPC, whiert mention subject-
matter that'in particular shall irot be regardcd as inventions within the 
meaning of paragraph 1', is undcistood as implying a 'requiremenc of 
rechnical rïiaracrer' or 'technicality' which is to be fulfilled by in inven-
rinn as claimed in order to be patentablc. Thus an inveilLion may be an 
invcntion within the meaning of Article 52(1) if for example a teefmical 
effect is achieved by the invenrion or if r.echnical considerations are 
required tocany out the invemion.6 

Dus, cen uitvinding moet technisch van karakter zijn.7 

2.1.3 De TKB substantiveert deze stelling ook nog verder in 
de beslissing: 

4 Claim5 zegt: An upparctiusforconcivllingapension benefits systemcompris-
ing: a data processing means which isarranged to receive infonnation into a 
memoryftom each subscriber employer defining the number, earnings and ages of 
all enrolled employees, said data processingmeansincliidinga processor which 
irtc!udes:A. average age compiitingmea.ns for determining the avctage age of all 
enrolled employees; B. life Insurance cast eomputingmeans for determining the 
periodic eest of said life insurance for all enrolled employees of said subscriber 
employer;C.admiiiistrative cosceomputingmeans for estimatingall cidminis-
ttative, legal, trustee, andgovernmeiitpremiumyearly expenses for said subscriber 
employer; the apparatus being arranged to product, in use, infonnation defining 
each subscriber employer's monetmy concribution to a master trust; thcface 
amountofeach life insurancepolicy to be issued and madepayable to said master 
trustbya life insurer on the lift af'each enrolled employee and tobemaimainei in 
fullforce and effect until the death of the said employee; and periodic benefits pay-
able by said master trust to each enrolled employee, upan death, disability, or retire
ment. 

= Zie bijv. RERNHARDT, W., KRASSER, R., Lehtbucli desPaienredits, C.H. 
Bcck'schc Verlagsbuchhandlung, München, 1986, 84 er seq. 
'̂ Zie punt 2 van de redengeving. 

7 Dit blijkt ook uit de Rules 27 en Z9 EOV. Ruk 27 zaai in het relevante 
gedeelte: (1) Thedescription shall: (al specify the tecbnicalfield to which the 
invcntion relates; (b) indicate the. background art which, asfaras hnown to the 
applicant, canberegarded as usejutfor underscandlng the invention, for drawing 
up the European seareb report and for the• examination, and, preferably, citc the 
document! rcflectingsuch art; (e) disclose the invention, as claimed, in such Urms 
that the tecbnical problem (even ifnot expressly stated as snelt) and its soiMion tan 
bc umlerstoad, and state uiiy advantageotis effects of the invention with tefetence to 
the background art!...].''Ride tyzegt in het relevante gedeelte:'(i)The claims shall 
define the matterfor whichprotection issought in lerms of 'the iechnkut features of 
the invention. Wherever apprepriate claims shall contain: ]...]. 
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The Board agrees wiLh the appellant that in order to be paten table thcre 
is not an cxplicit reqtürement of technical character uf au iiivenlion 
undcr Article 521-PC orunder any otherprovisions in PareII of the EPC 
which is concerned witli subsiaiuivc patent law. Article 52, in particular 
in its paragraph t, only makes it clear rhatfor something 10 be patenta-
ble, it must bc an invention. However, having regard to the case law of 
the Boards of Appeal and taking into account the frequent use of the 
term 'rechnical* in the EPC and the lmplementingRegulations, wliicli 
are an intcgral part of the KPC, and having dne regard to Lhc context in 
^'hich the term 'techmcal' is used there, the Board is of thcopinion, con
tra ry co the appellante, that the rcqititcmcnt of rechnical character is 
inherent to the notion 'invention' as itoccurs iti Article 52(1).'s 

Ten overvloede verwijst de TKB hier ook nog naat de EPO 
Guidelines.y Verder wordt het argument van de appellant 
ook nog ontkracht dat, omdat de inhoLid van de term 'tech
nisch karakter niet geheel duidelijk is, men dit soort termi
nologie dan ook niet als criterium voor octrooieerbaarheid 
mag gebruiken: 
'It may very well be that, as put forward by the appellant, the meaning 

of the term "technkal' or 'technical characrer' is not particularly cl car. 
Howevet, this also applics to the term 'invention'. In the Board's view the 
fact that the ex^ct mean i ng of a term may be dispuicd does in itself not 
necessarily consti tute a good reason lor not using that ferm as a crite-
rion, certainly not in the absence of a botter term, case law may clarify 
the issue.'" 

2.1.4 N tl komt het er op aan om aan te geven of de geclaimde 
uitvinding daaraan beantwoordt, of dat zij kan uitgesloten 
word en op grond van art. 5 2(2) EOV," of zelfs eventueel voor 
de uitzondering op de Ltitshtitingsgrond van art 52(2) EOV 

s Zie punt 6 van de redengeving. 
9 Zie punt 6 van de redengeving. Cuideline CIV 1.2 zegt in dit verband: 
the examina shouldbeawarc af'thefollowinglweteaiwementsthat are impticitly 
contained in theConventwn and theRegulations: (i) The invention must besuch 
ikat it eau bc carried otttby a pers/m skilktl in the art (afterproper instruüwn by 
the application); thisfolhm'sfromArt. 83. Inslances wliere the inventionfatls to 
satisfy this requirement are given m II, 4.11. (ii) The invention must be of'technical 
charactef to the extent thatit must relate to a technical field (Ruk 27(i)laj), mail 
bc concerned with a technical prohlem ;(Ruk 2y(ï)(c}), and nutst have technical fea
tures in terms ofwhkh the matter'for which pcoccctwn is sought can be defined in 
the claim (Ruk 29(1.)).'Guideline CIV 2.2. zegt: 'In consideringvehether the subject-
matter of ünapplication isan invention within themeaningoj'Art. 52(1), therenre 
twogeneralpoints the examinet must beat in mind. Tirstly, anyexchisionfront 
patentability tender Art. 52(2) applics only to the extent to which the application 
rclates to the cxcütded subject-matter as such. Seamdly, the examinerslwatd dls-
regard theformorltind of claim and eontentrale on its content in order to identify 
thermlcontribution which lhc subject-matter claimed, consiéeted as a whole, adth 
to the huown act. Ifthis contribution is not of a technkal character, thcre is no 
invention withm the meaningof Art. 52(1)- Thus, l'ot example, ij'the claim is fora 
hwvin manufactmedarticle havinga pitinieddesign orcertain writtsn infornm-
tion anitssurfcee, the centriblttton te the art is cis a general tule mecelyanaestltctic 
creation or presemation ofinformation. Similarly, ifa computer program is dat
aled in the.form ofaphysical tecotd, c.g. on a eonventional tapeordtsc, the contri
bution to the att is ilill no more ttian a comptt ter program-In these, instames the 
claim tekues to cxdttded subject-matter as such and is therefore not allcwabk. Ifi on 
theocher hand, a computerprogram in cornbiiiation with a computer causes the 
computer to operaie in a different wayfrom a technical point ofviexv, the combina-
twn might be patentabk. Ii raust aiso be barna in mind that the bask test of 
whether there is an invention within the meaningof 'Art. 52(1), is separate and 
dUtinctfram the. questkns whether the sttbjecl-nuHter is stisceptibleofindttstrial 
application, is newand involves an invintivestep. 

10 Zie punt 6 van de redengeving. 
" Art 52(2) zege: (^T*!e:/fl''mv'n£ in particular shall notbe. regardcd as inven-
tianswithin lhc meaning af paragraph i:(a) discoveries, sekntifie theories and 
mathematical methods; (b) aesthetk. creations; (c) schemes, ruies and methods for 
performing mental acts, playinggames or doing business, and programsforcompu
ters; (d) presentations of informatiou. 

kan in aanmerking komen, namelijk art. 52(3) EOV,12 waar
bij alleen de methoden van art. 52(2) EOV zijn uitgesloten 
van octrooieerbaarheid als ze als zodanig worden geclaimd: 
H'nllowing these deeisiuns ttie quesiion to bc answercd in the present 

case is, whether tbc method according to claim 1 representsa method of 
doing business as such. If the method is rechnical or, in oiber words, has 
a technical character, it stilI may be a method for doing business, hut not 
a method for doing bctsincss as such.1'* 

Om dit te determineren analyseert de TKB de claims en 
maakt een screening op technische karaktertrekken. Voor
eerst wordt vastgesteld dat de wetkwijzeclaim eigenlijk 
niets anders bevar dan een aantal stappen die vereist zijn in 
het verwerken en produceren van informatie van een puur 
adminisrratief actuarieel en/of financieel karakter, wat typi
sche kenmerken zijn van bedrijfsvoeringmethodes. Op ba
sis van deze vaststelling kan de TKB dan ook makkelijk tot 
de conclusie komen dat de uitvinding een bedrijfsvoering-
methode als zodanig is en dus niet voor octtooiering in aan
merking komt: 
AU the features of this claim are steps of processing and producing 
informarion having purely adminisfrative. acruarial and/or finaneial 
characrer. Processing and producing such informarion are typical steps 
of business and economie methods. Tluis rhe invention as claimed does 
not go beyond a method of doing business as such and, therelore, is 
cxcluded frorn patentability under Article 52(2)(cj in combination with 
Article 52(3) EPC; the claim does not define an invention within the 
meaningof Article 52(1) EPC.'4 

De appellant (oorspronkelijk octrooiaanvrager) had nog ge
wezen op het feit dat de bewerkingen slechts konden ge
beuren mits een berekeningsmethode, hetgeen dan tech
nisch karakter zou verlenen aan de uitvinding. Dit kon de 
TKB niet overtuigen. Het gebruik van technische middelen 
voor een niet technisch doel cn/of voor het verwerken van 
niet-technische informatie ver! een t niet per se een technisch 
karakter aan die individuele stap in de het uitvoeren van de 
uitvindingen of aan de uitvinding in haar geheel: 
The feature of using leehnical mcans for a purely non-technical purpose 
and/or for processing putely non-technical informatioti does noL neces
sarily confer technical character to any such individual steps of use or ro 
the method as a whole: in fact, any activity in the non-technical branches 
of human culture involves physical entïties and uses, to a greater or los
ser extent, technical means. [...] The Board notes that the mere occui-
rence of technical features in a claim does thtts not turn the subject-
tnilier of the claim into an invention within rhe meaning of Arricle 
52(1). Such an approach wouldhe too fortnalistie and would not takc 
due account of the term 'invenLIon'.1^ 

Dc eindconclusie van de TKB is dan ook duidelijk: 
Methods only involving economie concepts and practices of doing busi
ness are not inventions within rhe meaning of Article S2(rl EPC. A fea
ture of a method which concerns the use of technical mcans for a purely 
non-technical purposc and/or for processing purely non-rechnical infor
matioti does not necessarily confer a technical character ro such a 
method. '^ 

2.1.5 Een volgende vraag die de TKB moest beantwoorden 
was de vraag of de productclaim dan wel octrooieerbaar was. 
Volgens de TKB valt de claim voor het apparaat duidelijk 
onder de categorie van octrooieerbare uitvindingen: 

'- Art. ji(3)zc:gt:(j)Theprovisio!is of paragraph 2 shall txcluie patentability of 
the subject-matter or activities referred to in that provfslcti only lo the extent to 
which a European patent iippltcaiiou orEttropean patent rclates to such subject-
mallet at actiniiics as such. 
-•' Punt 3 van de redengeving. 
'" Punt 3 van de redengeving. 
15 Ibidem. 
lS Ibidem. 
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in the Board's view a computer systcm suiuibly piogrammed for use in a 
particular field, even if that is the field of business and economy, lias the 
charactcr of a cDiicrele appararus in the sense of a physical entity, man-
made for a utilitarian putposc and is thus an invention within the 
meaning of Article 52(1) EPC. This disrincrion with regard to patentabi-
liry between a method for doing business and an apparatus suired to pcr-
form such a method is jusüücd in the light uf the wording of Articl e 
5 z(ï)M WJC, according ro which 'schemes, rules and methods' ate non-
patcntablc categories in the field of economy and business, but the cate-
gory of'apparatus' in the sense of'physical entity' or'product'is not 
mentioned in Article 52(2) EPC. This mcans that, if a claim is directed to 
sucli an entity, the formal category of such a claim does in facr imply 
physical features of the claimed subject-matter which tnay qualify as 
technical featu res of the invention concerned and Ihus bc relevant for its 
patcntabilily. Therefore the üoard concludes that: An apparatus consti-
turing a physical entity 01 concrete product .suitable for performing or 
suppnrting an economie activity, is an invention within the meaning of 
Article 52(1} EPC.'~ 

Een veel belangrijker vraag echter is te weten of deze claim 
de hindernis van de uitvinderswerkzaamheid kan passeren. 
Volgens de TKB is er duidelijk geen 'inventive step' aanwe
zig. De dichtst bij de uitvinding aansluitende stand van de 
techniek om vat reeds bestaande particuliere pensioenspaar
systemen. De bijdrage die de onderhavige uitvinding aan
brengt is niet technisch van aard, maar eerder economisch 
van aard, en kan daarom dan ook geen bijdrage leveren aan 
het nemen van de uitvinderswerkzaamheidsbindernis. Het 
domein van octrooieerbare uitvindingen kan alleen bereikt 
worden als er cen aspect van programmering van een com
puter voor de uitvoering van de uitvinding bij te pas komt. 
Met andere woorden, de 'inventive step' moet beoordeeld 
worden vanuit liet standpunt van een softwareontwikkclaar 
of een applicatieprogrammeur; 
In the decision under appeal the closest prior art is idenrified as the 'exi-
sring private pension plans' deseribed in the application. The decision 
furthermore explains rhar it would not be possible 10 understand from 
the application any technical problem or conrribution provided by the 
daimed subject-matter to the prior art. Indeed, the improvemenr envi-
saged by the invention according to the application is an essenrially eco
nomie onc ie lies in the field of economy, which, rhereforc, cannot 
contribute to inventive step. The regime of patenrable subject-marter is 
only entered wirh programming of a computer systcm for carrying our 
the inven tion. The assessment of inventive step has thus to bc carricd 
our from the point of view ofa software developer or applicarion pro
grammer, as the appropriatc person skillcd in the arL, having the know-
ledgc of the concept and srructttre of rhe improvcd pension benen ts 
system and of Ihc underlying schemes of information processing as scr 
out for example in the presem method claims.'8 

Vanuit dit standpunt bezien, en gelet op de nogal vage om
schrijvingen in de productclaim, waarbij dan nog van func
tionele terminologie gebruikt wordt gemaakt, die dan nog 
allemaal als evident kunnen worden beschouwd, komt de 
TKB tot het besluit dat er geen uitvinderswerkzaamheid in 
het spel is: 
Regarding that the technical features of the apparatus claimed are func-
tionally delincd by precisely those steps of information processing 
which form part of the knowlcdgc of the skilled person and that rhe 
applicarion of computer systems in the economie sector lias already been 
a gcncral phenomenon at the priority dare (tiling datej of rhe applica
rion, ir mitsrbe concludcd that die claimed subject-matter does not 
involve an inventive step (Article 56 EPC)." 

2.1.6 De TKB heeft met deze beslissing duidelijk gemaakt 
dat er heel wat meer nodig is om tot een octrooieerbaar 
zakenplan te komen dan het beschrijven van een aantal 

17 Zie punt 5 van de redengeving. 
lS Zie punt 8 van de redengeving. 
19 Zie punt 8 van de redengeving. 

dataverwerkings- en berekeningsmethodes, liet opvolgen 
van particuliere pensioenspaarsystemen afgesloten door 
werknemers van cen bedrijf of instelling, en het daarbij ge
bruik maken van een rekenmachine en een computer wor
den terecht als onvoldoende basis beschouwd om tol een 
octrooi aanleiding te kunnen geven. Bijkomend nadeel voor 
de octrooiaanvrager was hier ook nog dat d e uitvoering van 
de uitvinding best kon gebeuren met behulp van computer 
hard- en software die reeds lang ingeburgerd was, althans 
de technische vereisten daarvoor. Het argument dat de 
USPTO voor een gelijkaardige uitvinding een octrooi had 
verleend heeft de TKB gelukkig niet ku nnen overtuigen. De 
TKB heeft hier getuigd van een volwassen houd ing vis-a-vis 
het octrooieren van bednjfsvoeringmethodes en heeft er 
niet voor gekozen de merkwaardige evoluties in de VS te 
volgen.20 

2.z Het- einde van de 'contributkm approach' 
2.2,1 De TKB ging in zaakT 0931/95 ook nog in op een punt 
dat verband houdt met de zogenaamde 'contribution ap
proach'als voorwaarde voor het octrooieerbaar zijn overeen
komstig art. 52 EOV. Volgens de TKB is dczc 'approach' niet 
de juiste benadering om vast te stellen of iets een uitvinding 
is in de zin van art. 52(1) EOV. Verder wees de TKB ook nog 
op een mogelijke contradictie en op zijn minst een verwar
ring scheppende passage in de Guidelilies terzake: 
The Board agrees with the appellant that the contribution approach is 
nor appropriatc for deciding whether somcüiing is an invention within 
the meaningnf Arricle 52(1) KPCas rhe Board already notcd in the ear-
lier decisions just mentioned. According to the TCoard rhere is no basis in 
tbc EPC for distinguishing herween 'new features' of an invention and 
features of that invention which are known from the prior art when exa-
mining whether the invention concerned may be considered to bc an 
invenrion within the meaning of The Board agrees with the appellant 
that the contribution approach is not appropriatc for deciding whether 
somethingis an invention within the meaning of Article 52(1) Ere [...]. 
According to the Board thcre is no basis in the EPC for distinguishing 
between 'new features' of an invention and features of rhat invention 
which are known from the prior art when examining whether the inven
tion concerned may bc considered tD be an i 11 vendun within the 
meaningof Arricle 52(1) EPC. Thus rhere is 110 basis in the EPC for 
applying this so-called contribution approach for this purposc. The 
Board sees somc contradiction in the Guidelines between, on rhe one 
hand, the last sentence ïn C-IV, 2.2, just cited, wherc it says that the basic 
test of whether thcre is an invention wirhin rhe meaning of Article 52(1), 
is separate and distinct from the questions whether the subject-matter is 
susceprible of industrial application, is new and invol ves an inventive 
step, and, on rhe other hand, rhe earlier part of the samc paragraph, 
where the application of the contribution approach is explained as fol-
lows: 'the examiner should disregard the form or kind of claim and cort-
centrare on its content in order to identify the real contribution which 
the subject-matter claimed, considered as a whole, adds ro the known 
art. If this contribution is not ofa technical character, there is no inven
rion wirhin rhe meaning of Article 52(1)'. This conftiscs the requkement 
of'invention'with the requireinenrsof'novelry'and'invenrivestcp'.zl 

De 'contribution approach' kan inderdaad alleen maar ge
bruikt worden om te bepalen of iets nieuw is of op uit
vinderswerkzaamheid berust, en niet om te bepalen of iets 
überhaupt als uitvinding voor octrooiering in aanmerking 
komt. Als men de 'contribution approach' zou volgen om te 
bepalen of iets als uitvinding in de zin van art, 52 EOV kan 
worden beschouwd, dan zou een groot aantal technische 
uitvindingen die reeds volledig bekend zijn of min of meer 

'" Zie voor de situatie in de VS nog verder in deze bijdrage sub 3. 
2 ' Zie punt 6 van de redengeving. 
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triviaal zijn vanuit het gezichtspunt van de stand van de 
techniek, buiten de boot vallen. Dit is een incorrecte inter
pretatie van het begrip uitvinding. 
2.2.2 In een recente beslissing van het Duitse Bundes-
gerichtshof (BGH) was het opnieuw nodig om daar enige 
aandacht aan te schenken.22 Het Rundespatentgerichr had 
een geclaimde uitvinding voor een 'Sprachanalyseeinrichr-
ung' als niet octrooieerbaar beschouwd, onder andere, om
dat de bijdrage die door deze zogenaamde uitvinding werd 
geleverd aan de stand van de techniek bestond uit nict-
technische aspecten, terwijl het geheel als uitvinding be
stond uit zowel technische als niet technische kenmerken. 
Maar vergeleken met de stand van de techniek, en dus met 
reeds bestaande taalanalyse-installaties, had deze uitvin
ding alleen niet technische kenmerken toe te voegen, en was 
dus geen uitvinding in de zin van § i PatG. Het Bundes-
gerichtshof kon het met deze redenering niet eens zijn. Na 
te hebben vastgesteld dat alleen octrooi kan worden ver
leend voor technische uitvindingen,2'' bevestigde het BGH 
wat ik reeds hierboven heb aangegeven: 
Brat rechr kann es für die Bcurteilung des technischen Charakters der 

bcanspruch ten Anlage nicht daraufankommen,obdiese die Technik 

bcrcichcrt oder ob sie einen Rdtrag zuni SLand der Tccliniklcistct. Auch 

einer bekannten Vorrichtung, die an sich technisch ist, kann deswegen, 

wei I sie der Technik nichts hinzufügt, nicht der tech ni.sche Charaktcr 

abgesprochen werden, bine Prü fnng, ob eine Bcrcichcruiig der Technik 

einrrirt oder ob ein Beitrag zum SLand der Technik geleistetwird, ist 

allenfalls und crsL bei der Prüfungder Schurzfahigkeir i n Plat7, sowei t 

der Wcgfall des Pacentieningserfordern isses des Lech nischen Fortscli-

ritts filr sie überhaupt midi Rau m ISBt.2+ 

2.3 De ene bedrijfsvoeringmetiwde is de andere niet 
2.3.1 De appellant in zaak T 0931/95 had zich ook nog be
roepen op de beslissing in zaak T 0769/92 als argument dat 
zijn uitvinding geen 'business method' was. Daarom is het 
nuttig ook deze zaak even van dichtbij te bekijken en, het 
moet gezegd worden, al leen wat creativiteit kon ervoor zor
gen dat de uitvinding in deze zaak nier als cen 
bedrijfsvoeringmethode werd aangezien. In zaak T 0769/ 
9225 had de uitvinding betrekking op cen systeem voor het 
beheer van gegevens, dat tegelijkertijd van toepassing kon 
zijn voor verschillende applicaties, zoals op het vlak van het 
financieel en boekhoudkundig management en het 
inventarisaticmanagemen t. Hierbij konden metbchulp van 
een 'transfer slip' die op het scherm werd geprojecreerd, 
debet- en creditgegevens worden ingevoerd. Hierbij kwam 
dan ook nog een digitale databank van boekhoudkundige 
dagboeken, die gekoppeld kon worden aan de gegevens die 
in het kader van de inventarisatie werden ingegeven en 
waarvoor ook een databank was voorzien. Van dit geheel 
werd ook nog eens een geaccumuleerde databank aange
legd, die ook opvraagbaar was, en die natuurlijk gekoppeld 
was aan her sysreem van de transfer slips waarbij de gege
vens op dagelijkse basis werden ingevoerd. 

" X ZB 15/98, 'Sprachanalysecbirichrung', arrest van her BCH van 
11/05/2000, nog niet gepnbliceerd. 
'3 Het BGH verwees hierbij naar een aantal eerder gewezen zaken: 
BGTTZ 115,13,30 - chinesische Schriftzcichcn; Sen. Eeschl. v. 
13.12.1999;XZB n/9S-Logikvcnfikarion, UmdruckS. 10 f., zur Veröf-
fcnrlichung in BGHZ vorgesehen: vgl. R(7HZ 117,144,148 f. - Tauch-
computer. 
I1Puntc)bb) 1) van de beslissing. 
"s T U769/92, 'Sohei/General purpose management system', beslissing 
van TKB 3.5.1. de dato 31/05/1994. OJEPO, 1995,525-

2.3.2 De TKB stelde in deze zaak vast dat op het eerste zicht 
de uitvinding zich in een van de uitzonderingscategoriec'n 
bevindt en dus niet voor octrooiering in aanmerking zou 
kunnen komen: 
Both claims stare that the system, ciaimed as sucli andwhen being opc-
rated respecü velv, is intendcd for performing a plurality of independent 
'managements' of different rypes. The types of management 'at least' to 
be performed by the claimed system are of the 'fmancial and üivcmory' 
kinds. Such types of maiiagcmcnL vvould seem to fail, generally, under 
the acLlviLy of'doing business', excluded, as such, from patentability by 
Aiticlc 52(2)(c) in conjunction with (3) KPC. However, in accordance with 
rhedescriprion [...J, the plural Lypesol managcmcnL tobc performed 
may i ndude, for instancc, 'pcrsonneT and 'construction' managements. 
\.~_ Accordingro the appellant, claims 1 and 2 have been restrictedto 
finandal and inventory management and, consequcnily, 10 Lhc input 
items being debit, ctcdiL andcommodity items, for the only reason of 
rendering the invention more easily understandable.2' 

2.3.3 Vraag was nu of de uitvinding derhalve moest be
schouwd worden als niet octrooieerbaar. De TKB deed in dit 
kader beroep op her onderscheid tussen technisch en niet-
tcchnisch karakter: 
In the board's view the non-exdusion from patentability also applies to 
inventions, where technical considerations are to be made concenüng 
The parriculars of theirimpiementation. The vcry nced for such technical 
considetations implies the occurrence of an (atleast implicit) technical 
problem to be solved (Rule 27 EPC) and (at least implicit) tcduiical Teaiu-
res (Rule 29EPC)solvingthat technical problem.17 

De vraag naar het technisch karakter, en dus naar de octrooi
eerbaarheid werd positief beantwoord door de TKB: 
Tuming, therefore, ro the more specific functions defined (by way of 
means)in claim 1 and (assteps)indaim2, die board considersitapptop-
riate to follow, for ihc limc being, the appellant's argument rhat, alt-
hough the claims are restrictedto at least financial and inventory 
management, thequestion of whether Lheirsübject-mattcris of atcchni-
cal nature should be answered on the basis that the types of manage
ment to bc performed could, in prindple, be of other kinds or even be 
activities in a wider sense than normally attributed to the term 'manage
ment' [...].; ie what matters for the ïnvcniiori as claimed wotdd be only 
that said managements, or activities, are independent of each other and 
of different types. More parricularly, iris provisionally considered not to 
be relevant for this question that the lirsE kind of input items, necessary 
for the firsL Lype of activity (management processing), are financial (debit 
and credit) items and that the second kind of input items, necessary for 
the second type of activity (management processing), is an invciuory 
(commod ity) item, but that the only thing that is relevant is that the fitst 
and second kinds of input item are different (in accordance with their 
necessity for the first and second type, respectiveiy, of furLher proces
sing). Similarly. with respect Lo the question concerning the technical 
nature oT Lhe invention as claimed, the journalised daybook, item mas-
tcr, commodity masrer, journalised dayhook accu mulation and inven-
tory files will provisionally be regardcdsoüicv/hai'gencralized';...].'R 

2.3.4 Het feit dat de claims zo algemeen zijn opgesteld, 
m.a.w. dat er verschillende toepassingen voor her systeem 
denkbaar zijn, is ook een reden om aan te nemen dat de uit
vinding niet in de categorie van de 'business methods' valt: 
Against claims so generaliseer in the board's view, noobjecüon that thcy 
relate only to doing business' as such could bc raised. In other words: in 
their generalised version as otitlincd above, the subject-matter of these 
claims would notbcjudged as being abstract or non-technicai in the 
sense this is normally attributed to the subject-matter and activities 
excluded from patentability by Arliclc 52(2) as such in accordance with 
Aiticlc 52(3) EPC. More parricularly, the teaching to provide, in the 
memory, rhe aforementioned five files intended for different purposes 
[...] and to cause the processing uiiil 10 perform the aforementioned five 
functions would clearly require technical considerations [...]-' I 'he facL 
that the types of processing robe performed on the data (iiesarespeci-

16 Zie punt 3.2 van de redengeving. 
'' Zie punt 3.3 van de redengeving. 
^ Zie punt 3.5 van de redengeving. 
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bijdrage van iedere Spoke.41,4Z De District Court van Massa-
chusetts had beslist dat de uitvinding viel binnen de catego
rie van een van de twee uitzonderingen op octrooi
eerbaarheid die door de rechtspraak waren onrwikkeld, te 
weten de 'mathematical algorithm exception' en de 'busi
ness method exception'. Het uitgangspunt van de CAFC is 
de brede definitie in section lol van octrooieerbare uitvin
dingen. Volgens de CAPC is het niet de bedoeling geweest 
van de wetgever om al te veel restricties te stellen aan deze 
brede definitie: 
The repetirive use of tbc expansive term 'any' in Section 101 shows 
Congress's intent nor to place any resrrictions on the subject matter for 
whicli a patent may bc obtalncd beyond those specifically recited in Sec
tion 101. Indeed, the Suprème Court has acknowlcdgcd that Congress 
intended Section 101 to extend to 'anyrhing under the suil that is made 
by maiL'^ Thus, iL is improper to read limitations into Section 101 on 
rhe subject matter Chat may bc patented where the kgislative hislory 
indicates tliat Congress clearly didnot uitend such limitations.",'5 

3.3 Vervolgens analyscerr de CAFC de beide voormelde ex
cepties. Met betrekking tot de mathematical algorithm ex
ceptie is het standpunt van de CAFC dat deze alleen niet 
octrooieerbaar zijn voor zover zij geen praktische nuttige 
toepassing kennen. Voor zover zij een nuttige toepassing 
kennen, en gericht zijn op een concreet, tastbaar resultaat, 
is er geen reden om deze methodes van octrooiering uit te 
sluiten: 
The Suprème Court has idenrirled three categorics of subjcci maLtcr 
that are unpatentable, namely 'laws of nature, natura] phenomena, and 
abstract idcas.'46 Oi' particular relevante to this case, the Court has held 
that mathematical algorithms are not patcntable subject matter to Llie 
exten t that they are merely abstract ideas.f In Diehr, the Court cxplai-
ncd thatccrLain types of mathematical subject matter, stand ingalone, 

11 i4gp.3d, 1371. 
4 ' De belangrijkste claim 1 zegt het volgende: 1.A data processing system for 
managing afinanaal services configuration ofa portfolio established as a partner
ship, each partner bemganc af'aplumlity offunds, compristng: (a) computer proces
sor means [a personal computer including a CPUlforprocessingdata; (b) storage 
means [e data disk}for storingdata on a storage medium; (ölirst means [au ttrith-
metic logic circuitconfigured to prepare rhe data disk to magnetically store selected 
data] for initializing the stordge medium; (d) secimd means [an arithmetic hgic 
circuit configured re retrieve Information fromaspecific'file, calculate incrcmentat 
incrcases cir deercases hased on spaiftc input, ailocate the resul ts on a percentage 
basis, and slorc the output in a separate file] for processing data regarding assets in 
rhe portfolio and each ofthe funds from aprevious day and data regarding Imreases 
or dareases in each of'the funds, [sic, fimdsl assets and for allocatmg the percentage 
slmrc that eachfund holds in the ponfolio; (e) rfiird means [an arithmetic iogic cir
cuit configured to retrieve itifonnationfrom a speelficfile, calatlale trrcremental 
increases and deercases hased on specifre input, ailocate the results on a percentage 
basis andstore the output in a separate file', for processing data regarding deily 
increinctltal ineome, expenses, and nel realized gain or loss for the portfolio and for 
allocatmg such data ammgeachfimd; (f)fourth means [an arithmetic logiccircuil 
configured to retrieve tnftirrnarumfrom a specijïcfih, calculate incremental increa
ses and decreases hased on specilic input, ailocate rhe resnlts on a percentage basis 
and store rhe output m a separate file) for processing data regarding dctily net 
unrealizedgainor loss for the portfolio and for allocanngsuch data ctmongeach 
lund; and(gtfifth means \an arithmetic logiccircuitconfigured to retrieve infor-
maionfrom specificfiles, calculate that infonrutlion on an aggregate basis and store 
^ Diamond v. Chakrabarty, 447 U.S, 303, 309, 65 I. Ed. 2d 144,100S. Ct. 
2204(1980); 21e ook Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, rSz, 67 L. Ed. 2d 
155, 101 S. Cf. 1048(1981). 

"* verwij zing wordt hier gemaakt naar Chakrabarty, 447 U. S. at 308 ('We 
have also cautioned that courts 'should not read into the patent laws 
limitations and conditions which the legislature has not expressed). 
*5 149 F.3d, 1373. 
^ De CAPC verwijst hier naar Diehr, 450 U.S. at 1S5 
- / Zie Diehr, 450 U.S. 175,67 L F.d. zd 155,101 S. Ct. 1048, passim; Par
ker v.Flook, 43 7 U.S. 584, 57L, Ed. 2d 451,98 S. Ct. 2522 (1978); Gou-
schalk v- Benson, 409 U.S. 63, 34L. Ed. zd 273, 93 S. Cr. 253(1972). 

represent nothing more than abstract ideas until reduced tosome type 
of practical application, i.c., 'a uscftil, concrete and tangible result.'*6.'» 
[...] Unpatentable mathematical algorirhms are idenrifiable by showing 
Lhey are merely abstract ideas eonstituting disembodied concepts or 
trufhs that are not 'useful.' From a practical standpoint, this means that 
ro be pa ten table an algorithm must be applied in a 'useful' way. In Alap-
pat, we held that data, transformed by a machine through a series of 
mathematical calculalions to produce a smooth waveform d isplay on a 
rasrerizer monitot, eonsti tuted a practical application or an abstract idca 
(a mathematical algorithm, formula, orcalculation), because it produced 
'a useful, concrete and tangible result'- the smooth waveform.=<> 
Toegepast op de uitvinding betekent dit volgens de CAFC 
dat we hier te maken hebben met een octrooieerbare uitvin
ding: 
Today, we bold LhaLLhe transformationofdata, representingdiscrete 
dollar amounts, bya machine through a series of mathematical calcula-
tions into a flnal share price, constitutes a practical application ofa 
mathematical algorithm, formula, or calculation, because it produces 'a 
useful, concrete and tangible result'- a final share price momentarify 
nxed for record ing and reporting purposes and even accepted and relied 
upon by regukuory authoritiesandinsubsequenttrades.^1 

3.4 De zogenaamde 'Freeman-Walter-Abele test' heeft in dit 
verband voor nogal wat verwarring gezorgd. De test is de 
volgende: 
'First, the claim is analyzed to determine whether a mathe
matical algorithm is directly or indirectly recited. Ncxt, if a 
mathematical algorithm is found, the claim as a whole is 
further analyzed to determine whether the algorithm is 'ap
plied in any marnier to physical clements or process steps,' 
and, if it is, it 'passes muster under Section 101."^ 
Na enkele pogingen in de rechtspraak om deze test toe te 
passen of zelfs te wijzigen, is de CAFC nu de mening toege
daan dat het verwarrend kan zijn om deze resr nog verder 
toe te passen, en bovendien is het ook niet meet nodig een 
dergelijke test toe te passen, omdat het voldoende is dat er 
een nuttige toepassing kan aangetoond worden van het ma
thematisch algoritme: 
Aftcr Diehr and Chakrabarty, the Frecman-Walter-Abele test has little, if 
any, applicability to detetmining rhe presence of statutory subject mat
ter. As we pointed out in Alappat, 33 F.3d at 1543,31 U.S.I'.Q,2D(BMA) 
at 1557, applicaLionof the LcsLcoLudbc misleading, because a ptocess, 
machine, manufacture, or composition of matter employing a iaw of 
nature, natural phenomenon, or abstract idea is patentable subject mat
ter even though a Iaw of nature, natura! phenonienon, or abstract idea 

48 Zie in re Alappat, 33 F.3d 1526, at 1544,31 US.RQ.2D (DNA) 1545, at 

1557-
19 De CAFC voegt hier nug in voetnoot aan toe: This has come to be known as 
the inathematical algorithm exception. This designation has led to sortie confiision, 
especially given the Freeman-W'alter-Abek analysis. By liceping in mind that the 
malhemalical algorithm is unpatentable only to the extent that ir represents an 
nbsfracr idea, this eonfusiort may bc amcliorared. 
30149 K3d, 1373. 
5: 149 F. 3d, 1373. 
:'- 149 F-3d, 1374. De Lest is gebasectd op de volgende cases: In re Free
man, 573 F.ad 1237,197 U.S.P.Q.(BNA) 464 (CCPA 1978)asmodiücd by 
In re Wal ter ,6 i8 t U d 7 5 8 , 2 0 ; U.S.P.Q. (BNA) 397(CCPA l9So);Inre 

Abele, 684F.2d 902, 214 rj.S.P.O. (BNA) 682(CCPA 1 9S2). 
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would nüt, by itsdf, bc cutitlcd to sudiproicciion.^ The LCSL dcicrmincs 
Llic prcseiice of, for example, an algorithm. Under Benson, this may have 
been a sufficiënt indicium of nonstatutory subjecr marter. Ho wever, 
afrer Diehr and Alapnat, die mere f act LhaLadaimed invenLion involves 
inputting numbers, calciüating numbers, outputting numbersj and sto
ring numbers. in and ofirself. wotiïd nor render ir nonstatutory subjecr 
marter, unless., of course, itsoperation does notproduce a 'useful, con
crete and ungiblc residu'^ Aficr all, as wc have repcatcdly srared, every 
step-by-step process, be it electronic or chemical or mechanical, involves 
an algorithm in thebroadsenseof the term. Sincc Section 101 cxpressly 
ïndudes processes as acategory of inventioiis which may bc patented 
and Scction ïoofb) furthcr dcüncs the word 'process' as meaning'pro-
cess, arr or method, and includes a new use of a known process, machine, 
manufacture, composirion of matter, ormaterial,1 itfollows that il isno 
ground lor holding a claim is directed to nonstatutory subject matter to 
say it includes or is directed ro an algorirhm. This is why the proscrip-
tion against patenting has been limited to maLhemalical algoriLhms 

3.5 De vraag of een uitvinding waarin een mathematisch 
algoritme wordt gebruikt octrooieerbaar is, is niet afhanke
lijk van de aanwezigheid van het algoritme dan wel van de 
nuttige toepassing die daarmee kan worden verkregen: 
The question of whether a claim encompasses statutory subject matter 
should nor focus on which of rhe four categories of subjecr matter a 
claim is directed ro process, machine, manufacture, orcomposition of 
matter - bat rather 011 the essential eharaeteristics of the subject matter, 
in parricular, its practical utility. Scction 101 specincs that stattrtory sub
jecr matter must also satisfy the other 'conditions and requirements' of 
Title-35, including novelly, nonobviousness, and adeqtiacv oi disclosure 
and norice.=s For purposc of our analysis, as notcd above, claim 1 is direc
ted to a machine programmed with the Hub and Spoke software and 
admittedly prodttces a 'useful, concrete, and tangiblc rcsult.'5? This rai

ders il suutitory subject matter, even il"the useful result is expressed in 
numbers, such as price, profit, percentage, cosr, or loss.^™ 

3.6 De andere exceptie die moest onderzocht worden was de 
'business method exception'. De beslissing van de CAi'C in 
deze context is kort maar krachtig. Deze exceptie heeft geen 
plaats meer in het hedendaagse octrooirecht: 
Wc take this opportunity to iay this ill-conccivcd exception to rest. 
Si nee its inception, the 'business method' exception nas merely repre-
sented the application of somegeneral, bul no longer applicable lega! 
principlc, perhaps arising out of rhe 'requirement for invention'- which 
waseliminarcdbySection io3.Sincethe 1952 ratentAct, business 
methods have been. and should have been, subjecr ro rhe same legal 
requiremenrs for parentabiliry as applied to any other process or 
method.6-'' 

3.7 De finale uitkomst in deze zaak was dus dat er geen en
kele reden is om het type uitvindingen zoals die hier ge
claimd was van octrooiering uit te sluiten. Als wc de verge
lijking maken met de situatie in Europa zijn enkele caveats 
toch wel op hun plaats. Vooreerst is de basis waarop beslist 
wordt of dit type uitvindingen octrooieerbaar is totaal ver
schillend. Daar waar bcdrijfsvoeringmethodes in üuropa 
uitgesloten zijn van octrooienng bij wet61 of verdrag, is er 
op dit punt geen enkele belemmering in de VS. Ten tweede 
is er ook de vereiste van het technisch karakter, die niet met 
zoveel woorden wordt gebruikt in de VS, daar waar dit in 
Europa als een fundamenteel criterium wordt beschouwd. 
In de VS is het criterium van de 'utility' van doorslaggevend 

53 DeCAFC verklaarr dir nader door te stellen dar fyhen a claim cuntaining 

a raathematitalformula implements or applies thatformula in a structtirc or pro

cess which, when censidered asa whole, isperformingafunction which the patent 

luws were desi%nal to protect (e.g.,transfurmingor reducingan anick to a different 

state erthing), tiicn the claim satisfks the requitemenls of Scction 101. (Dicht, 450 

U.S. at 192; see elso In relmhashi. 8SSF.2d 1370,1375,1.2 U.S. P.Q,2D (BNA.) 

1908, 1911 (ted. Cir. 1989): 'J a/Kr, 681 E2d at789,214 LI. S. F. Q. (UNA) at 680). 

The dispositive incjuiry is whether the claim as cl wlwle is directed to stamtory sub

ject matter. It is irrelevant lluu a claim may contain, as part of the wholc, subject 

matterwhich would nothe patentahleby itself.'Aclaim dravm to subjectmatter 

othervnse statatory does nut become nonstatutory simply bteause itnses a mathe-

matical fonmda, computer program or digital computer.' (Dhhr, 450 U.S. at 18/). 

1374, noot 6. 
54 Alappar, 33 Kjd ar 1344,31 v.S.f.O.iD(UNA)at 1557. 

" l49F.3d, 1374-1375-
s* Zie In re Warmerdam, 33 F-3d 1354,1359,31 U.S.RQ.iD (BNA) 1754, 
i757-5S(f'ed.t:ir. 1994). 
57 Alappat, 33 F.3d at 1544,31 U.S.T.Q.iD (BNA) at 1557. 

's '45^30,1375-
™ De visie van de CAFC in clc^c zaak m.b.t. de 'mathematica! algorithm' 
exceptie is later bevestigd in de zaak Al &T Corp. V. Excel Communica
tions, Tnc, Excel Communications Marketing, Tno, And Excel Telecom-
munications, Inc., 172 F-3d r;ï52; 1999 U.S. App. LEXIS 7221; 50 
U.S.r-.Q.iD (BNA) 1447 (Fcd- Circ. 1999), Het hof verwijst in deze zaak 
ook naar een dissenting opinion van Judge srevens in de U.S. suprème 
CourrDiehr zaak, die zijn zorg had uirgedrukrover her ambigue karak
ter van liet concept 'algoritme', waardoor vele processen kouden 
beschouwd worden als algorirmes, en aldus nier oerroieerbaar xouden 
zijn, omdar algoritmes binnen de categorie van niet octrooieerbare 'laws 
of nature' 20uden vallen. De CAFC maakt duidelijk dat deze zorg niet 
langer gerechtvaardigd is, omdat vooreerst cen algoritme niet zomaar 
torde categorie van natuurwetten kan worden gerekend, maar ook 
umd ar het belangrijk is re beseffen darde klemtoon moet komen re lig
gen op het nuttige effect en het tastbare resultaat dat verkregen wordt 
meteen uitviningdieeen algoritme bevat: Rissecondconce.nl. that the amhi-
guous concept of'tdgorithm' cottld be ased to malie any process itnpcttentabk. urn be 

laid to rest oncc ttit focus is understood to be nat on whether there is a mathema tical 

algorithm at woit, hut oti-whether ffe atgonthm-contaming invention, as 
&0 De CAFC sluit zich bierbij aan bij de dissenting opinion van Judge 
Newman in de In re Schrader zaak: As]ud°eNewman has prevwusly stated 

ÏThc business method exception] is... an unwacranced encuinbcance to the defim-

tion ofstatutory subject matter in scction 1 a i, that [shciuld] be. discarded as envr-

pwne, redundant, and obsolete. It merits retirementfrom theglossary ofseaion 

101 All of the 'deins business'cases could have been decided usin« theekarer 

concept! ofTitlcjs.PGtentabilitydoes nat turn on whether the claimed method 

does 'business' instead ofsomethingetsc, bitton whether the method, viewed as a 

wholc, meets the teuuirements efpttteuiabüity as seiforth in Sections 102,103, and 

112 of the Patent Act. {In reScluader, 22 Ejd 290,298,30 U.S.F.Q.2D (BNA) 1455. 

'4&2(yed.Cir. 1994) (Newman, J., dissenting)). 1375, noor 10. 
S l Zie ook art. z(z)(c) ROW 1995. 

http://Rissecondconce.nl
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belang.62 Als de uitvinding kan toegepast worden (met an
dere woorden gericht is op een concreet, tastbaar resu Itaat), 
dan is er niet veel reden om geen octrooi te verlenen, op 
voorwaarde natuurlijk dat aan de andere octrooi-
cerbaarheidsvoorwaarden is voldaan en dat het niet gaat om 
'abstract id eas', 'natural phenomena' of'laws of nature'. Om 
die reden is het dan ook te voortvarend om te stellen dat het 
octrooieerbaarzijn van dergelijke uitvindingen in de VS ook 
zou moeten aanleiding geven tot het octrooieerbaar stellen 
van diezelfde uitvindingen in Europa. 
3.8 Het moet gezegd, zelfs onder de voorwaarden zoals die 
in de VS gelden kan het misschien toch wel betwijfeld wor
den of de uitvinding nu echt de octrooi beloning verdiende. 
Immers, het bij de uitvinding horende computerpro
gramma leek mij niet veel meer te zijn dan een databank-
systeem gekoppeld aan een wat gecompliceerd reken
systeem. En het lijkt mij dat dit geen nieuwe dingen zijn in 
de wereld van de computerkunde en als ze al nieuw moch
ten zijn, dan toch in elk geval niet van voldoen de uitvind ers-
werkzaamheid getuigen om de vereiste stap te kunnen zet
ten vanuit de stand van de techniek. Naar mijn bescheiden 
mening heeft men bij de analyse van deze zaak zich wat te 
veel blind gestaafd op de vraag of het al dan niet ging om 
een octrooieerbare uitvinding en dus niet een zuiver algo
ritme en is men er niet meer toe gekomen om de vraag te 
beantwoorden of er wel voldoende uitvinderswerk-
zaamheid bij deze uitvinding te pas kwam om een octrooi te 
kunnen afleveren.^ De discussie of de CAFC nu al dan niet 
beslist heeft dat algoritmes octrooieerbaar zijn, lijkt mij een 
voorbijgestreefde discussie, die ook bezijden de kwestie is. 
Het antwoord is immers duidelijk, de CAFC heeft niet be
slist dat algoritmes op zich octrooieerbaar zijn. En ook in 
Europa, waarhet technisch karakter centraal staat, was deze 
uitvinding octrooicerbaat, want er kwam cen technisch ele
ment bij te pas, namelijk het rekensysteem (het is natuurlijk 
een compleet ander vraagstuk of de uitvinding nieuw en in
ventief was). 

4 Wetgevende voorstellen inzake het octrooieren van 'business rae-
tkods' 
4.1 Tn de VS is in oktober 2000 cen Bill geïntroduceerd in de 
House of Representatives, de 'Business Method Patent Tm-
provement Act of 2000', met het oog op het verduidelijken 
van de positie rond het octrooieren van 'business me-

ö ï Dit werd ook nogmaal benadrukt door een auteur in een bijdrage 
waarin de beslissing van de CAFC in de State Streel Bank meL nadru k 
werd geprezen en verdedigd: Howcvcr, State Street Bank tells us that the 
essential characteristlcs and practical utility of the claim? ars mare important that 
ieierminalion ofwlücb category the claims iiredirscted to. Zie, SWANSON, 
S.R., The Patentability of Business Methods, Mathematica! Alfiorilhms 
and Compurer-Relared Inventions After rhe Decision by the Court of 
Appeals Tor Lhe Federal Circuit in State Street, 8 The Fedend Circuit Ttiu 
Journal, 1999, no. 4,158. 
53 SWANSON, die de beslissing nochtans met vetve verdedigd, zegt in 
haar enthousiasme ergens dat 'the novelty of the invention lies in using the 
software w autckly compule the comptiatta! cakuhuionsfar adminisleringmcli a 
complex system p 179. Dit lijkt mij eerdeteen argument te zijn tegen 
octrooiering. Immers, er wordt hier toegegeven dat het gaat om een 
rekensysteem, weliswaar' complex, maar ik zou durven menen dat de 
hedendaagse technologie toch wel reeds geruime tijd vertrouwd is met 
complexe reken systemen e, al was het maat bijvoorbeeld om de precieze 
bewegingen van een robot dooreen computer te laten uitvoeren. 

thods'.6-! Spoedig na de indiening kwam er reactie op hel 
voorstel. Het merendeel van de commentatoren is van me
ning dat de Bill niet echt een realistisch voorstel is, maar eer
der moet gezien worden als een aanzet tot discussie rond 
her thema. Een kleiner aantal vindt het ofwel een heel goed 
voorstel, ofwel een heel slecht voorstel. Vooraleer mijn per
soonlijke visie hierop te uiten, wil ik eerst de voor deze bij
drage relevante bepalingen even verklaren.s= 

4.2 In Bill H.R.. 5364 wordt vooreerst een definitie gegeven 
in Section 2 van wat nu een 'business method' is, wat dan 
moet geïncorporeerd worden in 35 U.S.C. $ 100: 
(f) The term'business method' means - ( i ) a method of-(A) administe-
ring, managms, or otherwise operaiing an eiuerprise or organization, 
inctuding a technique uscd in doing or conducting business; or (B) pro-
cessingfmancial data; (z) any technique used in athletics, instruction, or 
personal skills; and {3) any computcr-assistcd implementation of a 
method deseribed in paragraph (1) or a technique desetibed in para-
graph (2). 

(g) The lenii 'business meiliod invention' means - (1) any invention 
which is a business method (including any software or othcr apparatus); 
and (z) any invention which is comprised of any claim that is a business 
method.' 

4.3 Een andere interessante bepaling is Section 4 van Bill 
H. R. 53 64. Hier gaat het over het bepalen van de uitvinders-
werkzaamheid. Bedoeling is 35 USC 103 aan te passen, die 
de criteria vastlegt voor 'nonobviousness'. Section 103 zou 
in de volgende zin moeten geamendeerd worden: 
(d)(i) If - (A) subject matter within the scope of a claim addresscd lo a 
business method invention would be obrained by combining or modi-
fying one or more prior art teferetices, and (B) any of tbose ptior art refe-
rences discloscs a business method which differs from what is ciaimed 
only in that the claim requires a computer technology to implement the 
practice of the business method invention, the invention shall bepresu-
mcd obvious to a pet sou oi' ordinary skill in the art at the time ol the 
invention. 

(2)(A) An applicant or patentee may rebutthepresumptïon under para
graph (1) upon a showing by a prepondcrance of the evidenee llial lhe 
invention is not obvious to persons of ordinary skill in all relevant arts. 
(E) Those areas of art which are relevanr for purposes of subparagraph 
(A) include lhe ücld of lhe business method and the field of the compu
ter implementation.' 

4.4 Deze bepaling moet cen vermoeden van 'obviousness' 
invoeren voor bepaalde types uitvindingen. De ratio van dit 
alles is duidelijk. Tk heb hierboven reeds aangetoond dat het 
determineren van de uitvinderswerkzaamheid een van de 
heikele punten is bij dit soort uitvindingen. Business me
thods kunnen wel octrooieerbaar zijn als er een technisch of 
nuttig element in wordt verwerkt, wat dan meestal een 
computersysteem is, maar dat neemt nog niet weg dat in 
vele gevallen het zuiver inbrengen van een computeraspect 
in de 'business method' niet van grote vindingtijkhcid ge
tuigt en het geheel vaak dan ook gevat kan worden door de 
stand van de techniek. De Bill introduceert zo een, weerleg
baar, vermoeden van gebrek aan uitvinderswerkzaamheid 
als de n ieuwe methode bestaat uit de combinatie van een of 
meer elementen uit de stand van de techniek, en het onder
scheid met de stand van de techniek er essentieel in bestaat 
dat computertechnologie wordt gebruikt om de methode 
toe te passen. Ik ben in principe geen voorstander van het 
creëren van specifieke tiitvinderswerkzaamheidstests al 
naargelang her soort uitvindingen waarmee men te maken 

61 TCill H.R. 5364, Rtisiness Method Potent tmprovement Act ofzaoa. 
"' De Bill bevat nog cen hek reeks bepalingen die betrekking hebben op 
de procedure van verlening, bekendmaking van de aanvrage, oppositie-
procedure, bewijslast etc, die ik hier echter buiten beschouwing laat-
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heeft. Men zou zo ook afzonderlijke tests kunnen in de wet 
invoeren met betrekking tot biotechnologischc uitvindin
gen, uitvindingen op het gebied van de farmaceutica ere. 
Dergelijke praktijk holt eigenlijk de basisregel uit. Het in
terpreteren van basisregels kan men naar mijn mening be
ter overlaten aan de rechterlij ke macht. Het gevaar van spe
cifieke tests is ook dat ze na verloop van tijd de evolutie van 
de technologie misschien niet meer kunnen bijbenen en dus 
grotendeels onbruikbaar worden, waardoor ze dan meer een 
obstakel worden dan een nuttig instrument. De onderlig
gende gedachte van dit alles is wel nobel, zijnde dat het be
langrijk is dat men in de toekomst bij het beoordelen van 
aanvragen op het gebied van de 'business methods' meer 
aandacht moet schenken aan de vereiste van de uitvinders-
werkzaamheid. Een min of meer vergelijkbare opmerking 
kan gemaakt worden i.v.m, de definitie van 'business me
thods'. Het risico bestaat dat dit leidt tot het ontwijken van 
de definitie door het slim fraseren van de octrooiconclusies: 
'The name of the game is the claim.'56 

4.5 In Europa zijn er een aantal ontwikkelingen op het ge
bied van het octrooieren van computerprogramma's, die, 
zoals duidelijk gemaakt in deze bijdrage, ook zijn weerslag 
zullen hebben op de mogelijke (niet-)octrooieerbaarheid 
van bedrijfsvocringmethodes. Bij de grote revisie van het 
EOV moet ook art. 52 aan de beurt komen. Het uitsluiten 
van computerprogramma's als zodanig van octrooi
eerbaarheid wordt afgeschaft. Art. 52(1) zal er in zijn nieuw 
kleedje uitzien zoals art. 27 TRlPs. Bedrijfsvocring
methodes zijn nog altijd uitgesloten omdat ze niet voldoen 
aan de uitvindingsvoorwaarden die in het nieuwe arr. 52 
zijn gesteld. De nieuwe bepaling moet als volgt luiden: 
(1) Emopean patents stalt bc granted for any ïnventions which arcsiis-

ceptible of industrial applicarion, which are new and which involve au 

inventive step. (1) The following in particular sliall nol bc regarded as 

iiivciitiuns within the meaning of paragraph i: (a) discovcries, scientific 

theories and matbemaricai merhods; (b) aesthetic creations; (c) schemes, 

rules and methods fur perfonn ing mental acts, playing games or doing 

business; {dl presenrations of information. (3) Unclicrngcd (4) Delered-

iiKorpomtei in Anicics} as ncw letter (c)"' 

In de begeleidende commentaar bij de revisie wordt echter 
wel rocgcgcvcn dat er geen overeenstemming is over de ca
talogus van uitzonderingen die in art. 52(2) staan. Om deze 
red en heeft men dan ook beslist om in het revisievoorstel de 
tekst op dit vlak ongemoeid te laten, alleen de verwijzing 
naar computerprogramma's is gewist.63 Sommige delega
ties vinden dat deze catalogus vanuitzonderi ngen moet blij
ven, omdat het fundamentele aspecten van het octrooirecht 
betreft. Andere delegaties vonden dar ze konden gewist 
worden, daarin begrepen her EOB. Nog andere delegaties 
vonden dat catalogus van uitzonderingen naar de Imple-
menting Regulations zou kunnen verplaatst worden, wat 
aanpassing aan nieuwe technologische ontwikkelingen 
makkelijker maakt.65 Deze laatste optie lijkt mij niet zo on-
versrandig, maar politiek is het wellicht wat lastig, omdat 
sommigen vooral niet willen dat aan de bestaande uitzon
deringen wordt geraakt, en dat is nu eenmaal wel veel mak
kelij ker via een wijziging van de Implementing Regula-

66 Zie, In reHiniker Co., i so r . jd 13S2,1363,47 U.S.r.O.zd 1523,1529. 
fi7 Zie MR/2/00 c. 
ofi De relevante voorbereidende werkzaamheden zijn re vinden in de vol
gende documenten: CA/FL e/99; CA/PIPV 9; CA/PL 31/00, 
'"> Zie MR/2/00 e, bij ari. 52. 

tions, wat immers kan zonder instemming van alle 
contracterende partijen. De revisieconferentie van het EOV 
belooft in elk geval op dit punt spannend te worden. Bij de 
Europese Commissie zit men intussen nog altijd te evalue
ren of men nu een voorstel van richtlijn zal ontwerpen met 
betrekking tot de octrooieerbaarheid van computer
programma's. Veel zal wellicht afhangen van de revisic-
confcrcntic van het EOV. 

5 Evaluatie en vooruitzichten 
5.1 Deze bijdrage had als eenvoudige doelstelling de situa
tie duidelijk te maken m.b.t. het octrooieren van 
bedrijfsvocringmethodes. In Europa is dit slechts een inte
ressante discussie als er een computeraspect bij te pas komt, 
of een technisch element in het algemeen, want anders is 
men snel uitgepraat. Immers, art. 52(2) EOV bevat een ex
pliciete uitsluiting van bedrijfsvoeringmethodes. De rele
vante rechts praak in de VS over dit onderwerp is ook slechts 
interessant in het licht van cen computcrclcmcnt. Waar in 
het verleden soms het octrooieren van computer
programma's werd tegengehouden op grond van het argu
ment dat de uitvinding in kwestie een algoritme was en dus 
niet voor octrooiering in aanmerking komt, is het huidige 
beleid dat zelfs een algoritme octrooieerbaar kan zijn, als 
het cen nuttig effect kan sorteren, en het gericht is op een 
concreet, tastbaar resul raat. Tn praktijk zal dit vaak ook een 
technisch clement zijn, zodat de verschillen met Europa 
toch enigszins binnen de perken blijven. 

5.2 Ik wil er hier ook nog op wijzen dat het een fout uit
gangspunt is te beweren dat een computerprogramma ge
lijk te stellen is met een algoritme. Een computerpro
gramma bcvar een algoritme, dat is evident, maar is er toch 
niet noodzakelijkerwijze toe beperkt. Het is deze beperkte 
kijk op een computerprogramma in het verleden die er heeft 
toe geleid dat men gemeend heeft dat auteursrechtelijke be
scherming de enige optie was. Heden ten dage is et toch in 
vele j tirisdicties rechtspraak die overduidelijk heeft vastge
steld dat er redenen re over zijn om computerprogramma's 
octrooieerbaar te stellen. Het is echter een andere vraag of 
dat een ideale situatie is, en of de vereisten voor oerrooi-
eerbaarheid, waarbij de belangrijkste ongetwijfeld nieuw
heid, uitvinderswerkzaamheid en voldoende beschrijving 
zijn, wel op een correcte manier worden toegepast. Men mag 
het antwoord op deze vragen niet ontwijken door simpel te 
stellen dat computerprogramma's niet octrooieerbaar zijn, 
in de zin van een technische of (voor de VS) nuttige uitvin
ding. 

5.3 De discussie over de wenselijkheid van het octrooieren 
van computerprogramma's heb ik hier nu niet willen voe
ten. Er is reeds voldoende rechtspraak die heeft aangetoond 
dat er vanuit octrooirechtelijk perspectief gezien geen pro
bleem is met het octrooieren van computerprogramma's.70 

/ e Voor een studie die liet auteursrecht op computerprogramma's sterk 
voorsraar, zie VEKKADE, D.W. ¥., VISSKK, U.J.G., RRIJTKTNC, L.D., 

Ruime octwoieringvan computerprogramma's: talmkatity ofrevolutie?, ITER 
rapport 18 december 1999. Pen meer octrooigcrichtc studie is deze 
gemaakt in opdracht van de Europese Commissie, HART, R., HOLMES, 
r., RElüJ., i/ic'heonomicimpact of PatentGbility of'Computer• Programs. Hierin 
wnrdr genuanceerd gesteld dat de octrooieerbaarheid van computer
programma's niet noodzakelijkerwijze een slechte zaak moer zijn voor 
progranimatuurontwikkelaars. Wel wordtaangedrnngen op een cor
recte toepassing van de octrooieerbaarheidscriteria. 



Waar ik in deze bijdrage wil voor pleiten is een beleid van 
correcte toepassing van de octrooieerbaarheidsvoor-
waarden bij het beoordelen van octrooiaanvragen die een 
combinatie zijn van bedrijfsvoeringmethodes en een 
computerelement. De uitspraak van de TKB in de zaak 
T 0931/95 heeft duidelijk aangetoond dat liet EOB hier een 
grond ig onderzoek heeft gedaan. Vanwege de technische as
pecten kon de uitvinding als een uitvinding in de zin van 
art. 52 EOV worden beschouwd. Maar in het licht van de 
stand van de techniek en gezien de relatief voor de hand lig
gende toepassing van technische elementen en reken
systemen, werd er niet aan de voorwaarde van uitvinders-
werkzaamheid voldaan. Dit lijkt mij een goede benadering 
te zijn. De uitspraak van de CAFC in de State Street Bank 
heeft naar mijn bescheiden mening aangetoond hoe het niet 
moet. Dit kan misschien verbazing wekken, zeker als men 
deze uitspraak vergelijkt met een aantal positieve kritieken 
die in de VS zijn geuit na de fameuze beslissing van de 
CAFC.'*1 Echter, de verbazing ebt weg als men de achter
grond van de zaak goed bestudeert. Wat vooral positief is 
onthaald in de VS, althans door sommigen, is dat de CAFC 
een eind heeft gemaakt aan een nogal eenzijdige uitsluiting 
van octrooieerbaarheid van 'business methods' en 'mathe
matica! algorithms' door de rechtspraak, die weinig of geen 
rekening hield met de context waarin deze concepten wer
den gebruikt binnen de uitvinding. Er kan inderdaad ge
steld worden dat de praktische toepassingen die met deze 
op het eerste gezicht uitgesloten concepten kunnen worden 
bereikt in het verleden onvoldoende werden belicht. De 
State Street Bank zaak heeft duidelijk aangetoond dat prak
tische toepassingen die met algoritmes kunnen worden ver
wezenlijkt, tot een octrooieerbare uitvinding kunnen lei
den. immers, in een dergelijk geval wordt niet meer het 
algoritme op zich geclaimd (zie hier opnieuw toch enige pa
rallel met de situatie in Europa). Wat ik betreur in de beslis
sing van de CAFC in bovenvermelde zaak is het feit dat veel 
te weinig aandacht is besteed aan een analyse van de overige 
octrooieerbaarheids-voorwaarden, en in het bijzonder aan 
de vereiste van 'invenrive step'.?2 Hoewel ik geen computer
deskundige ben, en dus de stand van de techniek niet kan 
inschatten, lijkt het mij toch dat het computerprogramma 
dat bij deze uitvinding werd gebruikt niet veel meer is dan 
een rekenmachine en een databank, zelfs al moeten er veel 
gegevens en moeilijkeberekeningen gemaakt worden. Maar 

71 Zie bijv.: SWANSON,S.It., The Pateiitability of Business Methods, 
M arhemarical Algorithms and Compurer-Related Invcntions Aftcr the 
Decisionby the Courtof Appeals forrheFederal Circuit in State Street, 8 
TheFatcralCircuUBar Journal, 1999,110.4,153 et scq,;Mr.LARTI,C.D., 
State Street Bank & Trust Ce. v. Signature Financial Group, Inc.; Oughl 
the Mathematical Algorithm and Business Method Exceptions Return to 
Business as Usual?, 6 Journal oJJntdktLual Propeny Utw, 1999, 359 et seq; 
K1NG, C, Abort, Rctry, Fail: Frotcction tbr Softwarc-Rclated Inventions 
in the Wake of State Street Bank & Trust Co. v. Signature Tinancial 
Group, Inc., 85 ConiellLawRi'view, 2000,1118 etseq. 
7 ' Het lijkt erop dat ik niet de enige ben die deze mening is toegedaan. 
Andere auteurs hebben ook reeds gezegd dat volgens hen de USPTO bij 
de beoordeling van octrooiaanvragen voor 'computer-related inven
tions' te weinig aandacht besteedt aan de octrooieerbaarheids-
voorwaarden van nieuwheid en uitvinderswerkzaamheid. Zie bijv., 
RASKIND, L.J., The State Street Rank Decision; The Bad Business of 
Urilimilcd Patent Proicction for Methods of doing Business, 10 Fordham 
IntelkcüwlProperty, Media &EntcrtaïnmcntLciw]oiiriatl, 1999,61 CL seq,; 
ORKYT USS, R.C., Are Business Method Patents Bad for Business?, 16 
CoinpLiter&Uigli Technology LHVJ Journal, 2000, 2,03 etseq. 
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het komt mij voor dat deze technieken toch langzamerhand 
bekend zijn in computerland. De literatuur die is geschre
ven na deze beslissing schenkt daar opmerkel ij k weinig aan
dacht aan. 
5.4 De voorstanders van octrooiering zijn opgelucht met 
deze beslissing, terwijl de tegenstanders van liet octrooie
ren van computerprogramma's allerhande argumenten 
naar voren brengen die het einde van de computerwereld 
voorspellen als nog verder octrooien worden afgeleverd. 
Deze laatste discussie lijkt mij überhaupt reeds bij voorbaat 
verloren.73 Ik zou er willen voor pleiten dat men zijn ener
gie en verstand zou aanwenden om na te streven dat de 
octrooiccrbaarhcidsvoorwaardcn in al hun aspecten correct 
maar gestreng worden toegepast.^ Dit zal naar mijn me
ning reeds een groot aantal potentiële octrooihouders te
leurstellen in hun kansen om een octrooi te kunnen verwer
ven en het zal als gevolg daarvan ook een groot deel van de 
argumenten ondervangen die het einde van de software bu-
siness voorspellen. De octrooieerbaarheid van computer
programma's en daarmee gelieerde algoritmes en bedrijfs
voeringmethodes met technische aspecten hoeft niet 
noodzakelijkerwijze uit te monden in een rampenscenario. 
Waar we wel moeten voor uitkijken is dat we de vrijheid van 
het menselijk denken niet fnuiken," door het verschaffen 
van monopolierechten op gedachten en ideeën. Dit zou een 
zeer slechte evolutie zijn. En daarom is het zo belangrijk dat 
men bij het beoordelen van de octrooiaanvragen heel zorg
vuldig analyseert of het nu wel om een octrooieerbare uit
vinding gaat, dan wel om een niet octrooieerbare mense
lijke gedachte. 

Maastricht, 24 november 2000 

73 Getuige daarvan ook nog het voorstel tot revisie van art. 52 EOV, waar
bij de uirsluiting van octrooieerbaarheid van computerprogramma's als 
zodanig wordt geschrapt. Zie MR/2/00 e. 
74 Ik sta in beginsel heel rmivcrachtig tegenover het creëren van sni 
generis rechten voor nieuwe onrwikkelingen. Immers, bet steeds weer 
verzinnen van nieuwe beschermingsvormen maakt het geheel dermate 
onoverzichtelijk dat het ten koste gaat van de rechtszekerheid, en ik 
meen dar de burger en de industrie nog altijd beter gebaat is bij rechtsze
kerheid, meer dan bij het verkrijgen van den nieuw type bescherming 
dat op het eerste gezicht misschien wel aantrekkelijk lijkt, maar na 
gebruik meer problemen veroorzaakt dan het oplost. Of 'utiliry model' 
type bescherm ing bier een uirwegkan bieden kan ik nier geheel 

" Ik bevind mij in deze in het goede gezelschap van een rechter van het 
Duitse Bundesgerichtshof. Zie, MELULLIS, K.-J., Zur Patentfahigkeit 
vonProgrammenfürDatenverarbeitungsanlagen, CRUR, 199S, 852. 
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J U R I S P R U D E N T I E 

Nr. 11 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhagc, 
2.6 april 2000 

(vormrnachine) 

Mrs. J.W. du Pon, D.H. von Maltzahn en J. de Bruijn 

Art. 30, lid4ROW (is 10) 
De actnaihaudster en de inbreukmaker hebben na de uitspraken 

van het landgerichtenhetObeiiandesgerichtDiisseldorj'metelkaar 
onderhandeld over een buitengerechtelijke afdoening. Be octrooi-
houdster koos er toen voor om ter afdoening van de zaak uit te gaan 
van een licen tievergoeding van 5% van de opgegeven omzet. Deze om
zet had betrekking op de levering van telkens één vormrnachine aan 
drie afnemers, waaronder Gieterij Neede. in feite is de octrooihoud-
steraldusnagegaanwelhevergoedingdeinbreukmakeraanhaarver-
schuldigdzouzijngeweestalsdeinbreukmakcrdevormmachinesnKt 
licentie aan - onder meer - Gieterij Neede zou hebben geleverd. Ver
volgens heeft zij deze gemiste licennevergoeding alsnog gevorderd en 
ontvangen. Hiermee heeft zij haar octrooirech t althans tegen Gieterij 
Neede uitgeput en staat het haar niet meer vrij tegen Gieterij Neede 
uit hoofde van het Nederlandse deel van haar'Europese octrooi op te 
treden. 

Heinrich Wagncr Sinto Maschinenfabrik GmbH te Bad 
Lasphe, Duitsland, ciseres in conventie, verweerster in re
conventie, procureur mr. S.U. Ottevangcrs, 
tegen 
1 Gieterij Neede BV te Neede, gedaagde in conventie, eiseres 
in reconventie, 
2 Künkel-Wagner Prozesstechnologie GmbH te Alfeld, 
Duitsland, gevoegd e partij, procureur jhr. mr. R.E.P. dcRa-
nitz, advocaat mr. M.A.A. van Wijngaarden te 's-Graven
hagc. 

Defeiten 
1.1 Wagiier Sinto is rechthebbende op liet Europese octrooi 
nr. 0.327.825 voor cen vormrnachine, dat haar onder mcer 
voor Nederland is verleend prioriteit is verkregen op grond 
van de octrooiaanvraag DE 38 03 648 van 6 februari 1988. 
Pu blicatie van de verlening heeft plaatsgevonden op 22 april 
1992. 
1.2 Het octrooi behelst 10 conclusies. 

1.3 Gieterij Neede heeftop 18 juni 1994 van Jiünkcl-Wagner 
cen vorm machine gekocht en vervolgens geleverd gekregen 
van het type APM-Ai en zij gebruikt deze machine sinds
dien. 

1.4 Door Wagner Sinto is in Duitsland een procedure ge
voerd regen Künkel-Wagner wegens de niet de vorm
rnachine type APM-A1 gepleegde inbreuk op het Duitse oc
trooi DE 38 03 648. Door het Landgericht Düsscldorf is bij 
uitspraak van 28 november 1995 geoordeeld dar deze ma
chine inbreukmakend is. Dit gerecht heeft Rünkel-Wagner 
verboden vormmacliincs als in die beslissing bedoeld te fa
briceren, aan te bieden, in het verkeer te brengen, te gebrui
ken of tot deze doeleind en in te voeren of te bezitten. Verder 
diende het bedrijf aan Wagner Sinto te verantwoorden in 

welke omvang zij evengenoemdc handelingen sinds 24 fe
bruari 1994 had gepleegd. Tenslotte werd Künkel-Wagner 
verplicht aan Wagncr Sinto alle schade te vergoeden, welke 
door deze handelingen sinds 24 februari 1994 ontstaan wa
ren en nog zouden ontstaan. 
1.5 Het oordeel vanhetLandgerichtDüsseldorf is in beroep 
door het Oberlandesgericht Düsseldorf bij uitspraak van 
1S december i997bevestigd. 
1.6 Bij brief van 9 juni 1998 heeft de raadsman van Kiinkel-
Wagner aan de raadsman van Wagner Sinto onder meer mee
gedeeld dat zijn cliënte een onderzoeknaar de inbreukmak-
ende handeling heeft gedaan. Hij heeft verwezen naar 
bijlage C bij deze brief. Volgens die bijlage zijn in de periode 
van 30 maart t/m 17 juni 1994 aan drie afnemers, waaron
der Gieterij Nccdc, vormmachines geleverd en bedroeg de 
totale omzet DM 467.710,-. De totale provisie werd op DM 
25.422,- en de provisie voor de levering aan Gieterij Neede 
op DM 3.559,- becijferd. 
i .7 Bij brief van 20 juli 1998 heeft de raadsman van Wagner 
Sinto aan de raadsman van Künkcl-Wagner geschreven: 
Für den Falldat^ineauRergericInlkheBrledigimgdesmeiner Man
dantin znstehenden Schadensersatzes möglich ist, ist meine Man-
dantin bereit, den Schadensersatzanspruch auf der Basis einerange-
messmcnSchadensersatzlizenzgebührzuregulieren.Alsangcmessen 
wird eine Lizenzgebühr von 5% angesehen. Bezagen auf den vorer-
wilhnten Umsatz ergibtsich somitein Betrag von DM23.385,50. 
Entsprechend der Rechtsprechungsind die pro rata temporis geschul-
deten Schadensersatzlizenzbetrage mit 3,5% iiber dem jeweiligen 
Biindesbankdiskontsatzziivemnsen.DerVereinfachunghalbersoll 
fürdiejahre 1995 bisheute von einem einheitlichen Zinssaizvon 6% 
ausgegangen werden. Sodann betrdgt dieZinssummcDM 4,910%. 
Ingesamt ergibt sich daraus ein Schadensersatzanspruch meiner 
Mandantin in Ilóhe von DM 28.296,46. 
Ferner macht, meine Mandantin dieBrsiaitungder ihr durch Hese 
Rechtsvafolgung entstandenm Kosten in Höhe van zwei 7,5/10 
Rechtsanwaltsgebühren(fürRechtsanwaltundPatentanwalt)nach 
dem votgenannten Gesclniftswert=2xDM 8z8,8ozuzüglichAusla-
gen und Mehrtwertsteuer geitend. 

ï.S Bij brief van 7 augustus 1998 heeft de raadsman van 
Künkel-Wagner daarop aan de raadsman van Wagncr Sinto 
onder meer geantwootd: 
dali das von ihnen unterbreitete Angebotzur Reguliemng des ihrer 
Mandantin durch Urteil des landgerkhts Düsseldorf vom 28. No
vember 1995 zuerkannten Schadensersatzanspruches, bestatigt 
durch Urteil des OLG Düsseldorf vom iS. Dezember 1997, von mei
ner Auf traggeberin angenommen wird. 
Als Anlage übermittle ich ïhnen demgemdss einen Verrechnungs-
scheck iiberDM 29.165,26. 
U 
Tchgehc davon aas, daü mitderzahlungdes vorgenannten Betrages 
der Anspruch ihrer Mandantin aufRechmmgslegung und Schaden-
ersatz vollstdndig erledigt ist. 

1.9 Het bedrag van DM 29.165,26 is door Künkel-Wagner 
aan Wagncr Sinto betaald, welk bedrag door Wagner Sinto 
zonder en ig commentaar is geaccepteerd. 

De vorderingen en het verweer 
(...) 



Beoordeling 
in conventie 
4 Het betreft hier een Europees octrooi waarvan de verle
ning is gepubliceerd vóór 1 april 1995, zodat ingevolge arti
kel 103 van de Rijksoctrooiwet 1995 het bepaalde bij en 
krachtens de Rijksoctrooiwet van 1910 (verder: de Rijks
octrooiwet) van toepassing is. 

5 De rechtbank zal allereerst onderzoeken of, zoals door 
Gieterij Nccdc en Künkel-Wagner is aangevoerd, het Neder
landse deel van het octrooi is uitgeput, anders gezegd of 
moet worden aangenomen dat Wagner Sinto op de voet van 
artikel 30 lid 4 van de Rijksoctrooiwet aan het octrooi jegens 
Gieterij Neede geen rechten meer kan ontlenen. 
6 De rechtbank neemt in aanmerking dat Künkel-Wagncr 
en Wagner Sinto na de in r.o. 1.4 vermelde uitspraken van 
het Landgericht en het Obcrlandesgericht Düsseldorf met 
elkaar hebben onderhandeld over cen buitengerechtelijke 
afdoening. Wagner Sinto koos er toen voor om ter afdoe
ning van de zaak uit te gaan van een licentievergoeding (Li-
zenzgebühr) van 5% van de opgegeven omzet. Deze omzet 
had betrekking op de levering van telkens 1 vormmachine 
aan drieafnemers, waaronder Gieterij Neede. In feite is Wag
ner Sinto aldus nagegaan welke vcrgoedingKünkel-Wagner 
aan haar verschuldigd zou zijn geweest, als Kun kcl-Wagner 
de vormmachincs met licentie aan - onder meer - Gieterij 
Neede zou hebben geleverd. Vervolgens heeft zij deze ge
miste licentievergocding alsnog gevorderd en ontvangen. 
Hiermee heeft zij haar octrooirecht althans tegen Gieterij 
Neede uitgeput en staat het haar niet meer vrij tegen Giete
rij Nccde uit hoofde van het Nederlandse deel van haar Eu
ropese octrooi op te treden. De vorderingen in conventie 
zullen dan ook worden afgewezen met veroordeling van 
Wagner Sinto in de kosten. 

in reconventie: 
7 De rechtbank sluit niet uit dat zij niet tot een oordcel over 
de nietigheid van het octrooi zal kunnen komen alvorens de 
Octrooiraad op de voet van artikel 57 Rijksoctrooiwet om 
advies te hebben gevraagd over de (gedeeltelijke) nietigheid 
van het octrooi. 
8 De rechtbank vraagt zich echter af of Gieterij Nccdc en 
Künkel-Wagncr, gelet op de uitkomst in conventie, onver
kort wensen vast te houden aan een uitsptaak over de (ge
deeltelijke) nietigheid van het octrooi. De rechtbank laat 
daarbij wegen dat de (verdere) kosten van de procedure wel
licht niet in verhouding staan tot de financiële belangen, 
welke thans nog voor Gieterij Neede en Künkel-Wagncr op 
het spel staan. 
9 In verband met het voorgaande zal de rechtbank de zaak 
naar de rol verwijzen voor uitlating aan de zijde van Giete
rij Neede en Künkel-Wagncr. Iedere verdere beslissing, 
waaronder die betreffende de kosten van het incident tot 
voeging, wordt aangehouden. 

Beslissing 

De rechtbank rechtdoende: 
in conventie: 
Wijst het gevorderde af en veroordeelt Wagner Sinto in de 
kosten, tot op deze uitspraak aan de zijde van Gieterij Neede 
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en Künkcl-Wagner begroot op ƒ400,- aan verschotten en 
op ƒ 2.580,- aan salaris procureur. 

in reconventie: 
Verwijst de zaak naar de rol van 20 j u n i zooo met het doel als 
onder 9 vermeld. 
Houdt iedere verdere uitspraak aan. Enz. 

Nr. 12 Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 
15 maart 2000 (tussenvonnis) 

(DSM/Ol ffa TTI) 

Mrs. E.J. Numann, D.H. von Maltzahn enJ.A. Hagen 

Art. 83, lid4ROW1995 
De bevoegdheid tor schorsing bestaat alken indien reeds opposi

tie is ingesteld en niet in gevallen waarin oppositiezou kunnen wor
den ingesteld of waarin een partij aankondigt oppositie te zullen in
stellen. Er bestaat geen reden de oppositie af te wachten. Partijen 
hebben ten overstaan van hetEOB reeds uitvoerig met elkaar gedis
cussieerd over de van belang zijnde punten in deze zaak. Orffa heeft 
niet gesteld dat zij noggeheel nieuwe argumenten tegenhetoctrooiin 
de oppositieprocedure zal inbrengen. Mede gelet op de tijddie met die 
procedure gemoeid zal zijn, bestaat er dus geen goede reden om de 
beslissingvan hetEOB in oppositie af te wachten. 

Art. si Rv. 
Aangezien in ditvonnisenkeldeprovisionelevorderingen aan de 

orde zijn, gaat het om een voorlopig oordeel waarbij de maatstaf 
wordt gehanteerd of er een niet te verwaarlozen kans bestaat dat het 
octrooi bij een beoordeling ten gronde zal worden vernietigd. 

Art. 1A ROW 1995 
Ook indienjuistisdatdcDNA volgorden uit de conclusies zich op 

geen enkele wijze van de in de natuur voorkomende volgorden onder
scheiden, dan nogzijn ie conclusies 1-4 van het octrooi nieuw, omdat 
de uitvinding voorziet in een gezuiverde en geïsoleerde DNA volgorde 
die codeert voorfytase, welke voordien niet bekend, althans niet be
schikbaar was. 

Art. zA ROW 1995 
In zake van gentechnologie als hier aan de orde kan uitvindings

hoogte aanwezig worden geacht indien er geen redelijke verwachting 
was dat het kloneren en tot expressie brengen van een gegeven gen 
succesvol kon verlopen. 

Art. 53, lid sub bROW 1995 
Fytase wordt als een van de bestanddelen van de fermentatie-

broth rechtstreeks verkregen door toepassing van de geoctrooieerde 
werkwijze. Dat vervolgens nog enige zuivering moet plaatsvinden 
voordat het fytase daadwerkelijk kan worden gebruikt voor het doel 
waarvoor het is bestemd, doet hier niet aan af. 

Art.70, lid7ROW 1995 
F.r is geen reden de bewijslast om te keren aangezien de geoc

trooieerde werkwijze niet betrekking heeft op de vervaardiging van 
een nieuw voortbrengsel. Het voortbrengsel fytase bestond immers al 
voor de prioriteitsdatum. Dat het fytase bereid volgens het octrooi 
zuiverder zouzijn dan hetuitdestand van de techniek bekendefytase 
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is geen reden om aan te nemen dat het een nieuw voortbrengsel be

treft, 

Art. 53 ROW1995 
Gelet op de door DSM overgelegde onderzoeksresultaten die wel

iswaar geen mo% sluitend bewijs van inbreuk leveren, maar wel 
sterke aanwijzingen bevatten dat inbreuk wordt gemaakt, kan Orffa 
niet langer volstaan met een blote ontkenning van de inbreuk, maar 
zal zij meer duidelijkheid moeten geven wetke DNA volgorde het door 
haar gebruikte gen heeft. DcRechtbankheefter in dit stadium van de 
procedure begrip voor dat Orffa deze informatie niet bij de wederpar
tij bekend wil doen worden. Indien DSM dit begrip eveneens heeft, 
zou een oplossing daarin gevonden kunnen worden dat partijen over
eenkomen dat Orffa de benodigde informatie confidentieel ter hand 
zal stellen aan een in onderling overleg uit te kiezen onderzoeks
instituut, dat aan de hand van die informatie dient te bepalen of en 
in hoeverre de DNA volgorde voldoet aan conclusie i (c). Deze rappor
tage zal in zodanige vorm dienen te geschieden dat geheime bedrijfs
gegevens van Orffa niet bij DSM bekend worden. 

ï DSM NV te Heerlen, 
2 Gist Brocadcs BV te Delft, eiseressen in conventie, ver
weersters in voorwaardelijk reconventie, procureur mr. 
H.C. de Grootveld, advocaten mrs. P.A.M. Hendrick en 
M. Herschdorfer te Amsterdam, 
tegen 

1 Orffa Nederland Fccd BV te Giessen, 
2 Novo-Nordisk Farma BV te Alphen aan den Rijn, 
3 Novo-Nordisk A/S te Bagsvaerd, Denemarken, 
4 Novo-Nordisk Bioindustrie SA te Nanterre, Frankrijk, 
5 Orffa Belgium NV te Londerzeel, België, gedaagden in con
ventie, gedaagden sub 4 en 5 tevens eiseressen in voorwaar
delijke reconventie, procureur mr. R.E.P. de Ranitz. 

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet 
(meer) of onvoldoende weersproken, alsmede op grond van 
de in zoverre niet betwiste inhoud van de overgelegde pro
ducties staat tussen partijen het volgende vast: 
a DSM is houdster van Europees octrooi EP 420.358.B3 
(hierna: het octrooi), indicningsdatum 27 september 1990 
onder inrocping van de prioriteiten 27 september 1989 (EP 
89202436) en 17 augustus 1990 (EP 90202231). De octrooi
aanvrage is gepubliceerd op 3 april 1991. De verlening van 
het octrooi is gepubliceerd op 12 mei 1999. Het octrooi be
treft doningand expression of microbial phytase; de uitvinding 
heeft betrekking op de microbiclc productie van fytase. Het 
octrooi geldt voor Oostenrijk, België, Zwitserland, Duits
land, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, 
Griekenland, T talie', Liechtenstein, Luxemburg, Zweden en 
Nederland. 

b De conclusies van het octrooi (voor zover deze onder meer 
in Nederland gelden) luiden in het Engels, de taal van de 
vei'leningsprocedure, als volgt: 
1 A DNA sequence encoding a fungal phytase which catalyses the 
liberation of at least one inorganic pliosphate from a myoinosiwl 
phosphate, saidDNA sequence being selected from thegroup consis-
tingof 

(a) DNA sequences comprising a nuckotide sequence encoding the 
amino acid sequence as depicted in Figure 8 from position -23 f0444, 
or from position + iw 444; 

(b) DNA sequences comprising the nucteotide sequence as depicted in 
Figure 6 or Figure 8; and 

(c) DNA sequences hybridizing at low stringency conditions (5 xSSC; 
50 °C, overnight; washing in 6x SSC at room temperature) with a 
DNA fragment corresponding to a cDNA of the nuckotide sequence 
depicted in Figure 6from position 210 tonzg. 

2 A DNA sequence which is related to the DNA sequence of claim 1 by 
tlwdegenerationofthegenetkcode. 
3 A DNA sequence of claim 1 or 2, characterized in that it is derived 
from an Aspergillus source. 

4 A DNA sequence of claim 3, characterized in that it is derived from 
an Aspergillus ficuum or an Aspergillus niger source. 
5 An expression construct characterized in that a DNA sequence of 
any one of claims 1 to 4, is operably linked to a regulatory region 
capable of'directing the expression of'the phytase in asuitable expres
sion host. 

6An expresswn construct of 'claim 5, firther characterized in that the 
DNA sequence also contains a secretory leader sequenceprovidingfor 
the secretion of the phytase, 
7 The expression. construct of claim 6, further characterized in that 
the sequence encoding the secretory leader sequence is homologous to 
the DNA sequence. 

8 The expression construct of claim 6, further characterized in that 
the sequence encoding the secretory leader sequence is the DNA se
quence encoding the 18 amino acidortdic24aminoacidglucoamylase 
signal sequence. 
<)The expression construct of'any one of'claims 5 toS, further charac
terized in that the sequence encoding the secretory leader sequence is 
linked to the DNA sequence encoding the phytase through a short 
bridge. 

10 The expression construct of any one of claims 5 to 9, characterized 
in that the regulatory region is derived from a gene selected from the 
group comprising the gencs encoding a glucoamylase, a phytase, a 
fungal amylase, an acid phosphatase, and a GAPDH. 
11 A vector capable oftransforming a host cell characterized in that 
the vector contains an expression construct according to any one of 
claims 5 to 10, 

ïz The vector of claim 11, further characterized in that it is a plas-
mid. 
13 A transformcd host cell characterized in thatit is transformedmth 
a vector of claim 11 oriz. 

14 The transformcd host cell of claim 13 which is selected from the 
group consisting ofbacteria, yeastandfungi. 
15 The transformed host cell of claim 14 which is of the genus Asper
gillus, Trichoderma, PeniaUium, Mucor, Tiaciilus, Kluyveromyces, 
orSacchawmyces. 

iSThe transformcd host cell of claim 15 which is an Aspergillus ni
ger, Aspergillus ficuum, Aspergillus awamori, Aspergillus oryzae, 
Trichoderma reesei, Mucor miehei, Kluyveromyces lactis, Sac-
charomycescerevisiae,BaciUtissubtilisorBaciUuslicheniformis spe
cies. 

17 A processfor the production ofa phytase characterized in that a 
transformed host cell of any one of claims 13 to 16 is cultured under 
conditions conducive to the production of phytase. 

c Gist-Brocades heeft van DSM liet recht verkregen om de 
uitvinding onder het octrooi te exploiteren. 
d Gedaagde sub 3 vervaardigt in Denemarken het product 
Phytase Novo. 
e Ged aagden su b 3 en sub 4 bieden Phytase Novo aan in on
der andere Nederland, Denemarken en België en zij verko
pen dit product aan Nederlandse, Deense en/of Belgische 
afnemers, waaronder in ieder geval gedaagden sub 1 cn/of 
sub 5, die dit product ook zelf weer aanbieden aan 
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mengvoeder- en/of premixbedrijvcn in Nederland en Bel
gië. 
f De afnemers van Orffa c.s. verwerken Phytase Novo in kant-
en-klaar veevoer eer levering aan mengvoederbedrijven of 
mengen Phytase Novo met vitaminen, mineralen en/of an
dere enzymen tot een zogenaamde premix die vervolgens 
wordt doorgeleverd aan derden zoals mengvoederbedrijven 
of veebedrijven ter verdere vermenging tot veevoer. 

2 Vordering, grondslag en verweer 
2.1 Tn conventie vorderen DSM c.s. Orffa c.s. ieder afzonder
lijk te verbieden om direct dan wel indirect inbreuk te ma
ken op het Nederlandse deel van Europees octrooi 
0.420.358; gedaagden sub 1, 3, 4 en 5 bovendien ieder af
zonderlijk te verbieden direct dan wel indirect inbreuk te 
maken op het Belgische deel van Europees octrooi 
0.420.358, alles op verbeurte van dwangsommen. 
Voorts vorderen DSM c.s. Orffa c.s. ieder afzonderlijk te be
velen om binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis 
een schriftelijke opgave te verstrekken van, kort gezegd, de 
hoeveelheid vervaardigde producten en van de afnemers als
mede die afnemers cen aangetekende briefte verzenden met 
de mededeling dat het product Novo Phytase inbreuk maakt 
op een aan DSM c.s. toekomend octrooi. 
Daarnaast vorderen DSM c.s. ieder der gedaagden bij wijze 
van provisionele voorziening, voor de duur van de behan
deling van de hoofdzaak, inbreuk verboden op te leggen 
overeen komstig de ten principale gevorderde verboden, op 
verbeurte van een dwangsom. 
Tenslotte vorderen DSM c.s. Orffa c.s. hoofdelijk te veroor
delen tot vergoeding van de tengevolge van de inbreuk gele
den schade cn/of afdracht van de door de inb re uitmakende 
handelingen door Orffa c.s. genoten winst. 
2.2 DSM c.s. stellen daartoe dat het door Orffa c.s. in het ver
keer gebrachre prodner Phytase Novo valt binnen de 
besdiermingsomvang van het octrooi, aangezien het moet 
worden beschouwd als een voortbrengsel dat rechtstreeks is 
verkregen door toepassing van de werkwijze van conclusie 
V-
2.3 Orffa c.s. voeren gemotiveerd verweer tegen de vorde
ring in conventie. 
2.4 in reconventie vorderen gedaagden sub 4 en 5, onder de 
voorwaarde dat de rechtbank zou besluiten om de primaire 
dan wel subsidiaire vordering zoals ingesteld in het 
schorsingsincident niet toe te wijzen, het Nederlandse deel 
van het Europees octrooi EP 0.420.358 te vernietigen. 
2.5 Eiseressen sub 4 en 5 stellen daartoe dat de conclusies 
van het octrooi niet voldoen aan de eisen van de artikelen 52 
tot en met 57 van het Europees Octrooi Verdrag (EOV), de 
uitvinding niet inventief is en niet nieuw is, niet voldoende 
is beschreven alsmede dat een uitbreiding van de materie 
heeft plaatsgevonden. 
2.6 DSM c.s. voeren gemotiveerd verweer tegen de vorde
ring in reconventie. 

3 Beoordeling 
in conventie en in reconventie 
3.1 Ambrshalve wordt overwogen dat het hier cen Europees 
octrooi betreft waarvan de verlening is gepubliceerd na 1 
april 1995, zodat ingevolge artikel 103 Rijksoctrooiwet 
1995 (ROW 1995) het bij en krachtens de ROW 1995 be
paalde van toepassing is. 

voorts in conventie 
formele kwesties 
3.2 Bij het vonnis van 29 september 1999, zoals dat inge
volge de beslissing van 15 oktober 1999 moet word en gele
zen, heeft de rechtbank zich onbevoegd verklaard tot ken
nisneming van de vorderingen regen de gedaagden sub 1,3, 
4 en 5, voor zover die strekken tot inbreukverboden in Bel
gië, en van de nevcnvorderingen die daarmee samenhan
gen. De rechtbank beeft de zaak tegen deze gedaagden voor 
het overige aangehouden, totd at d e bevoegd hei d van de Bel
gische rechter terzake vaststaat. De rechtbank heeft zich 
overigens bevoegd verklaard tot kennisneming van de vor
deringen tegen de gedaagden, waarbij is overwogen dat ar-
tikel 24 EEX de mogelijkheid verschaft cen provisionele 
voorziening te Treffen, doch slechts met werking binnen de 
jurisdictie van de rechter die haar treft. 
3.3 Dit brengt mee dat de rechtbank de vorderingen tegen 
gedaagde sub 2 volledig kan behandelen. Ten aanzien van 
de overige gedaagd en kan de rechtbank de provisionele vor
deringen behandelen. 

3.4 DSM c.s. moeten in hun vordering tegen gedaagde su b 2 
nier-ontvankelijk worden verklaard. Tegenover de stelling 
van gedaagde sub 2 dat zij geen enkele betrokkenheid heeft 
bij enig octrooirechtelijk relevant handelen hebben DSM 
c.s. alleen aangevoerd dat dit niet zo voor de hand lijkt te 
liggen gezien de omstandigheid dat gedaagde sub 2 cen 
dochtervennootschap is van gedaagde sub 3. De rechtbank 
adit deze betwisting onvoldoende gemotiveerd. DSM c.s. 
hebben geen concrete feiten gesteld waaruit zou kunnen 
worden afgeleid dat gedaagde sub 2 wel met de distributie 
van Phytase Novo te maken heeft en derhalve inbreuk zou 
kunnen plegen. Er is dan ook geen reden om DSM c.s. toe te 
laten tot het bewijs hiervan. 
3.5 Hieruit vloeit voort dat in dit stadium alleen over de 
provisionele vorderingen tegen de gedaagden sub 1,3,4 en 
5 moet worden beslist. 
3.6 Orffa c.s. hebben zich op her standpunt gesteld dat het 
door hen ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van 29 
september 1999 meebrengt dat de behandeling van deze 
zaak daardoor is geschorst. De rechtbank kan Orffa c.s. 
hierin niet volgen. Het bevoegd hcidsincident was door 
Orffa opgeworpen (ondermeer) omdatnictdcNcdcrlandse, 
doch de Belgische rechter bevoegd zou zijn. Ter zake van de 
gevorderde provisionele voorzieningen met gelding binnen 
Nederland hebben Orffa c.s. evenwel nimmer betoogd dat 
de Belgische rechter bevoegd zou zijn. Desgevraagd heeft 
de raadsman van Orffa c.s. ter zitting ook niet kunnen aan
geven welke andere rechter dan de Nederlandse dergelijke 
voorzieningen zou kunnen geven. De bevoegdheid van de 
Nederlandse rechter op dit punt heeft in eerste aanleg dan 
ook geen voorwerp van debat gevormd en valt derhalve bui
ten het gebied dat door her appel wordt bestreken. Daar 
komt nog bij dat de voortzetting van de behandeling van 
het geschi I niet geschiedt ter uitvoering van het vonnis van 
29 september 1999, zodat deze niet door het bepaalde in 
artikel 350 Rv getroffen wordt. 

3.7 Orffa c.s. hebben verder betoogd dat DSM c.s. niet ont
vankelijk moeten worden verklaard, aangezien zij hun 
vorderingsrecht (hun ius agendi) al in cen eerder stadium 
hebben prijsgegeven. Orffa c.s. doelen daarbij op het vol
gende. Bij dagvaarding van 19 februari 1999 hebben DSM 
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c.s. Orffa c.s. betrokken in een versnelde bodemprocedure 
ter zake van beweerdelijke inbreuk op het octrooi. Bij con
clusie van eis hebben DSM es . hun provisionele vorderin
gen ingetrokken omdat zij inmiddels een kort geding tegen 
een aantal gedaagden waren begonnen. Tn kort geding heeft 
de president geoordeeld dat DSM c.s. niet-ontvankelijk 
diende te worden verklaard omdat zij haar inbreuk-
vordering hadden ingesteld vóór de verlening van haar Eu
ropese octrooi. Tegen dit vonnis zijn DSM c.s. in hoger be
roep gegaan. De bodemprocedure hebben zij ingetrokken 
en vervolgens hebben zij, na de verlening van het Europese 
octrooi, de onderhavige procedure aanhangig gemaakt. 
De rechtbank is van oordeel dat uit het voorgaande niet kan 
worden afgeleid dat DSM c.s. hun vorderingsrecht ten aan
zien van een provisionele voorziening hebben prijsgegeven. 
Uitgangspunt is dat provisionele voorzieningen in ieder sta
dium van de procedure kunnen worden gevorderd, tenzij 
sprake is van misbruik van procesrecht, maar daarvan is in 
dit geval niet gebleken. Ten opzichte van de situatie waarin 
de president vonnis wees is er bovendien een verandering in 
de feiten opgetreden: inmiddels is het Europese octrooi im
mers verleend. Dat was de voorwaarde waaronder de 
(nieuwe) rechtsvordering kon worden ingesteld zodat ook 
pas op dat moment bet vorderingsrecht ten aanzien van de 
provisionele voorziening ontstond. 
Beslissend is of DSM c.s. op du moment belang hebben bij 
een voorlopige voorziening. Dat is onweersproken het ge
val. Juist door het nieuwe feit dat de hoofdzaak bij het von
nis van 29 september 1999 is aangehouden, heeft dat be
lang alleen nog maar aan kracht gewonnen. 
3.8 Orffa c.s. hebben tenslotte verzochr de procedure op de 
voet van artikel 83, vierde lid, ROW1995 te schorsen 

- totdat het Europees Octrooibureau (hierna: EOB) uit
spraak in een in te stellen oppositieprocedure heeft gedaan, 
althans 
- totdat de Nederlandse rechter een definitieve uitspraak 
beeft gedaan in de bij dagvaarding d.d. 15 september 1999 
door gedaagde sub 3, incidenteel eiseres sub 3, ingeleide 
nietigheidsactic 

De rechtbank overweegt hieromtrent allereerst dat de be
voegdheid tot schorsing ex artikel 83, vierde lid, ROW 1995 
alleen bestaat indien reeds oppositie is ingesteld en niet in 
gevallen waarin oppositie zou kunnen worden ingesteld of 
waarin een partij aankondigt oppositie te zullen instellen. 
In ieder geval was op het moment dat vonnis werd gevraagd 
geen oppositie ingesteld. 

Voorts wordt overwogen dat geen reden bestaat de opposi
tie af te wachten. Uit de gedingstukken blijkt dat partijen 
ten overstaan van het EOB reeds uitvoerig met elkaar heb
ben gediscussieerd over de van bclangzijnde punten in deze 
zaak. Orffa c.s. hebben niet gesteld dat zij nog geheel nieuwe 
argumenten tegen het octrooi in de oppositieprocedure zul
len inbrengen. Mede gelet op de tijdsduur die met die pro
cedure gemoeid zal zijn bestaat er dus geen goede reden om 
de beslissing van het EOB in oppositie af te wachten. 
Evenmin bestaat reden de afloop van de nietigheidsactic af 
te wachten. Voorzovcrnodigzal in deze procedure reeds op 
de argumenten die strekken tot vernietiging van het octrooi 
worden ingegaan. 

inhoudelijk 
3.9 De rechtbank zal allereerst de nictighcidsvragen behan
delen. Aangezien in dit vonnis en kei de provisionele vorde
ringen aan de orde zijn, gaat het om een voorlopig oordeel 
waarbij de maatstaf wordt gehanteerd of er een nieL ie ver
waarlozen kans bestaat dat het octrooi bij een beoordeling 
Len gronde zal worden vernietigd. 

Orffa c.s. hebben betoogd dat conclusies r tot 4 van het oc
trooi niet nieuw zijn, omdat de DNA-voIgordcn, zoals deze 
in de conclusies zijn geclaimd, reeds voor de prioriteits
datum in de natuur voorkwamen. Daarbij hebben zij erop 
gewezen dat al bekend was dat bepaalde organismen, zoals 
Aspergillus ficuum en Aspergillus terreus fytase-activiteit 
vertoonden. 

3.10 Dit betoog wordt verworpen. Ook i ndien juist is d at d e 
DNA-volgorden uit de conclusies zich op geen enkele wijze 
van de in de natuur voorkomende volgorden onderschei
den, dan nog is het octrooi nieuw, omdat de uitvinding voor
ziet in een gezuiverde en geïsoleerde DNA volgorde die co
deert voor fytase, welke voordien niet bekend, althans niet 
beschikbaar was. 

3.11 Orffa c.s. hebben vervolgens betoogd dat de conclusies 
uitvindingshoogte missen, omdat de oplossing van het door 
het octrooi gestelde probleem op voor de hand liggende 
wijze en zonder toepassing van uirvinderswerkzaamheid 
volgt uit de stand der techniek. 

Volgens het octrooi is het technische probleem liet vinden 
van een economische werkwijze voor de productie van fy
tase. De oplossing wordt gevormd door het verschaffen van 
een DNA-volgorde, welke codeert voor een schimmelfy tase, 
en het verschaffen van expressieconsiruclen, vectoren, ge
transformeerde gastheercellen en werkwijzen voor het pro
duceren van recombinantc fytasen. 

3.12 Partijen zijn het erover eens dat een voordracht van 
Gibson e.a. in oktober 19S7 in Japan de meest nabijgelegen 
stand van de techniek vormt. Daarin worden vier peplide-
volgorden beschreven op basis waarvan een oligo-
nucleoride-probe ontworpen zou kunnen worden. Even
eens staat vast dat achteraf is gebleken dat het door Gibson 
beschreven peptide TT daadwerkelijk kon worden gebruikt 
als basis vooreen probe om het fytasegen op vrij eenvoudige 
wijze te kloneren en tot expressie te brengen. 

3.13 Uitgangspunt bij de beoordeling is dat in zaken van 
gentechnologie als hier aan de orde uitvindingshoogte aan
wezig kan worden geacht, indien er geen redelijke verwach
ting was dat het kloneren en tot expressie brengen van een 
gegeven gen succesvol kon verlopen. Parrijen verschillen 
van mening over de vraag of er een redelijke verwachting 
was dat peptid e TT met succes zou kunnen worden gebruikt. 

3.14 TJit het door Orffa c.s. overgelegde verleningsdossier 
blijkt dat de Aanvraagafdeling van het EOB aanvankelijk 
twijfels heeft geuit ten aanzien van de inventiviteit, maar 
dat zij blijkens haar mededeling van 5 februari 1998 van 
oordeel was dat wel degelijk van uitvindingshoogte kon 
worden gesproken, omdat het gebruik van peptide II 'at 
least required undue experimentation, when laking into ac
count the (further) information which was available al ihe 
priority date'. Het EOB is tot dit standpunt gekomen nadat 
het zich een en andermaal uitvoerig door beide partijen 
heeft laten voorlichten. 

De rechtbank heeft voorshands geen reden anders te oorde
len dan het EOB heeft gedaan. 
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Hierbij wordt nog aangetekend dat de onderzoeksgroep die 
in 1987 de vier peptidcs heeft genoemd klaarblijkelijk zelf 
ook geen kans heeft gezien om peptide TT met succes te ge
bruiken. Als het de onderzoeksgroep zelf al niet lukt, kan 
des te minder van de gemiddelde vakman worden verwacht 
dat hij met een redelijke kans op succes pogingen in die rich
ting onderneemt. 

3. r 5 Orffa c.s. hebben voorts bestreden dat de beschrijvingvm 
de uitvinding duidelijk en volledig is. 
Ten aanzien van conclusie 1, kenmerk (e) hebben zij opge
merkt dat deze laag stringent hybridisatiecondities specifi
ceert, welke door een deskundige niet zodanig kunnen wor
den toegepast dat zij leiden tot identificatie van DNA-
volgorden als geclaimd. Volgens Orffa c.s. is conclusie 1 (c) 
niet meer dan een uitnodiging om een onderzoeks
programma te starten teneinde DNA volgorden te vinden 
die onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen. 
DSM c.s, hebben in reactie hierop echter terecht gesteld dat 
de hybridisatictcst in conclusie 1 (c) een eerste screening is 
om te zien of iets ond er het octrooi valt, en dat daarnaast aan 
het functionele vereiste in de kop van conclusie 1 moet wor
den voldaan, namelijk dat sprake is van een DNA-volgorde 
die codeert voor een uit een schimmel afkomstig fytase, Een 
DNA-volgordc die daar niet voor codeert, valt niet onder de 
beschermingsomvang van het octrooi. 
Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor conclusie z, nu deze 
ongeclausuleerd verwijst naar conclusie r en derhalve ook 
naar de kop van die conclusie. 

3.r6 Orffa c.s. hebben tenslotte onder verwijzing naar arti
kel 75, eerste lid onder c, ROW 1-995 gesteld dat DSM c.s. 
geprobeerd hebben om materie te beschermen die niet dui
delijk en onomstotelijk is af te leiden ui tde oorspronkelijke 
aanvrage. 

Genoemde vernietigingsgrond heeft betrekking op de si
tuatie dat als gevolg van wijzigingen tijdens de aanvraag
procedure of tijdens de oppositicproccdurc wijzigingen in 
het octrooi worden aangebracht zodanig dat het octrooi wel-
iswaat wordt gedekt door de gewijzigde aanvrage, maar niet 
meer door de oorspronkelijke aanvrage, met andere woor
den dat nieuwe materie is toegevoegd die ontbrak in de oor-
spron kei ij ke aanvrage, 

Orffa c.s. hebben betoogd dat er op twee manieren uitbrei
ding ten opzichte van de oorspronkelijke stukken heeft 
plaatsgevonden, namelijk zowel bij conclusie 1 (c) als bij 
conclusie 2. 

Dit betoog gaat niet op, aangezien het onderwerp van deze 
conclusies wordt gedekt door de paragrafen 25 en 26 van de 
beschrijving van het octrooi, welke paragrafen identiek zijn 
aan de regels 16 tot en met 26 van bladzijde 4 van de oor
spronkelijke aanvrage. Er heeft dus geen wijziging van de 
beschrijving plaatsgevonden. 

3.17 De conclusie is dat de aangevoerde vernietigings
grond en voorshands alle moeren worden verworpen. 
3.18 Thans moet worden beoordeeld of Orffa c.s, inbreuk 
maken op het octrooi. Daarbij gaat het om conclusie 17 van 
het octrooi, de werkwijze voor de productie van fytase. Con
clusie 17 is gerelateerd aan de daaraan voorafgaande con
clusies. De inbreukvraag kan worden beperkt to t de vraag of 
Orffa c.s. bij de productie van Phtase Novo gebruik maakt 
van een gen, dat codeert voor cen uit een schimmel afkom
stige fytase en waarvan de DNA-volgordc voldoet aan de ver
eisten van conclusie 1 (a), (b) of (c). 

3.19 Orffa c.s. hebben doen opmerken dat DSM c.s. niet aan
nemelijk hebben gemaakt dat de onderhavige, door ge
daagde sub 3 vervaardigde, fytaseproducten de direcre pro
ducten zijn van de in het octrooi geclaimde werkwijze. 
Volgens Orffa c.s. is het rechtstreeks verkregen product van 
de werkwijze een zogeheten fermentatiebroth of een kweck-
meditim, dat bestaat uit talrijke componenten, waarvan fy
tase er slechts één is, en dat door middel van een aantal extra 
processtappen moet worden verwerkt voordat het fytase 
wordt verkregen. 

3.zo Dit verweer faalt. Uitde hiervoor weergegeven srclling 
van Orffa c.s. zelf blijkt immers al dat fytase als een van de 
bestanddelen van de fermentatiebroth wel rechtstreeks 
wordt verkregen door toepassing van de geoctrooieerde 
werkwijze. Dat vervolgens nog enige zuivering moet plaats
vinden voordat de fytase daadwerkelijk kan worden ge
bruikt voor het doel waarvoor het is bestemd doet hier niet 
aan af. 

3.2r De bewijslast van de inbreuk ligt op DSM c.s. Anders 
dan DSM c.s. hebben bepleit is er geen reden de bewijslast 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 70, zevende lid, 
ROW 1995 om te keren, aangezien de geoctrooieerde werk
wijze niet betrekking heeft op de vervaardiging van een 
nieuw voortbrengsel. Het voortbrengsel fytase bestond im
mers al voor de prioriteitsdatum. Dat het fytase bereid vol
gens het octrooi zuiverder zou zijn dan het uit de stand der 
techniek bekende fytase is geen reden om aan te nemen dat 
het een nieuw voortbrengsel betreft. 

3.22 Orffa c.s. hebben niet met zoveel woorden berwist dat 
zij een gen gebruiken dat valt onder het octrooi. Zij hebben 
ermee volstaan te stellen dat DSM c.s. dit niet hebben bewe
zen. Uit hun proceshouding leidt de rechtbank echter wel af 
dat zij ook hebben willen betwisten dat zij een gen gebrui
ken dat onder het octrooi valt. 

3.23 DSM c.s. hebben gewezen op een onderzoek waaruit 
blijkt dat de DNA-volgorde van het door Orffa c.s. gebruikte 
gen een homologic heeft van tenminste 91% met de in con
clusie 1 (a) van het octrooi bedoelde DNA-volgordc. Daar
aan hebben zij zelf de gevolgtrekking verbonden dat de 
DNA-volgorde, aangezien de homologie niet 100% is, niet 
voldoet aan de vereisten van conclusie 1 (a) en (b). Zij menen 
evenwel dat de volgorde wel voldoet aan de kenmerken van 
conclusie 1 (c). 

3.24 Gelet op de door DSM c.s. overgelegde onderzoeksre
sultaten, die weliswaar geen 100% sluitend bewijs van in
breuk leveren, maar wel sterke aanwijzingen bevatten dat 
inbreuk wordt gemaakt, is de rechtbank van oordeel dat 
Orffa c.s. niet langer kunnen volstaan met een blote ontken
ning van die inbreuk, maar dat zij meer duidelijkheid moe
ten geven welke DNA volgorde het door hen gebruikte gen 
heeft. 

De rechtbank achr het daarom noodzakelijk dar Orffa c.s. 
deze inlichtingen verstrekt. Zij heeft er in dit stadium van 
de procedure begrip voor dat Orffa c.s. deze informatie niet 
bij de wederpartij bekend wil doen worden. Indien de we
derpartij dit begrip eveneens heeft, zou een oplossing 
daarin gevonden kunnen worden dat partijen overeenko
men dat Orffa c.s. de benodigde informatie confidentieel ter 
hand zal stellen aan een in onderling overleg uit te kiezen 
onderzoeksinstituut, die aan de hand van die informatie 
dient te bepalen of en in hoeverre de DNA-volgorde voldoet 
aan conclusie 1 (c). De rapportage zal in een zodanige vorm 
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dienen te geschieden dat geheime bedrijfsgegevens van 
Orffa c.s. niet bij DSM c.s. bekend worden. 

voorts in conventie en in reconventie 
3.25 De voorwaarde waaronderde eis in reconventie is inge
steld, is, zoals uit liet vorenstaande blijkt, vervuld. Gelet op 
de samenhang met de hoofzaak in conventie, zal de beoor
deling van deze vordering in een later stadium volgen. 
3.26 De rechtbank zal een comparitie van partijen gelasten 
waarbij de datum zal worden bepaald op verzoek van de 
procureur van de meest gerede partij. Een dergelijk verzoek 
kan worden gedaan nadat een onderzoek als hiervoor be
doeld heeft plaatsgevonden of wanneer partijen niet tot 
overeenstemming kunnen komen over het onderzoek. Tij
dens de comparitie zullen de resultaten van het onderzoek 
worden besproken en zal partijen worden verzocht nadere 
inlichtingen aan de rechtbank te geven. 
3.27 Teneinde verdere vertraging van de procedure te voor
komen zal de rechtbank bepalen dat hoger beroep van dit 
vonnis niet kan worden ingesteld dan tegelijk met het in 
de7e procedure te wijzen eindvonnis. 
3.28 Iedere verdere beslissing wordt aangehouden. 

Beslissing 

De rechtbank: 
in conventie en in reconventie 
-gelast partijen, deugdelijk vertegenwoordigd en vergezeld 
van hun raadslieden, met het doel als hierboven onder 3.25 
aangegeven, cc verschijnen voor de rechtbank of een door 
haar nader te benoemen rechtercommissaris, in een der za
len van het Palcis van Justitie, Prins Clauslaan 60 te Den 
Haag, op een ten verzoeke van de procureur van de meest 
gerede partij nader te bepalen dag en uur; het verzoek om das-
bepaling dient vergezeld te gaan van een opgave van de vethinder-
data van alle betrokkenen; 
- bepaalt dat partijen tot uiterlijk ro dagen voor de datum 
van de comparitie bescheiden kunnen inzenden; 
- bepaalt dat hoger beroep van dit vonnis niet kan worden 
ingesteld dan tegelijk met het in deze procedure te wijzen 
eindvonnis; 
- houdt elke verdere beslissing aan. Enz. 

Nr. 13 Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese 
Gemeenschappen, 12 januari 2000 (zaak T-ig/99) 

(Companyline) 

Mrs.R.M.MouraRamos, kamerpresident, V.TiiMen?. Men-
gozzi, rechters 

Art.7, lid 1, b Gemeenschapsmerkenverordening 
lietteken'Companyline' is uitsluitend samengesteld uitde in de 

Engelstalige landen gebruikelijke termen 'company' en 'line'. De 
term'ampany' geeft aan, dat het product ofde dienst bestemd is voor 
ondernemingen. Het woord 'line' heeft meerdere betekenissen. Jn de 
financiële en de verzekeringssector betekent het met name een 
verzekeringstak of een productenpakket of-groep. Het zijn dus twee 
generieke termen voor een producten- of dienstenpakket vooronder-
nemingen. 
Door het aaneenschrijven van deze termen, zonder enige wijziging 
van de grafische voorstelling of de betekenis, krijgt het teken geen 
extra kenmerk, waardoor het zin zijn geheel geschikt zou kunnen 
worden om die diensten van verzoekster te onderscheiden. 
De omstandigheid dat het woord Companyline als zodanig niet in 
woordenboeken voorkomt, ook niet in tweewoorden geschreven, ver
andert niets aan deze vaststelling. 

Art.7,lidzGMV 
De in artikel7genoemde weigeringsgronden vinden blijkens liet 

tweede lid ook toepassing, indien zij slechts in een deel van de Ce-
meenschap bestaan. Bijgevolg was de weigering tot inschrijving in 
casu gerechtvaardigd, aangezien het woord Companyline in het En
gelse taalgebied niet voor bescherming vatbaar is. 

DKV Deutsche Krankenversicherung AG te Keulen, Duits
land, verzoekster, advocaat S. voii Petersdorff-Campen te 
Mannheim en te Karlsruhe, 
tegen 
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (mer
ken, tekeningenen modellen)(BHIM), verweerder, gemach
tigden A. von Mühlendahl en D, Schennen, 

Voorgeschiedenis van het geschil 
1 Op 23 juli 1996 heeft verzoekster een aanvraag om een 
gcmccnschapsmcrk ingediend bij het Bureau voor harmo
nisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en 
modellen) (hierna: 'Bureau'). Het Bureau heeft de aanvraag 
op 24 juli 1996 ontvangen, 
2 De inschrij vingsaanvraag betreft het woord Companyline, 
3 De diensten waarvoor de aanvraag is ingediend, zijn 'ver
zekeringen en financiële zaken', behorend tot klasse 36 als 
bedoeld in de overeenkomst van Nicc van 15 juni 1957 be
treffende de internationale classificatie van de waren en 
diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals 
herzien en gewijzigd, 
4 Bij beslissing van 17 april 1998 heeft de onderzoeker de 
aanvraag afgewezen op grond van artikel 38 van verorde
ning (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 in
zake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals 
gewijzigd bij verordening (EC) nr. 3288/94 van de Raad van 
22 december 1994 ter uitvoering van de in het kader van de 
Uruguay-Ronde gesloten overeenkomsten (PB L 349, 
blz. 83; hierna: 'verordening nr. 40/94'). 
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5 Op 13 mei 1998 heeft verzoekster krachtens arti kei 59 van 
verordening nr. 40/94 bij het Bureau beroep ingesteld tegen 
de beslissing van de onderzoeker. De toelichting van de be-
rocpsgrondcn is ingediend op 3 juni 1998. 
6 Het beroep is aan de onderzoeker voorgelegd ter prejudi
ciële herziening overeenkomstig arti kei 60 van verorden ing 
nr. 40/94. 
7 Op 2 juli 1998 is het beroep verwezen naar de kamers van 
beroep. 
8 Het beroep is verworpen bij beslissing van de eerste kamer 
van beroep van 18 november 1998 (hierna: 'bestreden be
slissing'), dieverzoeksterop i9november 1998 is betekend. 

Conclusies van partijen 
9 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage: 
- primair, de besrreden beslissing in dier voege te wijzigen 
dat het Bureau wordt gelast, over te gaan tot inschrijving 
van het teken Companyline als gemeenschapsmerk voor de 
diensten van klasse 36 (verzekeringen en financiële zaken) 
tezamen met de verklaring van verzoekster, dat zij geen ex
clusieve rechten zal doen gelden op de bestanddelen 'com
pany'of'line'; 
- subsidiair, de bestreden bes] issing te vernietigen. 
10 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage: 
- de primaire vordering niet-ontvankelijk te verklaren; 
- het beroep voor het overige te verwerpen; 
- verzoekster in de kosten te verwijzen. 
11 In het kader van de maatregel tot organisatie van de pro
cesgang van 15 juni 1999 heeft verzoekster haar primaire 
vordering gewijzigd; zij vordert thans, de bestreden beslis
sing in dier voege te wijzigen dat het Bureau wordt gelast, 
het teken Companyline als gemeenschapsmerk voor de 
diensten van klasse 36 (verzekeringen en financiële zaken) 
in het Blad van gemeenschapsmerken te publiceren teza
men met de verklaring van verzoekster, dat zij geen exclu
sieve rechten op de bestanddelen 'company' of 'line zal doen 
gelden. Verzoekster heeft tevens gevorderd, verweerder in 
de kosten te verwijzen. 
12 Ter terechtzitting heeft verzoekster haar primai re vorde
ring ingetrokken, waarvan het Gerecht akte heeft genomen. 

De vordering tot vernietiging 
13 Verzoekster voert in wezen drie middelen aan, te weten 
in de eerste plaats schending van artikel 7, lid 1, sub b, van 
verordening nr. 40/94, in de tweede plaats schending van 
artikel 7, lid 1, sub c, van die verordening, uitgelegd 111 sa
menhang met artikel 12., sub b, en in de derde plaats mis
bruik van bevoegdheid. 

Schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40J94 
Argumenten van partijen 
14 Verzoekster stelt, dat het oordeel van de kamer van be
roep, dat het woord Companyline niet geschikt is om de 
door haar aangeboden financiële en verzekeringsdiensten 
te onderscheiden, juridisch en feitelijk onjuist is, omdat al
dus geen verschil wordt gemaakt tussen 'geen onderschei
dend vermogen' en een zeer zwak onderscheidend vermo
gen. 
15 Blijkens de formulering 'die elk onderscheidend vermo
gen missen' in artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 
40/94 is het zwakste onderscheidend vermogen immers 
reeds voldoende om die weigeringsgrond uit te sluiten. 

16 Bovendien moet het teken altijd in zijn geheel worden 
beoordeeld en niet naar zijn afzonderlijke bestanddelen. 
Het gedeponeerde teken, Companyline, is samengesteld uit 
twee woorden: 'company' en 'line'. Bij de beoordeling van 
het onderscheidend vermogen ervan is alleen de totaal
indruk doorslaggevend. 
17 Uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt 
voorts, dat het woord Companyline in de dienstensector 
'verzekeringen en financiële zaken' onbekend is. Het gaat 
bijgevolg om een woord dat verzoekster speciaal voor die 
sector heeft uitgevonden en dat zelfs voor de Engelstalige 
doelgroep slechts cen vage betekenisinhoud heeft. 
18 Verder verzet de systematiek van verordening nr. 40/94 
zich tegen toetsing van het onderscheidend vermogen inde 
zin van artikel 7, lid 1, sub b, aan de hand van criteria die 
enkel betrekking hebben op het beschrijvend karakter van 
een teken in de zin van artikel 7, lid 1, sub c. 
19 Ten slotte stelt verzoekster, dat het onderscheidend ver
mogen van een merk niet alleen voor het Engelse taalgebied 
mag wotden beoordeeld. Het Bureau is bovendien voorbij
gegaan aan het feit dat de termen 'company' of 'line' in vele 
lidstaten van de Gemeenschap zijn ingeschreven, en heeft 
aldus de verplichting tot harmonisering van het com
munautaire merkenrecht geschonden. 
20 Het Bureau merkt op, dat een teken dat elk onderschei
dend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, naar 
zijn aard geen merk kan zijn, aangezien het publiek het niet 
als merk zal opvatten (tenzij het merk door het ervan ge
maakte gebruik onderscheidend vermogen heeft verkre
gen). Het kan dan ook niet fungeren als teken, dat wil zeg
gen als symbool waardoor het product of de dienst in 
verband wordt gebracht met de fabrikant of distributeur 
ervan. 
21 Het Bureau aanvaardt, dat cen zeer zwak onderscheidend 
vermogen voldoende is om de toepassing van deze 
weigeringsgrond uit te sluiten. Evenwel is in casu zelfs daar
van geen sprake, 
22 Het Bureau herinnert eraan, dat de in artikel 7 van veror
dening nr. 40/94 genoemde wcigcringsgronden volgens ar-
tikei 7, lid 2, ook van toepassing zijn, indien zij slechts in 
een deel van de Gemeenschap bestaan. 

Beoordeling door het Gerecht 
23 Blijkens artikel 4 van verordening nr. 40/94 is de beslis
sende maatstaf bij de beoordeling van de vraag, of een voor 
grafische voorstelling vatbaar teken een gemeenschaps
merk kan vormen, zijn geschiktheid om de waren van cen 
onderneming te onderscheiden (zie arrest Gerecht van 8 ju 1 i 
1999, Procter & Gamble/BHIM, T-163/98, nog niet gepubli
ceerd in de Jurisprudentie, punt 20). 
24 Hieruit volgt onder meer, dat het onderscheidend ver
mogen enkel kan worden beoordeeld in verhouding tot de 
waren of diensten waarvoor de inschrijving van het teken is 
gevraagd. 
25 Volgens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 
wordt de inschrijving geweigerd van 'merken die elk onder
scheidend vermogen missen'. 

26 In casu is het teken uitsluitend samengesteld uit de in de 
Engelstalige landen gebruikelijke termen 'company' en 
'line'. De term 'company' geeft aan, dat het product of de 
dienst bestemd is voor ondernemingen. Het woord 'line' 
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heeft meerdere betekenissen. In de financiële en de 
verzekcri ngsscctor betekent het met name een verzekering-
stak of een productenpakket of -groep. Het zijn dus twee 
generieke termen voor een producten- of dienstenpakket 
voor ondernemingen. Door het aanecnschrijvcn van deze 
termen, zonder enige wijziging van de grafische voorstel
ling of de betekenis, krijgt het teken geen extra kenmerk, 
waardoor het in zijn geheel geschikt zou kunnen worden 
om de diensten van verzoekster te onderscheiden. De om
standigheid dat het woord Companyline als zodanig niet in 
woordenboeken voorkomt, ook niet in twee woorden ge
schreven, verandert niets aan deze vaststelling. 
27 Bijgevolg mist het teken Companyline elk onderschei
dend vermogen. 
28 Aangaande het argument van verzoekster als zou het Bu
reau de verplichting tot harmonisering van het com
munautaire merkenrecht hebben geschonden, zij opge
merkt, dat de in artikel 7 van verordening nr. 40/94 
genoemde weigcringsgronden volgens artikel 7, lid 2, ook 
toepassing vinden, indien zij slechts in een deel van de Ge
meenschap bestaan. Bijgevolg was de weigering tot inschrij
ving in casu gerechtvaardigd, aangezien het woord Compa
nyline in het Engelse taalgebied niet voor bescherming 
vatbaar is. 
29 Bijgevolg heeft de kamer van beroep terecht bekrachtigd, 
dat het woord Companyline ingevolge artikel 7, lid 1, sub b, 
van verordening n r. 40/94 geen gemeenschapsmerk kan vor
men. 
30 Zoals uit artikel 7, lid 1, van verordening nr. 40/94 blijkt, 
is het bestaan van een van de opgesomde absolute 
weigeringsgronden voldoende om het teken niet als 
gemeenscliapsmcrk te kunnen inschrijven (zie arrest Proc
ter & Gamble/BHTM, reeds aangehaald, punt 29), 
31 Bijgevolg behoeft het tweede middel, schending van ar
tikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, niet te wor
den onderzocht. 

Misbruik van bevoegdheid 
32 Volgens verzoekster berust de bestreden beslissing op 
misbruik van bevoegdheid. Ter terechtzitting heeft zij aan
gevoerd, dat verweerder in de zaak Companyline veel stren
gere criteria hanteert dan gebruikelijk is. 
33 Naar het oordeel van het Gerecht zijn er hoe dan ook geen 
objectieve en precieze aanwijzingen, dat de bestreden be
slissing uitsluitend of althans overwegend is genomen ter 
bereiking van andere dan de aangegeven doeleinden. Dil 
middel dient dan ook te worden afgewezen. 
34 Bijgevolg moet het beroep worden verworpen. 

Kosten 
35 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de pro
cesvoering wordt de in het ongclij k gestelde partij in de kos
ten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien ver
zoekster in het ongel ij k is gesteld, dient zij overeenkomstig 
de vordering van verweerder in de kosten te worden verwe
zen. 

Het Gerecht van Eerste Aanleg (Vierde kamer), 
rechtdoende: 
1 Verwerpt het beroep. 
2 Verwijst verzoekster in de kosten. Enz. 

Nr. 14 President Arrondissementsrechtbank te 
Haarlem, 8 september 2000 

(Nike) 

Mr. C.J.J. van Maancn 

Art. 2 Piraterijverordening 
Alleszins aannemelijk is dat Cidesport de beslagen zaken in 

Spanje op de markt zal kunnen brengen, ongehinderd door Nike in-
tematiotial,nudeSpaanseHogeB.aadheeftgeoordeelddatCidespO'rt 
in Spanje oudere en sterkere rech ten bezit op het merk Nike dan Nike 
International Eveneens aannemelijk is dat de beslagen zaken ter
stond na de. opheffing van het beslag naar Spanje zullen doorreizen. 
Het gaat dus om de vraag of Nike International in Nederland afgifte 
kan vorderen van gemerkte waren, die zich in transito op Schiphol 
bevinden, en die Cidespon in Nederland niet, maar in het 
bestemmmgsland Spanje wel mag verhandelen. De Piraterij
verordening is daarop niet van toepassing; uit de verordening zelf en 
de slotwoorden van rov. 34 van hetarrestPolofLauren v.Dwidua [Hv] 
6 april 2000, zaak C-3SJ./9S. "Red.J valt af te leiden dat de verorde
ning het oog heeft op goederen die in geen enkele Lid-Staat van de, 
Gemeenschap legaal in het verkeer gebracht kunnen worden. 

Art. 13A, lid 2 j° art. 13MSBMW 
Mogelijk moet het in-transito-aanwezig-hebben van de gemerkte 

waren op Schiphol krachtens wetsduiding worden aangemerkt als 
merkgebruik in Nederland. Van inbreuk is echter eerst sprake bij 
merkgebruik in het (Nederlandse) economisch verkeer, hetgeen 011-
aannemelijkis.Ookismgeengevalsprakevanmoedwillige inbreuk, 
nu de zaken onderweg zijn naar een land waar zij rechtmatig kun
nen worden verhandeld, zodat bij Cidesport niet de moedwil voorzit 
om waar ook ter wereld slinks te profiteren van de werfkracht van de 
merken van Nike international. Daaraan doel niet af dat Cidesport 
mogelijk in China merkinbreuk heeft gepleegd door de monster-
collectie aldaar te laten vervaardigen en merken, noch het betoog van 
Nike International dat Cidesport zich op slinkse wijze meester heeft 
gemaakt van de Spaanse rechten op het merk Nike, nu de Spaanse 
Hoge Raad daarin klaarblijkelijk geen aanleiding heeft gezien Nike 
International de overwinning te gunnen. 

Comercial Iberica Exclusivas Deportivas SA h.o.d.n. Cide
sport te L'Hospitalet de Llobregat, Spanje, ciscres, procu
reur mr. E ingwersen, advocaat mr. A.E. van Zoest te Am
sterdam, 
tegen 
Nike International Ltd. te Beaverton, Verenigde Staten van 
Amerika, gedaagde, procureur mr. P. Heidinga, advocaat 
mr. A.P. Meijboom te Amsterdam. 

2 De vaststaande feiten 
In dit geding kan van het volgende worden uitgegaan: 
a Nike International is fabrikant van sportartikelen en -
mede in de Benelux - houdster van een groot aantal mer
ken, inclusief de bekende NIKE-merken. Voor de Benelux is 
NIKE op 27 december 1974 geregistreerd onder nummer 
3 29981 alsmede op 10 april 1979 onder nummer 357293. 
b Lang voordat Nike international haar wereldnaam ves
tigde, namelijk sinds 1932, werd in Spanje het merk Nike 
reeds gebruikt. Thans is dat merk in het Spaanse merken
register ingeschreven op naam van Flora Bemand Mara voor 
waren in klasse 25 (sportkleding). De merkhouder heeft een 
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licentie verstrekt aan Cidesport, een Spaanse onderneming 
die zich bezighoudt met vervaardiging en distributie van 
sportklcding onder het Spaanse merk NIKE in Spanje. 
c Tn Spanje hebben partijen jarenlang geprocedeerd. Bij ar
rest van 20 september 1999 heeft de Spaanse Hoge Raad 
geoordeeld dat Cidesport oudere en sterkere merkrechten 
heeft. In hetzelfde west zijn de merkregisrraties van Nike 
International in Spanje nietig verklaard en is het Nike Inter
national verboden inbreuk te maken op de merkrechten van 
Cidesport met betrekking rot haar Spaanse werk NIKU, Te
gen dit arrest heeft Ni ke International bij het Spaanse Con
stitutionele Hof beroep ingediend. Op 29 mei 2000 heeft 
dit Hof bevestigd dat de klacht is ontvangen en de zaak in 
behandeling genomen is. Op 24 j uli 2000 heeft het Spaanse 
Constitutionele Hof het verzoek van Nike International om 
het arrestvan dcSpaanscHogc Raad te schorsen afgewezen. 
dMedio 2000 heeft Cidesport in China een monstercollcctic 
laten vervaardigen, waarop haar merk Nike is aangebracht. 
e Blijkens een op 30 juni 2000 te Shanghai getekende Air 
Waybill heeft de KLM deze collectie in Shanghai in ont
vangst genomen voor luchtvervoer via Schiphol naar Cide
sport in Barcelona. 

f Op Schiphol zijn deze goederen na aankomst als niet-
communautaire goederen opgeslagen in douane-entrepot, 
in afwachting van doorvoer. 
gNa berichtgevingdoor dcdouanc aan de StichtingNamaak 
Bestrijding heeft de douane deze goederen vervolgens op 
verzoek van Nike International op grond van de zoge
naamde Piraterij verordening (EU verordening 3295/94) 
twee maal tien dagen tegengehouden. 
h Hierna heeft Nike international conservatoir derden
beslag tot afgifte van deze goederen doen leggen onder de 
KLM op Schiphol. 

3 De vorderingen de grondslag daarvan 
3.1 Cidesport vordert dat de president bij vonnis uitvoer
baar bij voorraad: 
- o p zal heffen het conservatoir derdenbeslag dat op 28 juli 
2000 namens Nike International is gelegd ten laste van 
Cidesport onder de KLM te Schiphol; 

- Nike International zal veroordelen tot betaling van de 
door Cidesport gemaakte buitengerechtelijke incasso
kosten, welke worden begroot op ƒ 2.500,-; 
- Nike International zal veroordelen in de kosten van deze 
procedure. 
3.2 Cidesport legt aan haar vordering ten grondslag dat het 
beslag onrechtmatig is omdat geen sprake is van merk
gebruik in het economisch verkeer in de zin van art. 13A lid 
1 van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (hierna: 
BMW) aangezien de goederen zich nog in het douane-
entrepot bevi nd en. Met deze beslagen goederen zal geen in
breuk worden gepleegd zodra deze in Spanje in het econo
misch verkeer worden gebracht, zo stelt Cidesport onder 
verwijzing naar een arrest van de Spaanse Hoge Raad (2,c). 

3.3 Daarnaast is volgens Cidesport geen sprake van piraterij 
of namaak, zodat de Piraterij verordening- voor zover Nike 
International haar vordering hierop heeft gebaseerd - niet 
van toepassing is. Tenslotte stelt Cidesport dat Nike Inter
national geen recht heeft op afgifte in de zin van art. 13 bis 
1ÏMW, omdat geen s prake is van merkinbreuk, laat staan van 
te kwader trouw gepleegde merkinbreuk. Ook daarom ont

breekt de grondslag voor een vordering tot afgifte, en is het 
beslag ten onrechte gelegd, aldus Cidesport. 

4 Beoordeling van het geschil 
4.1 De President ontleent zijn bevoegdheid aan art. 705 
lid 1 Rv, en voorzovcel krachtens art. 37 BMW nodig aan de 
omstandigheid dat de in geding zijnde verbintenis tot af
gifte moet worden uitgevoerd op Schiphol. 
4.2 De huidige stand van de procedures die partijen in 
Spanje tegen elkander voeren, wettigt alleszins de aanname 
dat Cidesport de beslagen zaken in Spanje op de markt zal 
kunnen brengen, ongehinderd door Nike International. 
Voorzover Nike International het tegendeel beweert, heeft 
zij bovendien geen belang bij handhavingvan het beslag op 
die (afzonderlijke) grond, aangezien zij op die grond in 
Spanje maatregelen zal kunnen treffen, zodra de beslagen 
zaken daar aankomen. 

4.3 Eveneens voldoende aannemelijk is namelijk dat de be
slagen zaken terstond na (eventuele) opheffing van het be
slag naar Spanje zullen doorreizen. De oorspronkelijke 
ltichtvrachtbrief vermeldt Barcelona als eindbestemming, 
en zeker na de gcbcnrrcnisscn op Schiphol zal Cidesport het 
wel 11 it haar hoofd laten om nog in enig ander land dan 
Spanje de confrontatie met Nike International te riskeren. 
Bovendien gaat het om monsters voor de nieuwe collectie, 
die Cidesport uitsluitend zal willen tonen aan Spaanse (lo
kale) wederverkopers, die immers als enigen in de EG die 
collectie kunnen verhandelen zonder vrees voor maatrege
len van de zijde van Nike. 

4.4 Cidesport heeft niet betwist dat zij inbreuk zou maken 
op de Benelux-merken van Nike International wanneer zij 
de beslagen zaken in de Benelux op de markt zou brengen. 

4.5 Aldus draait dit kort geding om de vraag of Nike Inter
national op grond van de Piraterijverordcning cn/of van de 
BMW in Nederland afgifte kan vorderen van gemerkte wa
ren, die zich in transito op Schiphol bevinden, en die Cides
port - in haar verhouding, tot Nike International - in Ne
derland niet, maar in het bestemmingsland Spanje wel mag 
verhandelen. 

4.6 De Piraterijverordcning is niet van toepassing, 'uit de 
considerans, en uit artikel 2 van de verordening, alsmede 
uit de slotwoorden van no. 34 van het arrest Polo/Lauren v. 
Dwidua valt af te leiden dat de verordening het oog heeft op 
goederen die in geen enkele Lid-Staat van de Gemeenschap 
legaal in het verkeer gebrachr kunnen worden. De tegenge
stelde door Nike International gehuldigde opvatting impli
ceert dat Nederland en Spanje ten opzichte van elkaar heb
ben te gelden als piratennesten, tegen de achtergrond van 
het geharmoniseerde EG-merkenrecht is dat een onaanne
melijke uitleg van de verordening. 

4.7 Nike International profiteert dus niet van de fictie van 
art. 6 lid 2 aanhef en onder b) van de verordening, die - kort 
gezegd - voor de beantwoording van de inbreukvraag 
transito-goederen gelijkstelt aan ter plaatse vervaardigde 
goederen. 

4.8 Of Nike International recht op afgifte heeft moet dus 
uitsluitend worden beoordeeld naar deBMW. KracliLens art. 
13 bis is daartoe vereist dat Cidesport moedwillig inbreuk 
maakt op de Benelux-merkrechtcn van Nike International; 
in verband met de terriroriale werking van de BMW moet 
die inbreuk in de Benelux plaatsgrijpen. 
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4.9 Mogelijk moet het in-transito-aanwezig-hebben van de 
gemerkte waren op Schiphol ktachtens wetsduiding (art. 
13A lid 2 aanhef en sub c) worden aangemerkt als merk-
gebruik in Nederland. Van inbreuk is echter eerst sprake bij 
meAgebruüiin het (Nederlandse) economische verkeer. De status 
van de beslagen zaken - niet communautaire goederen in 
transito, met bestemming Barcelona en Cidesport zelf als 
geadresseerde - maakt onaannemelijk dat daarvan sprake 
is; daartegenover heeft Nike International geen omstandig
heid gesteld die wijst op een mogelijk voornemen van Cide
sport om in Nederland enigerlei markteconomisch rele
vante handeling te verrichten met betrekking tot de 
beslagen zaken. Tenslotte is in geen geval sprake van moed
willige inbreuk, nu de zaken onderweg zijn naar een land 
waar zij rechtmatig kunnen worden verhandeld, zodat bij 
Cidesport niet de moedwil voorzit om waar ook ter wereld 
slinks te profiteren van de werfkracht van de merken van 
Nike International. 
4.10 Aan dir laatste (het ontbreken van moedwil in de be
schreven zin) doet niet af dat Cidespott mogelijk in China 
inbreuk heeft gemaakt op aldaar bestaande merkrechten 
van Nike International, door de monstercollectic aldaar te 
laten vervaardigen en merken. Evenmin doet daaraan af dat 
Nike International bij de Haarlemse president betoogt dat 
Cidesport zich op slinkse wijze heeft meester gemaakt van 
de Spaanse rechten op bet merk Nike, nu de Spaanse Hoge 
Raad daarin klaarblijkelijk geen aanleiding heeft gezien 
Ni ke International de overwinning te gunnen. 
4.11 De slotsom luidt dat niet is voldaan aan de vereisten die 
art. 13 bis lid r BMW stelt voor de tocwijsbaarheid van een 
vordering tot afgifte. De bcslagvordering is dus ondeugde
lijk. 
4.12 Cidesport heeft een voldoende spoedeisend belang bij 
vrijgave van debeslagen zaken, nu het een monstercollectic 
betreft voor een nieuwe collectie. 
4.13 Het beslag zal dus worden opgeheven. 
4.14 De nevenvordering tot vergoeding van ƒ2.500,- aan 
buitengerechtelijke kosten is niet afzonderlijk bestreden, 
en wordt dus eveneens toegewezen. 
4.15 Nike International zal als de in het ongelijk gestelde 
partij in de kosten van dit geding worden veroordeeld. 

Beslissing 

De president 
5.1 Heft op het conservatoir beslag tot afgifte, dat gedaagde 
op 28 juli 2000 ten laste van eiseres heeft gelegd ondet de 
KLM te Schiphol. 
5.2 Veroordeelt gedaagde totbetaling aan ciscres van ƒ 2.500,-
( . . . ) . 
5.3 Veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, tot aan 
deze uitspraak begroot op ƒ486,19 aan verschotten en 
ƒ 1.550,- aan salaris van de procureur; 
5.4 Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz. 

Nr. 15 Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap
pen, 26 september 2000 (zaak C-23/99) 

(Commissie/Frankrijk) 

G.C. RodrigLiez Iglesias, president, J.C. Moitinho de 
Almcida cnL. Scvón, kamerpresidenten, RJ.G. Kapteyn, J.-
P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm (rapporteur), M. Wa-
thclct en V. Skouris, rechters 

Advocaat-generaal: J. Mischo 

De Franse douane houdt aan de grens met Spanje auto-onderdelen, 
die in Spanje zijn vervaardigd en die bestemd zijn om, na doorvoer 
via Frankrijk, op de markt te worden gebrachtin een andere lidstaat, 
vast om de houders van de bescliermde rechten in staat te stellen het 
nodige te doen ter beschermingvan hun rechten, liet betreft onderde
len die bestemd zijn voor voertuigen van Franse merken, en die noch 
in Spanje, noch in het land van bestemming bescherming genieten, 
maar die in Frankrijk modelrechtelijk beschermdzijn en naar Trans 
rechtdoor de Code de la propriété intellecntelle als namaakgoederen 
worden beschouwd. 

Art. 1 Piraterijverordening 
in confesso is dat verordening (EG) nr. 3295194 van de Raad van 

22 december 1994 totvaststcllingvan maatregelen om het in hetvrije 
verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing onder 
een schorsingsregeling van nagemaakte of door piraterij verkregen 
goederen te verbieden (Pb. L 341, blz. 8) [de piraterijverordeningl 
niet geldt voor in de Gemeenschap vervaardigde of in het verkeer ge
brachte namaakgoederen, maar enkel voor dergelijke goederen uit 
derde landen. DeFranse regering betoogt dat de bescherming die deze 
verordeningbiedt bij de binnenkomst van namaakgoederen uit derde 
landen kan worden tenietgedaan indien deze goederen eerst in het 
vrije verkeer worden gebracht in een lidstaat, zoals Spanje, waardoor 
zij delwedanigheidvangemeenschapsgoederenkrijgen.en vervolgens 
ongehinderd via een andere lidstaat kunnen worden doorgevoerd. 
Dienaangaande moet worden opgemerkt, dat een schending van de 
verdragsregels inzake het vrije verkeer van goederen binnen de Ge
meenschap niet kan worden gerechtvaardigd met een beroep op over
wegingen over het nuttig effect van verordening nr. 3295/94. 

Artt. 30-36EG-verdrag 
Lntracommunautairedoorwerya.lt niet onder het specifkkevoor-

werp van het industriële en commerciële eigendomsrecht op tekenin
gen of modelten. Aangezien de vervaardiging en het in de handel 
brengen van het product in de lidstaten waar deze verrichtingen 
plaatsvinden, geoorloofd'zijnen dt-doorvoer ervan niet onder het spe
cifieke vooi~werp van het recht op de tekening of hei model valt in de 
lidstaat waar de doorvoer plaatsvindt, moet worden vastgesteld dat 
de belemmering van het vrije goederenverkeer door de vasthouding 
van het productdoor de douane in laatstbedoelde lidstaat methet oog 
op de verhindering van de doorvoer ervan, niet gerechtvaardigd is ter 
bescherming van de industriële en commerciële eigendom, 
Het feit dat aan de hand van een expertise van de onderdelen wordt 
nagegaan of het om kopieën gaat, kan geen rechtvaardigingsgrond 
vormen voor de vasthouding van deze onderdelen door de douane. 
liet onderzoek naarde herkomsten de bestemming van de doorvoer-
goederen zou ter plaatse moeten kunnen worden verricht, indien de 
vervoerder beschikt over de relevante stukken of deze onmiddellijk 
kan verkrijgen, in elk geval staat een vasthouding die tot tien dagen 
kan duren, niet in verhouding tot het doel van een dergelijk onder-
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zoek, zodat zij niet gerechtvaardigd is vanuit het oogpunt van het in 
artikel 36 van het Verdrag genoemde doel van bescherming van de 
industriële en commerciële eigendom. 

Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegen
woordigd door R.B. Wainwright, juridisch hoofdadviscur, 
en O. Couvert-Castéra, bij de juridische dienst gedetacheerd 
nationaal ambtenaar als gemachtigden, verzoekster, 
regen 
Franse Republiek, vertegenwoordigd door K. Rispal-
Bellanger, on derdirecteur juridische zaken van het Ministe
rie van Buitenlandse zaken, en R. Loosli-Surrans, charge de 
mission bij die directie, als gemachrigen. 

1 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Hof op 
2 februari 1999, heeft de Commissie van de Europese Ge
meenschappen krachtens artikel 169 EG-Verdrag (thans ar
tikel 226 EG) het Hof verzocht vast te stellen, dat de Franse 
Republiek de krachtens artikel 30 EG-Verdrag (thans, na 
wijziging, artikel 28 EG) op haar rustende verplichtingen 
niet is nagekomen door op basis van de Code de la pro priété 
intellectuelle procedures inzake de vasthouding door de 
douane toe te passen op in een lidstaat van de Europese Ge
meenschap rechtmatig vervaardigde goederen die bestemd 
zijn om na doorvoer over Frans grondgebied op de markt te 
worden gebracht in een andere lidstaat, waar zij wettig kun
nen worden verhandeld. 

Degem eenschapsregeling 
2 Artikel 36 EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 30 EG) 
bepaal t, dat de bcpalingcninzake het vrij e goederenverkeer 
van de artikelen 30 tot en met 34 geen beletsel [vormen] voor 
verboden of beperkingen van invoer, uitvoer of doorvoer, 
welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van (...) bescherming 
van de industriële en commerciële eigendom. Deze verbo
den of beperkingen mogen echter geen middel tot willekeu
rige discriminatie noch een verkapte beperking van de han
del tussen de lidstaten vormen. 
3 Wat de industriële eigendom van tekeningen en modellen 
berreft, geldt verordening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van 
22 december 1994 tot vaststelling van maatregelen om het 
in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en 
de plaatsing onder een schorsingsrcgeling van nagemaakte 
of door piraterij verkregen goed eren te verbieden (PB L341, 
blz. 8), niet voor in de Gemeenschap vervaardigde of in het verkeer 
gebrachte namaakgoederen, maar enkel voor dergelijke goederen uit 
derde tanden. 

4Richtlijn98/7t/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 oktober 1998 (PR L 289, blz. 28), betreft de rechtsbe
scherming van tekeningen en modellen, doch zonder de 
wetgeving van de lidstaten op dit gebied vol ledig te harmo
niseren. De uiterste omzettingsdatum is vastgesteld op 
28 oktober 2001. 
5 Artikel 14 van richtlijn 98/71, met als titel Overgangsbe
paling, luidt als volgt: 
Zolang deze richtlijn niet overeenkomstig artikel 18 op voorstel van 
de Commissie is gewijzigd, handhaven de lidstaten hun bestaande 
wettelijke bepalingen inzake het gebruik van het model van een on
derdeel voor het repareren van een samengesteld voortbrengsel met de 
bedoeling het zijn oorspronkelijke vorm terug te geven, en wijzigen 

zij die bepalingen alleen ah daarmee een liberalisering van de markt 
voor dergelijke onderdelen wordt beoogd. 
6 Luidens de twintigste overweging van de considerans van 
richtlijn 98/71 (...) [mag] de overgangsbepaling in artikel 14 
inzake het ontwerp van een onderdeel dat wordt gebruikt 
voor de reparatie van een samengesteld voortbrengsel met 
de bedoeling het zijn oorspronkelijke vorm terug te geven 
in geen geval zodanig (...) worden uitgelegd dat zij een be
lemmering vormt voor het vrije verkeer van een voortbreng
sel dar een dergelijk onderdeel is. 
7 Aangaande de maatregelen die een beletsel vormen voor 
het vrije verkeer van goederen, heeft artikel 1 van beschik
king nr. 305 2/95/EG van het E uropees Parlemen t en de Raad 
van 13 december 1995 tot vaststelling van een procedure 
voor uitwisseling van informatie over nationale maatrege
len waarbij wordt afgeweken van het beginsel van het vrije 
verkeer van goederen binnen de Gemeenschap (PB L 321, 
blz. 1), meer in het bijzonder betrekking op maatregelen 
die direct of indirect tot gevolg hebben dat het product alge
heel wordt verboden of dat de vergunning voor het in de 
handel brengen wordt geweigerd. 

De franse regeling 
8 De artikelen L. 335-10, L. 521-7 enL. 716-8 van de Code de 
la propriété intellectuelle, die respectievelijk van toepassing 
zijn op het auteursrecht en de verwante rechten, op gedepo
neerde tekeningen en modellen en op het merkrecht, voor
zien in een systeem van vasthouding door de douane
autoriteiten van vermoedelijk nagemaakte goederen. De 
douane kan op schriftelijk verzoek van de houder van het 
beschermde recht bij haar controles de door de houder als 
namaak aangemerkte goederen vasthouden. Deze maatre
gel wordt van rechtswege ingetrokken indien de verzoeker 
niet binnen een termijn van tien werkdagen te rekenen 
vanaf de kennisgeving van de vasthouding van de goederen 
bij de douane aantoont dat hij de zaak aanhangig heeft ge
maakt bij de bevoegde rechterlijke instanties. 
9 De verkoop, de vervaardiging, de invoer en het houden 
van namaakgoederen op het nationale grondgebied zijn 
strafbare feiten als omschreven in de artikelen L. 335-2 (au
teursrecht), L. 521-4 (tekeningen en modellen) en L. 716-9 
(merkrecht) van de Code de la propriété intellectuelle. 
I o In meerdere arresten over namaak heeft de Cour de cas-
sation uitspraak gedaan over gevallen waarin enkel sprake 
was van doorvoer van namaakgoederen over her Franse 
grondgebied. In een arrest van de strafkamer van 26 april 
1990, Asin Crespo Ricardo e.a. tegen Openbaar ministerie 
(Bulletin de la Cour de cassation, 1990, nr. 160), betreffende 
auto-onderdelen, heeft zij geoordeeld, dat het recht van de 
houder van een merk of model wordt geschonden door een 
goed dat op het Franse grondgebied enkel wordt vervoerd. 
Deze rechtspraak vindt zelfs toepassing wanneet het goed 
rechtmatig in een lidstaat is vervaardigd om, eveneens 
rechtmatig, in een andere lidstaat in de handel te worden 
gebracht. 

Defeiten en depreeontentieuzeprocedure 
II De European Automobile Panel Association heeft bij de 
Commissie een klacht ingediend wegens de vasthouding 
door de Franse douane aan de grens met Spanje van auto-
ondcrdclcn die in Spanje zijn vervaardigd en die bestemd 
zijn om, na doorvoer via Frankrijk, op de markt te worden 
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gebracht in ccn andere lidstaat, waar zij mogen worden ver
handeld. 
ï 2 Volgens de Franse douane zijn de betrokken onderdelen, 
die bestemd zijn voor voertuigen van Franse merken, naar 
Frans recht namaakgoederen die door de Code de la prop-
riété intellectucllc beschermde rechten op gedeponeerde te
keningen of modellen en het auteursrecht schenden. De 
Franse douane houdt vermoedelijk nagemaakte goederen 
vast om de houders van de beschermde rechten in staat te 
stellen binnen de gestelde termijnen het nodige te doen ter 
bescherming van hun rechten. 
13 De gemachtigden van de Dircction generale des douanes 
er droirs indirects van het Ministerie van Economische za
ken, Financiën en Begroting stelden met name twee 
processen-verbaal op, gedateerd 16 januari en 26 februari 
1997, betreffende door Spaanse ondernemingen vervaar
digde en door Italiaanse ondernemingen aangekochte on
derdelen van auto's van Franse merken. 

14TÜJ brief van 13 mei 1997 stelde de Commissie de Franse 
autoriteiten ervan in kennis, dat de vasthouding door de 
douane van de onderdelen een met artikel 30 van het Ver
drag strijdige belemmering van het vrije verkeer van goed c-
ren kan vormen, aangezien deze onderdelen niet bestemd 
zijn om op Frans grondgebied in de handel te worden ge
bracht en zij rechtmatig in Spanje worden vervaardigd en 
eveneens rechtmatig in Italië in de handel worden gebracht. 
15 Bij brief van 2 juni 1997 antwoordden de Franse autori
teiten, dat de betrokken nagemaakte onderdelen wegens 
hun bedenkelijke kwaliteit ccn gevaar vormden voor de vei
ligheid van de gebruikers, dat de douanecontroles vóór het 
in de handel brengen van de vermoedelijk nagemaakte goe
deren in overeenstemming zijn met het evenredigheids
beginsel, aangezien zij onmisbaar zijn om op doeltreffende 
wijze een van de in artikel 36 van het Verdrag genoemde 
doelstellingen veilig te stellen, en, ten slotte, dat de bestrij
ding van namaak bijdraagt tot de bescherming van de be
langen van innoverende bedrijfstakken en tot de eerlijke 
mededinging op de gemeenschappelijke markt. 
16 De Commissie nam geen genoegen met dit antwoord en 
stuurde de Franse Republiek derhalve op 3 december 1997 
een aanmaningsbrief met het verzoek om binnen een ter
mijn van twee maanden haar opmerkingen re maken. In 
deze briefstelt zij, dat de betrokken controles en vasthou
dingen volgens haar strijdig zijn mer de artikelen 30 en 36 
van het Verdrag en dat zij mogelijkerwijs ook strijdig zijn 
met artikel 7 A, tweede alinea, EG-Verdrag (thans, na wijzi
ging, artikel 14, lid 2, EG). 
17 In haar antwoord van 13 februari 1998 hield de Franse 
Republiek vast aan haar voorgaande betoog en stelde zij met 
name, dat volgens het bovengenoemde arrest van de Cour-
de cassation in de zaak Asin Crespo Ricardo e.a. tegen Open
baar ministerie de gemeenschapsregels niet in de weg staan 
aan de toepassing van een nationale wettelijke regeling die 
toestaat om namaakgoederen die over het Franse grondge
bied worden vervoerd, vasr te houden. Verder preciseert zij 
dat de douane controles uitvoert op het gehele nationale 
grondgebied, dus ook in het grensgebied, waarbij zij aante
kent, dat de grensoverschrijding in elk geval niet de aanlei
ding tot deze controles vormt. 
18 Bij brief van 24 juli 1998 zond de Commissie een met 
redenen omkleed advies aan de Franse Republiek, waarin 

zij haar standpunt omtrent de aard van de vasthouding door 
de douane van deze lidstaat herhaalde en de Franse Repu
bliek verzocht, de nodige maatregelen te nemen om zich 
binnen ccn rermijn van twee maanden te rekenen vanaf de 
kennisgeving van diradvies naardegemeenschapsregeling 
te voegen. 
19 Hierop deelden de Franse autoriteiten bij nota van 
29 september 1998 mee, dat de vasthouding van goederen 
tot doel heeft, de industriële en commerciële eigendom in 
de zin van artikel 36 van het Verdrag te beschermen, en dar 
de Franse wergeving de gevolgen die het Hof aan het begin
sel van de territorialiteit van de nationale wet verbindt, vol
ledig eerbiedigt. 
20 Gelet op dit antwoord, en daar zij vaststelde dat de Franse 
Republiek nietdenodigc maatregelen had genomen om het 
met redenen omklede advies op te volgen, heeft de Commis-
siehetonderhavige beroep ingesteld. 

De gestelde niet-natwming en de beoordeling daarvan door het Hof 
21 Volgens de Commissie vormt de vasthouding van onder
delen door de Franse douane ccn met artikel 30 van het Ver
drag strijdige beperking van het vrije verkeer van goederen. 
22 Dienaangaande moet worden opgemerkt, dat de Franse 
regeling de narionale douaneautoriteiten toestaat, op ver
zoek van de houder van het recht op een tekening of een 
model van auto-onderdelen, vermoedelijk nagemaakte on
derdelen vast te houden gedurende een termijn van tien da
gen, binnen welke termijnde verzoeker zich tot de bevoegde 
nationale rechterlijke instanties kan wenden. Vastgesteld 
m oet worden, dat een dergelijke vasthouding, waardoor het 
goederenverkeer wordt vertraagd en zelfs volledig kan wor
den geblokkeerd indien het bevoegde gerecht de verbeurd
verklaring uitspreekt, ccn beperking van het vrij verkeer van 
goederen vormt. 
23 Hieraan wordt niet afgedaan door het argument van de 
Franse regering, dat de vasthoudingsprocedure de handel 
tussen de lidstaten niet beperkt aangezien zij niet. enkel 
wordt toegepast bij de binnenkomst van de goederen op het 
Franse grondgebied, maar overal op het grondgebied kan 
worden toegepast, ongcachtwaardcondcrdclcnzichbevin
den. Doordat de vasthouding met name van toepassing is 
op goederen die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor an
dere lidstaten, houdt zij immers een beperking in van de 
handel tussen de lidstaten en vormt zij in beginsel een met 
artikel 30 van het Verdrag strijdige maatregel van gelijke 
werking als een kwantitatieve invoerbeperking. 
24 Derhalve moet worden nagegaan, of deze maarregel ge
rechtvaardigd kan zijn. 

25 Alvorens te pogen de vasthoudingsprocedure te recht
vaardigen me t een beroep op artikel 36 van het Verdrag, stel t 
de Franse regering dat de Franse wetgeving inzake de vast
houding door de douane in overeenstemming is met ver
schillende bepalingen van afgeleid recht, namelijk beschik
king nr. 3052/95, verordeningnr. 3295/94en arrikel 14 van 
richtlijn 98/71. 
26 Om te beginnen stelt zij, dat de lidstaten in wezen be
voegd zijn gebleven inzake de controle op de goederen die 
over hun grondgebied worden vervoerd, voor welke ziens
wijze zij zich beroept op beschikking nr. 3052/95 tor vast
stelling van ccn procedure voor de uitwisseling van infor
matie over nationale maatregelen waarbij wordt afgeweken 
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van het beginsel van het vrije verkeer van goederen. Volgens 
haar is her moei lij k den kbaar, dat de maatregelen die krach
tens deze beschikking kunnen worden genomen en vervol
gens ter kennis gebracht, zoals de vasthouding door de 
douane waarover liet in casu gaat, op zich een schending 
van het gemeenschapsrecht zouden kunnen inhouden. 

27 Dienaangaande kan worden volstaan mcr vast te stellen, 
dat beschikking nr. 3052/95 volgens de vijfde overweging 
van de considerans ervan, hoofdzakelijk erop gericht is een 
betere kennis te verwerven van de tenuitvoerlegging van het 
vrije goederenverkeer in niet-geharmoniseerde sectoren en 
de problemen die zich daar voordoen te identificeren ten
einde passende oplossingen aan te dragen. Zij heeft niet tot 
doel, vast te stellen welk soort maatregelen verenigbaar is 
mer de verdragsregels inzake her vrije goederenverkeer. Het 
feit dat de vasthouding door de douane onder de in beschik
king nr. 3052/95 genoemde maarregelen valt, kan dus in 
geen geval de verenigbaarheid van een dergelijke procedure 
met de verdragsregels tot gevolg hebben. 

28 De Franse regering stelt verder, dat de houder van een 
recht op cen tekening of cen model, krachtens verordening 
nr. 3295/94 de douaneautoriteiren schriftelijk om hiui rus
senkomst kan verzoeken wanneer uit derde landen afkom
stige namaakgoederen worden aangegeven om in het vrije 
verkeer te worden gebracht, te worden uitgevoerd of weder-
uitgevoerd, of wanneer zij bij een controle worden ontdekt. 

29 Zij erkent, dat verordening nr. 3295/94 geen betrekking 
heeft op de intracommunautaire handel, doch stelt dat de 
bescherming die deze verordening biedt bij de binnen
komst van namaakgoederen uit derde landen kan worden 
tenietgedaan indien deze goederen eerst in het vrij e verkeer 
worden gebracht in een lidstaat, zoals Spanje, waardoor zij 
de hoedanigheid van gcmccnschapsgocdcrcn krijgen, en 
vervolgens ongehinderd via een andere lidstaat kunnen 
worden doorgevoerd. Het zou immers voldoende zijn, dat 
lidstaten de goederen op hun grondgebied in het vrije ver
keer brengen opdac zij niet meer zouden kunnen worden 
tegengehouden door een andere lidsraat, die meer bekom
merd is om de bescherming van de industriële en commer
ciële eigendom, wanneer het grondgebied van laatst
bedoelde lidstaat slechts voor doorvoer word t gebrui kr. Een 
dergelijke praktijk zou leiden tot de uitholling van verorde
ning nr. 3 295/94 of minstens tot een aanzienlijke inperking 
van het doel ervan. 

30 Volgens de Commissie is verordening nr. 3295/94111 casu 
irrelevant, aangezien zij enkel betrekking heeft op de han
del met derde landen. Verder biedt de verordening welis
waar aanzienlijke controlemogelijkheden ter bestrijding 
van invoer in de lidstaten van namaakgoederen uit derde 
landen, terwijl deze mogelijkheden niet bestaan voot 
gemeenschapsgocdcrcn, doch dit is hieraan te wijten dat 
voor laatstbedoelde goederen het in het Verdrag neerge
legde beginsel van vrij verkeer geldt. 

31 Dienaangaande moet worden opgemerkr, dat een schen
ding van de verdragsregels inzake het vtije verkeer van goe
deren binnen de Gemeenschap niet kan worden gerecht
vaardigd met een beroep op overwegingen over het nuttig 
effect van verordening nr. 3 295/94. 

32 Ten slotte betoogt de Franse regering, dat de Franse wet
geving verenigbaar is met artikel 14 van richtlijn 98/71. Bij 

gebreke van harmonisatie inzake bescherming van tekenin
gen en modellen kunnen de lidstaten hun bestaande wette
lijke bepalingen op dit gebied handhaven. Bijgevolg is de 
Franse regeling die erop gericht is het betrokken recht, ook 
tijdens de doorvoer van onderdelen, te beschermen, krach
tens deze bepaling geoorloofd. 

33 Er zij evenwel aan herinnerd, dat de lidstaten ingevolge 
artikel 14 van richtlijn 98/71 weliswaar hun bestaande wet
telijke bepalingen betreffende de in dat artikel bedoelde be
scherming van tekeningen en modellen van onderdelen mo
gen handhaven, doch dat deze mogelijkheid slechts bestaat 
voor zover de nationale wetgeving verenigbaar is met de re
gels van het Verdrag. Artikel 14 van deze richtlijn kan nier 
de geldigheid van alle nationale bepalingen inzake de be
scherming van de betrokken rechten tot gevolg hebben. Zo
als i n de twintigste ovenvegi ng van de considerans van richt
lijn 98/71 is gepreciseerd, moet de nationale wetgeving 
immers in elk geval de verdragsregels inzake het vrije ver
keer van goederen eerbiedigen. 

34 Bijgevolg moet worden nagegaan, of de belemmering 
van het vrije goederenverkeer door de vasthouding door de 
douane een rechtvaardigingsgrond vindt - zoals de Franse 
regering srelt - in de noodzaak om de in artikel 36 van het 
Verdrag bedoelde bescherming van de industriële en com
merciële eigendom te verzekeren. 

35 Volgens de Commissie rechtvaardigt deze bescherming 
niet de vasthouding door de douane van gcmccnschaps-
goederen in doorvoer, waarvoor het beginsel van het vrije 
verkeer van goederen geldt, aangezien de loutere doorvoer 
geen afbreuk doet aan het specifieke voorwerp van het be
schermde rcclir. 
36 De Franse regering is daarentegen van mening, dat de 
vasthouding waarom de houder van een recht op cen teke
ning of een model verzoekt, deel uitmaakt van het speci
fieke voorwerp van dat rechtzoals het door de gemeenschaps
regels is erkend, aangezien deze maatregel erop gericht is 
zijn exclusief recht te doen eerbiedigen. In Frankrijk zijn 
onderdelen beschermd door het recht inzake tekeningen of 
modellen, en elk onderdeel dat zonder de toestemming van 
de houder van dat recht is vervaardigd en in de handel ge
bracht en dat zich op Frans grondgebied bevindt, ongeacht 
of het bestemd is voor de invoer, de uitvoer of de doorvoer, 
is namaak, zodat de vasthouding door de douane gerecht
vaardigd is. 

37 Bij de beantwoording van de vraag, of de vasrhouding 
door de douane van doorvoergoederen waarin de Franse 
wetgeving voorziet, gerechtvaardigd is op grond van de in 
artikel 36 van het Verdrag genoemde uitzondering inzake 
industriële en commerciële eigendom, moet worden be
dacht dat deze uitzondering tot doel heeft de vereisten van 
het vtije goederenverkeer en van het industriële en commer
ciële eigendomsrecht met elkaar re verzoenen, door te voor
komen dat binnen de gemeenschappelijke markt kunstma
tige barrières worden gehandhaafd of opgeworpen. Artikel 
3 6 staat afwijkingen van het fundamentele beginsel van vrij 
verkeer van goederen in de gemeenschappelijke markt 
slechts toe, voor zover dergelijke afwijkingen gerechtvaar
digd zijn ter bescherming van de rechten die het specifieke 
voorwerp van die eigendom vormen (zie arresren van 17 ok
tober 1990, HAG GF, C-10/89, Jurispr. blz. I-3711, punt 12, 
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en 22 september 1998, FDV, C-61/97, Jurispr. blz. 1-5171, 
punt 13 \B1E 1991, nr. 29, blz. 116; Red.\). 
38 Inzake rechten op tekeningen of modellen werden be
paalde beperkingen van het vrije goederenverkeer geoor
loofd geacht op basis van artikel 36 van het Verdrag, wan
neer zij ertoe strekten hel specifieke voorwerp van het 
industriële en commerciële eigendomsrecht te beschermen 
(zie, in die zin, arrest van 5 oktober 1988, CICRA en Maxi-
car, 53/87,Jurispr. blz. 6039, punt 1 1). 

39 Volgens de rechtspraak van het Hof vormt de mogelijk
heid voor de houder van een beschermd model om derden 
te beletten producten waarin het model is verwerla, zonder 
zijn toestemming te vervaardigen en te verkopen of in te 
voeren, het s pecifieke voorwerp van zij n recht (zie arrest van 
S oktober 1988, Volvo, 238/87,J«ri5pr. blz. 6211, puntS). 

40 Nagegaan moet dus worden, of de mogelijkheid voor de 
houder van een beschermd model van onderdelen, om der
den te beletten producten waarin dat model is verwerkt, 
zonder zijn toestemming door te voeren, eveneens deel uit
maakt van het specifieke voorwerp van zijn recht. 
41 Volgens de franse regering ligt de vasthouding door de 
douane in de lijn van het specifieke voorwerp van het recht 
op een tekening of een model, namelijk het exclusieve recht 
van de houder om als eerste een product met een bepaald 
uiterlijk voorkomen in de handel te brengen. Uit de recht
spraak vanhetHof,ondetanderehet arrestvan 22 juni 1994, 
UIT Internationale Hciztcchnik en Danziger (C-9/93, Ju
rispr. blz. I-2789[ErR 1995, nr. 39, blz. 142; Red.]), kan haars 
inziens worden afgeleid, dat de fabrikanten vankopieën van 
beschermde onderdelen, door hun producten zonder toe
stemming van de houder van het exclusieve recht voor het 
eerst via doorvoer op het Franse grondgebied in het verkeer 
te brengen, dit exclusieve techt schenden. 

42 Dienaangaande zij opgemerkt, dat de vervaardiging, de 
verkoop en de invoer inhouden, dat de derde gebruik maakt 
van het uitetlijk voorkomen van het product, dat het recht 
inzake tekeningen en modellen beoogt te beschermen. Voor 
de aan derden gegeven toestemming om identieke onder
delen te vervaardigen en in de handel te brengen en bijge
volg gebruik te maken van het uiterlijk voorkomen van het 
oorspronkelijke model, ontvangt de houder van het recht 
aldus gewoonlijk royalties. 

43 Intracommunautaire doorvoer daarentegen bestaat in 
het vervoer van goederen van de ene lidstaat naar de andere 
over het grondgebied van een of meerdere lidstaten en 
houdt geen gebruik in van het uiterlijk voorkomen van de 
beschermde tekening of het beschermde model. Zoals de 
advocaat-generaal in punt 84 van zijn conclusie opmerkt, 
worden hiervoor overigens geen royalties betaald wanneer 
het vervoer wordt verricht door een derde met de toestem
ming van de houder van het recht. Intracommunautaire 
doorvoer valt dus niet onder het specifieke voorwerp van 
hctindustiïclc en commerciële eigendomsrechtop tekenin
gen of modellen. 

44 Onder in het verkeer brengen in de zin van de door de 
Franse regering aangevoerde en Li punt 41 genoemde recht
spraak dient dus niet het louter fysieke vervoer van de goe
deren te worden begrepen, maar wel het op de markt bren
gen, dat wil zeggen het in de handel brengen ervan. Tn casu 
is het product evenwel niet in de handel gebracht op het 
Franse grondgebied, waar het enkel wordt doorgevoerd, 

maar in een andere lidstaat, waar het geen bescherming ge
niet en dus rechtmatig kan worden verkocht. 
45 Aangezien de vervaardiging en het in de handel brengen 
van het product in de lidstaten waar deze verrichtingen 
plaatsvinden, geoorloofd zijn en de doorvoer ervan niet on
der het specifieke voorwerp van het recht op de tekening of 
het model valt in de lidstaat waar de doorvoer plaatsvindt, 
moet worden vastgesteld dat de belemmering van het vrije 
goederenverkeer door de vasthouding van het product door 
de douane in laatstbedoelde lidstaat met het oog op de ver
hindering van de doorvoer ervan, niet gerechtvaardigd is 
ter bescherming van de industriële en commerciële eigen
dom. 

46 De Franse regering stelt verder, dat de vasthouding door 
de douane voor een maximale duur van tien dagen in elk 
geval noodzakelijk is om na te gaan, of de goederen wel in 
een andere lidstaat dan de Franse Republiek zijn vervaar
digd en of zij ook bestemd zijn voor een andere lidstaat. 

47 Dienaangaande blijkt uit het dossier en uit de opmerkin
gen van de Franse regering ter terechtzitting, dat de termijn 
van tien dagen gedurende welke de goederen door de 
douane worden vastgehouden, niet als voornaamste doel 
heeft de lidstaten van h erkomst en van bestemming te iden
tificeren, maar de houder van het recht in staat te stellen, de 
goederen aan een deskundig onderzoek te laten onderwer
pen ten be wij ze dat het gaat om niet-toegestane kopieën van 
onderdelen en dus, naar Frans recht, om namaakgoederen, 
Aangezien de loutere doorvoer van niet-toegestane kopieën 
niet onder het specifieke voorwerp van het recht op de teke
ning of het model valt, kan het feit dat aan de hand van een 
expertise van de onderdelen wordt nagegaan of het om ko
pieën gaat, evenwel geen rechtvaardigingsgrond vormen 
voor de vasthouding van deze onderdelen door de douane. 

48 Het onderzoek naar de herkomst en de bestemming van 
de doorvoergoederen zou ter plaatse moeten kunnen wor
den verricht, indien de vervoerder beschikt over de relevante 
stukken of deze onmiddellijk kan verkrijgen. Tn elk geval 
staat een vasthouding die tot tien dagen kan duren, niet in 
verhouding tol het doel van een dergelijk onderzoek, zodat 
zij niet gerechtvaardigd is vanuit het oogpunt van het in 
artikel 36 van het Verdrag genoemde doel van bescherming 
van de industriële en commerciële eigendom. 

49 Bijgevolg moet worden vastgesteld, dat de Franse "Repu
bliek de krachtens artikel 30 van het Verdrag op haar rus
tende verplichtingen niet is nagekomen, door op basis van 
de Code de Ia propriété intellectuelle procedures inzake de 
vasthouding door de douane toe te passen op in een lidstaat 
van de Europese Gemeenschap rechtmatig vervaardigde 
goederen die bestemd zijn om na doorvoer over Frans 
grondgebied opdemarkt tewotden gebracht in een andere 
lidstaat, waar zij wettig kunnen worden verhandeld. 

Kosten 
50 Ingevolge artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de 
procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de 
kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien de 
Franse Republiek in het ongelijk is gesteld, moet zij over
eenkomstig de vordering van de Commissie in de kosten 
worden verwezen. 
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Het Hof van Justitie, 

rechtdoende, verstaat: 
ï Door op basis van de Code de la propiïété intellectuelle 
procedures inzake de vasthouding door de douane toe te 
passen op in een lidstaat van de Europese Gemeenschap 
rechtmatig vervaardigde goederen die bestemd zijn om na 
doorvoer over Frans grondgebied op de markt te worden 
gebracht in een andere lidstaat, waar zij wettig kunnen wor
den verhandeld, is de Franse Republiek de krachtens artikel 
30 EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 28 EG) op haar 
rustende verplichtingen niet nagekomen. 
2 De Franse Republiek wordt in de kosten verwezen. Enz. 

Nr. 16 Kantongerecht te Amsterdam, 
28 augustus 2000 

(Yacht) 

Mr.J. vanAndel 

YACHT 
(merk van Randstand) 

TUh>tH.OSil UAWABthtWT AUTPMAtmm 

ggpJJ 
(teken van FSM) 

Art. 5a Hnwf art. 13A, lid 1 d BMW 
Nu het oudere merk van verweerster niet voor een jongere han

delsnaam hoeft te wijken, komt aan verzoeksters handelsnamen niet 
de bescherming toe waarop zij zich jegens de handelsnamen van ver
weersters beroept, ookal zouden zij die handelsnamen later zijn gaan 
voeren dan verzoekster de hare. 

FSH Holding BV h.o.d.n. Yacht Management, Yacht Tech
nologie en Yacht Automation te Haarlem, verzoekster, ge
machtigde mr. J. Brons advocaat te Haarlem, 
tegen 
1 Randstad Automatiseringsdiensten BV, 
2 Randstad Dienstencentrum BV beiden te Dicmcn, ver
weersters, gemachtigde mr. n.E. Stols advocaat te Amster
dam. 

B De beoordeling van het verzoek 
(...) 

4 Met betrekking tot hetgeen partijen hebben gesteld, ovcr-
weegt de kantonrechter als volgt: 
1 Naar de kantonrechter begrijpt, worden onder de onder-
werpelijke handelsnamen van verzoekster nog geen 
bedrijfsmatige activiteiten uitgeoefend, maar is verzoekster 
doende zich te oriënteren op de wijze waarop zij de doelstel
ling van de onderneming, die onder die handelsnamen gaat 
opereren, het beste kan realiseren. Derhalve bevindt ver
zoekster zich wat betreft die onderneming in de 
voorbereidingsfase. Zulks neemt niet weg dat de Handels-
naamwet al bescherming biedt aan de naam/namen waar

onder in de voorbereidingsfase met derden in contact wordt 
getreden. 
2 Een van de activiteiten die verzoekster in de 
voorbereidingsfase heeft ontplooid, is de registratie van 
haaronderwerpelijke handelsnamen in het handelsregister. 
3 Die registratie is van latere datum dan de datum waarop 
het onderwerpelijke merk, als hierboven onder B.2.3 be
doeld, werd gedeponeerd. Door verzoekster werd betoogd 
dat zij haar onderwerpelijke handelsnamen al voor deszel-
ver registratie voerde. Verweersters hebben dat bij gebreke 
aan wetenschap betwist. Vooralsnog heeft verzoekster dat 
betoog niet aannemelijk weten te maken. 
4 Nu een ouder merk niet voor een jongere handelsnaam 
hoeft te wijken, komt aan verzoeksters handelsnamen niet 
de bescherming toe waarop zij zich in dezen jegens de liti
gieuze handelsnamen van verweersters beroept, ook al zou-
den zij die handelsnamen later zijn gaan voeren dan ver
zoekster de hare. De kantonrechter leidt dit af uit het 
bepaalde in artikel 5a der Handelsnaamwet en ook uit het 
bepaalde in artikel 13A.1 sub d van de Benelux Mcrkenwet. 
5 Ten overvloed e overweegt de kantonrechterdatbeternaar 
uitziet dat het verzoek ook anderszins niet voor toewijzing 
in aanmerking zou zijn gekomen nu verzoekster voorals
nog niet aannemelijk heeft weten te maken dat haar onder
werpelijke handelsnamen beschermenswaardige bekend
heid genieten. 
6 Als de in het ongelijk te stellen partij dient verzoekster in 
de proces kosten veroordeeld te worden. 

De Beslissing 

De kantonrechter: 
1 Wijst het verzoek af. 
2 Veroordeelt verzoekster in de kosten van dezen procedure 
tot op heden aan de zijde van verweersters begroot op 
ƒ 750,- wegens salaris gemachtigde. Enz. 
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Nr. 17 Bureau voor de Industriële Eigendom, 
14juni 2000 

(beperking octrooi in adviesprocedure) 

Mevr. mr. C. Eskes, mr.ir. R.A. Grootoonk en ir. B.L. van 
Soest 

Art. 75 ROW1995 
liet Bureau concludeert tot nietigheid van de materie van de ne

gen conclusies van het octrooi o.g.v. gebrek aan resp. nieuwheid (con
clusies 1, 2, 3,5, 6, en 8), inventiviteit (conclusies 4 enz) en basis in 
de oorspronkelijke snikken (conclusie9). 
De stelling van de octrooihouder dat recht moet worden gedaan aan 
de verbetering die t.o.v.debekcndeinricktingis gepresenteerd, vat het 
Bureau op als een wens tot beperking, in het. licht van het 'Spiro/ 
1'lamco' arrest van de HR oordeelt het Bureau het gewenst dat de 
octrooihouder zelf voorstelt hoe de conclusies dienen te luiden. Een ter 
zittinggedaan voorstel voor combinatie van de conclusies 1,4,7 en S 
acht hetBureau niet te laat; een derde dient erop bedacht te zijn dat 
(combinaties van) onderconclusies even zovele 'terugtrekposities' be
vatten die eerst tijdens de discussie ter zitting naar voren kunnen 
komen. Deze nieuwe conclusie mist echter ook inventiviteit. 
Tien ter zitting verdedigde verdere beperking (met twee maatregelen) 
van deze laatste conclusie, acht hut Bureau wat de eerste maatregel 
(keuze) betreft, niet toelaatbaar wegens gebrek aan stam in de stuk
ken: het octrooi (als verleend) en de aanvrage (als ingediend). De 
tweede maatregel is weliswaar wet terug te vinden in (slechts de figu
ren van) de oorspronkelijke aanvrage, doch van een verrassend effect 
daarvan blijkt niets uit de beschrijving van het octrooi. 
Het alsnog aantonen van een verrassend effect van beide maatre
gelen met een beroep op een ter zitting overgelegde Bijlage A wordt 
niet toelaatbaar geacht omdat men heeft te doen met een verleend 
octrooi, waarin elke aanduiding van zulk een effect en derhalve van 
de. daaraan inherente uitvinding ontbreekt. Het Bureau beoordeelt 
niettemin in beide gevallen de vraag naar het verrassend effect, voor 
het geval de rechter anders denkt over deze toelaatbaarheid, en con
stateert dat de voorgestelde keuze dooreen deskundige met zijn nor
male vakkennis kan worden bepaald, resp. dat een verrassend effect 
van de tweede maatregel niet aan Bijlage A kan worden ontleend. 

Advies ex artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995, inzake Neder
landsoctrooi 1003408 

Koene Consultancy Holland B,V. te Rotterdam, verzoekster, 
gemachtigde ir. H.A. Witmans 
tegen 
Rombout Adriaan Swanborn te Arnhem, octrooihouder, ge
machtigde ir. A. A.G. Land. 

2 De feiten 
Octrooihouder is rechthebbende op het Nederlands octrooi 
1003408, hem op een aanvrage van 24 juni 1996 op de voet 
van de ROW 95 voor 20 jaar verleend voor een inrichting en 
werkwijze voor het behandelen van een gas/vloeistofmengsel. 
Het octrooi omvat 11 conclusies, waarvan conclusie 1 als 
volgt luidt: 
7. Inrichting voor het behandelen van een gas/vloeistofmengsel om
vattende; 
een invoer voor invoer van het mengsel; 
een in het verlengde van de invoer geplaatst stromingselement met 
één ofmeerwerveiorganen voor het laten wervelen van het mengsel; 

eeninhetverlengdevanhetstwmingselementgcplaatstcuitvoervoor 
uitvoer van de tenminste gedeeltelijk van vloeistof ontdane gas-
stroom; en 
één of meer terugvoerleidingen voor afvoer van de afgescheiden vloei
stof en een gedeelte van degasstroom, waarbij de terugvoerleidingen 
zijn aangesloten op een centraat in het stromingselement aange
bracht kanaal; gekenmerkt door anti-kruipstroommiddelen voor het 
vermijden van kruipstroom langs het stromingselement. Van de ove
rige conclusies zijn de conclusies 2 t/m 8gericht op een nadere uitwer
king van conclusie 1, is conclusie 9 gericht op een werkwijze en zijn de 
conclusies 10 en 11 gericht op een systeem voor het behandelen van 
een gas/vloeistofinengsel uit een boorput in de aardkorst. 

3 De door verzoekster aangevoerde nietigheidsgronden 
Door verzoekster (nader te noemen Koene) zijn een drietal 
nietigheidsbezwaren aangevoerd (vgl. het verzoekschrift 
pag. 4, regels 1, 31-34; pag. 7, regels i6-t7 en pag. 8, regels 
9-11): 
1 Dein de conclusies 1-3 «15-8 van het octrooi omschreven 
inrichtingen voor het behandelen van een gas/vloei
stofmengsel zijn niet nieuw. 
2 De materie van de conclusies 4, 7 en 8 is niet inventief. 
3 De onderwerpen van de conclusies 8 en 9 worden niet ge
dekt door de inhoud van de oorspronkelij ke aanvrage. 
Ten aanzien van de conclusies 10 en 11 heeft Koene geen 
advies gevraagd. 

4 Het verweer van octrooihouder 
Octrooihouder heeft de nieuwheid en inventiviteit van de 
aangevallen conclusies staande gehouden en heeft daarbij 
betoogd dat de uitvoering van de in de conclusies aangege
ven maatregelen niet gelijk hoeft te zijn aan de uitvoerin
gen zoals deze in zijn proefschrift (bijlage 2 bij het verzoek
schrift) vermeld staan. 
Octrooihouder heeft - subsidiair - de nadruk gelegd op de 
inventiviteit van de conclusies 7, 8 en 9 en heeft gesteld dat 
met de hierin verwoorde u i tvoeri ngen (conclusies 7 en S) en 
werkwijze conclusie 9 een technisch effect wordt bereikt, 
dat nader wordt toegelicht in de ter zitting overgelegde bij
lage A, te weten een dooi de heer Swanborn recent opge
stelde toelichting op de CDS-Axiflow cyclone. 

5 liet advies van het BureauLE. 
Het Bureau zal de bij lagen 3, 5 en 6, waarvan de tijdige be
kendheid wordt betwist, buitenbeschouwing laten. Het Bu
reau merkt ten aanzien van de aangevoerde nietigheids
gronden het volgende op. 
Adïi); Nieuwheid van de conclusies 1-3 en 5-8. (...) 

Ad(z): inventiviteit van de conclusies4,7 en S. (...) 

Ad(s): Dekking van de onderwerpen van de conclusies 8 en 9 door de 
inhoud van de oorspronkelijke aanvrage. (....) 

Op grond van het bovenstaande komt het Bureau tot de vol
gende gevolgtrekking: 
- de conclusies 1, 2, 3, 5, 6 en 8 zijn bekend uit het proef
schrift, dat door de octrooihouder is gepresenteerd op 
25 oktober 1988, en zijn daardoor niet meer als nieuw aan 
te merken. 



1 O 6 B I J B L A D I N D U S T R I Ë L E E I G E N D O M 1 6 M A A R T ^ ( 1 0 1 

- De conclusies 4 en 7 voldoen niet aan de eis van inventivi
teit op grond van het proefschrift in combinatie met liet be
kende volgens bijlage 7. 
- Het onderwerp van conclusie 9 wordt niet gedekt door de 
inhoud van de oorspronkelijke ingediende aanvrage. Der
halve zijn de door verzoekster aangedragen nietigheids-
gronden toepasselijk te achten op de conclusies 1 tot en met 
9 van het Nederlandse octrooi 1003408. 

Gedeeltelijke nietigheid? 
Namens octrooi houder is tijdens de hoorzitting opgemerkt 
dat de hoofdconclusie geen recht doet aan de inspanningen 
die door de octrooihouder zijn verricht om te komen tot een 
verbeteting van de inrichting volgens het proefschrift. Het 
Bureau begrijpt deze stelling aldus dat octrooihouder van 
oordeel is dat het octrooi zijn geldigheid dient te behouden 
voorzover het betreft die materie in het octrooi waarin deze 
verbetering is neergelegd. Hierbij passen enige opmerkin
gen: 
Tn zij n noot onder het arrest van de HR van 9 februari 1996, 
'Spiro Research/Flamco' (BIE, nr.10 van 16 oktober 1996, 
pag.334-347) merkt Steinhauser op: 
De gangbare opvatting is dat het in het kader van een gedeeltelijke 
nietigverklaringvan het octrooi mogelijk is de inhoudvan het octrooi-
schrift te wijzigen. De rechter zal het dan vaak nodig achten de con
clusies of zelfs de beschrijving opnieuw te formuleren. De HR geeft 
thans richtlijnen voor een dergelijke wijziging. ( ) 
Naar verwachting zal met het toenemen van'een rechterlijke beoorde
ling van niet vooronderzochte octrooien het zich vaker voordoen dat 
het octrooi in het kader van een nietïgheidsactiegewijzigdwordt'(....) 
Be rechter zal de correcties die noodzakelijk zijn om een geldig octrooi 
over te houden in het vonnis vastleggen en het octrooi nietigverkla-
ren voor zover het van de gewijzigde tekst afwijkt.Het is aan te beve
len dat de rechter daarbij de octrooihouder in het debat betrekt en het 
Bureau IE ofhetEOB om advies vraagt. Uit de Tensar-matzaak (....) 
blijkt dat het Bureau IE [toen nog Octrooiraad) nieuwe conclusies 
voorstelt als het daar aanleiding toe vindt. Dat acht ik in het kader 
van de aan de orde zijnde verkningstechniek toe te juichen. Tn zijn 
noot onder datzelfde arrest wijst Brinkhof erop: 
Partiële nietigheid schept problemen. De beschrijving, tekeningen en 
de conclusies kunnen tengevolge van de partiële nietigheid wijziging 
behoeven. Door deze wijzigingen kunnen derden voor verrassingen 
komen te staan. De behoefte aan een goede afweging van de belangen 
van de octrooihouder en derden is groot. 

Gezien dit kader, is het naar het oordeel van het Bureau -
dat in een adviesprocedure als de onderhavige zich in het 
algemeen lijdelijk zal opstellen - gewenst dat de octrooi
houder zelf met (desgewenst subsidiaire) voorstellen komt 
hoe de conclusies dienen te luiden en hoe de beschrijving 
daaraan dient te worden aangepast om recht te doen aan dat 
gedeelte van het octrooi waarvan hij meent dat het in stand 
kan blijven. Dit bevordert de discussie tet zitting omdat zo
wel vctzockstcr als het Bureau dan de gelegenheid hebben 
deze tijdig ingediende voorstellen op hun technische 
waarde te beoordelen. 
Tijdens de hoorzitting heeft de gemachtigde van octrooi-
h ouder desgevraagd verklaard dat gezien in het licht van de 
materie als vermeld op pagina 2, regels 20-29, en van de 
figuren in het octrooi een conclusie die een combinatie is 
van de conclusies 1, 4, 7 en 8 aan alle eisen van octrooi
eerbaarheid voldoet. 

De gemachtigde van Koene heeft gesteld dat dit ter zitting 
gedane conclusievoorstel te laat is. 
Desondanks gaat het Bureau ervan uit dat het in dit stadi urn 
een dergelijke beperkte conclusie inhoudelijk mag beoor
delen, omdat een derde erop bedacht dient te zijn dat (com
binaties van) ondcrconclusics even zovele terugtrekposities 
omvatten, welke eerst tijdens de discussie ter zitting naar 
voren kunnen komen. 
Voor de duidelijkheid zal het Bureau de (gecombineerde) 
conclusie volgens dit voorstel hieronder weergeven, waar
bij is afgebakend van het proefschrift: 
In richting voor het behandelen van een gash'loeistofmengsel omvat
tende: 

een invoer voor invoer van het mengsel; 
- een in het verlengde van de invoer geplaatst stromingselement met 
één ofmeerwervelorganen voor het laten wervelen van het mengsel; 
- een in het verlengde van het stromingselement geplaatste uitvoer 
voor uitvoer van de tenminste gedeeltelijkvan vloeistof ontdane gas
stroom; 
- één of meer terugvoerleidingen voor afvoer van de afgescheiden 
vloeistof en een gedeelte van de gasstroom, waarbij de terugvoer
leidingen zijn aangesloten op een centraal in het stromingselement 
aangebracht kanaal,van welk kanaalde inwendige diameter izmm 
of meer bedraagt; en 
- anti-kruipstroommiddelen voor het vermijden van kmipstroom 
langs het stromingseleinem, met het kenmerk, dat 
-hetanti-kmipstroomelementafgeknotkegelvormigis,en 
- ongeveer 20% van de gasstroom wordt teruggevoerd. 
Zoals hiervoor reeds is uiteengezet zijn beide thans in het 
kenmerkende gedeelte van deze conclusie vermelde maat
regelen, waarvan in het octrooi niet blijkt dat er een inven
tief verband tussen bestaat, op zichzelf bekend uit bijlage 7. 
Om de hiervoor vermelde redenen mist ook zulk een (ge
combineerde) conclusie inventiviteit. 
Echter, octrooihouder heeft tijdens de hoorzitting nog een 
beperkte versie van deze conclusie verdedigd. Beperkt in die 
zin, dat 
(1) de inwendige diameter van het kanaal 12 mm bedraagt, 
derhalve een keuze van (exact) ïz mm uit het traject van 
ïz mm afmeer, en 
(2) het antHcruipstroomelement is gemonteerd op het 
stromingslichaam, derhalve een keuze van de plaats van dit 
element in de inrichting. 

Ad (1). Koene heeft opgemerkt dat het octrooi niet cen 
recycle-opening van (exact) iz mm eist doch, integendeel, 
een opening van ïz mm afmeer. 
Naar het oordeel van het Bureau is deze stelling van Koene 
juist: het octrooi en evenmin de aanvrage maakt aanneme-
lij k dat de keuze van 1 2 mm een inventieve keuze is uit het 
traject van 12 mm of meer, omdat daarin niets is te vinden dat 
een dergelijke keuze (en beperking) ondersteunt. 
De gemachtigde van octrooihouder heeft tijdens de hoor
zitting het standpunt verdedigd dat het later aantonen en 
vermelden van een verrassend effect van de genoemde keuze 
ter ondersteuning van de inventiviteit toelaatbaar is en heeft 
daartoe gewezen op Bij I age A. 
Het Bureau deelt de mening van gemachtigde niet: men 
heeft hier te doen met een verleend octrooi waarin - en ove
rigens ook in de oorspronkelijke stukken daarvan - elke 
aanduiding van zulk cen effect en derhalve van de daaraan 
inherente uitvinding ontbreekt, zodat bij het wel toelaten 
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en (eventueel) deugdelijk bevinden van Bijlage A het onder
werp van het octrooi niet meer wordt gedekt door de oor
spronkelijk ingediende aanvrage. 
Enkel voor het geval de rechter achteraf te kennen geeft het 
oordeel van het Bureau niet te delen, dat het in dit stadium 
niet meer mogelijk is een verrassend effect aannemelijk te 
maken, zal ten overvloede nog worden ingegaan op Bijlage 
A. 
In verband met de onder (ï) genoemde keuze heeft de heer 
Swanborn tijdens de hoorzitting onder verwijzing naar Bij
lage A verteld dat hij in 1992 verder is gegaan met het opti
maliseren van de cycloon volgens het proefschrift op het 
punt van de inwendige diameter van het kanaal (rccycle-
opening). 
Bij het optimaliseren van de diameter van het kanaal werd 
volgens de octrooihouder uitgegaan van een cycloon met 
een kanaal met een diameter van 8-g mm met cen doorzet 
van het gas/vloeistofmengsel van ongeveer 100-120 m/hr 
(vergelijk in dit verband ook het antwoord-verzoekschrift, 
pag.3, derde alinea, waarin een kanaaldiameter is vermeld 
van S,8 mm). F iguu r 14 van Bijlage A maakt duidelijk dat de 
recyclcflow afhankelijk is van de diameter van het kanaal. 
Bij een geringe diameter, bijvoorbeeld 12 mm, is de recy-
clefiow groter dan bij een diameter van 15 mm (figuur 14 
dient volgens de octrooihouder daarbij gecorrigeerd te wor
den: 8 mm dient gewijzigd te worden in ïz mm). 
Het doel van het optimaliseren van de diameter van het ka
naal was, zo heeft octrooihouder betoogd, om bij hoge 
doorzet-waarden een zo hoog mogelijk schcidings-
rendement te bereiken. Pas 11a langdurige en ingewikkelde 
proefnemingen en berekeningen, zo heeft de octrooihou
der betoogd, is vastgesteld dat bij cen recycleopening van 12 
mm met een doorzet van 200 Am/hr en een recycleflow van 
20% cen optimaal scheidingsrendemenl wordt verkregen, 
in bet bijzonder bij hogere druk (40 bar), zoals is af te leiden 
uit de figuren 14,15 en 16 van Bijlage A. Dit systematische 
optimaliseringsonderzoek met als uitgangspunt een cy
cloon met een recyclc-opcning van 8-9 mm vereist volgens 
de octrooihouder inventieve arbeid.Dit standpunt is door 
Koene bestred en met het argument dat de gemiddelde vak-
in an met standaardprogrammatuur een dergelijke optima
lisering kan doorrekenen. Het Bureau merkt op dat de oc
trooihouder bij het beoordelen van de inventiviteit van de 
optimalisering van de recyclc-opcning van een onjuist uit
gangspunt uitgaat. Immers in het als uitgangspunt geko
zen proefschrift is reeds duidelijk gesteld dat de recycle
opening een diameter heeft van ïz mm of meer. Voorts 
behoren de waarden van de overige door octrooihouder in 
Bijlage A genoemde parameters, zoals recycle-jiow, doorzet 
en druk, volgens het Bureau niet tot het resultaat van het 
optimaliseringsonderzoek, omdat deze parameters of het 
gevolg zijn van de keu ze van de inwendige diameter van het 
kanaal (zoals bij de recyete-flow het geval is) of worden be
paald door het hierboven omschreven, door octrooihouder 
tijdens de hoorzitting genoemde doel van het optimalise
ren (zoals doorzet en druk), 

Naar het oordeel van het Bureau is een des kundige, die voor 
de opgave wordt gesteld om bij d e cycloon volgens het proef
schrift cen zo hoog mogelijk scheidingsrendement bij een 
hoge doorzet re behalen, in staat om met zijn normale vak
kennis, en onder uitvoeren van een beperkt aantal eenvou
dige proeven, te bepalen bij welke (exacte) inwendige dia

meter in het traject 12 mm afmeer het hoogste scheidings
rendement wordt bereikt, omdat de vakman voor het uit
voeren van zijn proefnemingen slechts één parameter, de 
inwendige diameter van het kanaal, te beginnen bij 12 mm, 
hoeft te variëren. 

Ad (2). Dan resteert nog de optimalisering van de plaatsing 
van het anti-kruipelement. In figuur 1 van het octrooi is een 
uitvoeringsvorm van het anti-kruipstroomelcnicnt (7) te 
zien waarbij dit element zich in stroomafwaartse richting 
af geknot kegelvormig verwijdt en direct op het stroomaf
waartse einde van het stromingslichaam (4) is bevestigd. In 
figuur 2 is cen uitvoeringsvorm te zien waarbij het anti-
kruipstroomelement de vorm heeft van een vlakke flens die 
achter de wervelbladen (5) op het stromingslichaam (4) zelf 
is gelast. Beide uitvoeringsvormen hebben dus als gemeen
schappelijk verschil ten opzichte van het in figuur 8.6B ge
toonde clement uit het proefschrift dat in het octrooi geen 
pijpsr.uk aanwezig is tussen het stromingslichaam en het 
anti-kruipstroomelement, omtrent welk verschil in de be
schrijving niets is te vinden. Dit verschil is wel terug te vin
den in (slechts) de figuren van de oorspronkclij kc aanvrage. 
In het antwoord-verzockschrift heeft de octrooihouder op 
dit verschil gewezen: 

Zoals aangeduid op bladzijde 2 regel zo werden de anti-
kruipstwommiddelen volgens conclusie 1 bij voorkeur gevormd door 
een anti-kruipstroomelement nabij het einde van het kanaal. Het is 
echter evenzeer denkbaar dat dergelijke anti-kruipstroommiddelen 
op een andere lokatie in die inrichting volgens onderhavige uitvin
ding aangebrach t zijn of dat deze worden gevormd door bepaalde di-
mensioneringvan het stromingselement, dewervelorgaan en/of'door 
vooraf gekozen van de waarde van de stromingssnelheid van het 
mengsel en of de drukverhouding in de inrichting volgens de onder
havige uitvinding. De voorkeursuitvoeringsvorm volgens conclusie 2 
(en f) waarbij het anti-kruipstroomelement zich nabij het einde van 
het kanaal bevindt {en zich radiaal uitstrekt) volgens figuur z van 
het octrooi is duidelijk anders dan de in figuur 8.6B van het proef
schrift duidelijk zichtbare axiaal uitstekende pijp met flens, terwijl 
de andere mogelijkheden volgens conclusie3 en boven genoemd citaat 
in het geheel niet in. het proefschrift zijn aangeduid. 
Vervolgens doet zich de vraag voor of in dit stadium van de 
procedure nog iets bijzonders kan worden gewaardeerd in 
het afgeknot kegelvormige anti-kruipstroomelement in
dien dit zonder tussenkomst van een pijpstuk op het 
stromingslichaam is bevestigd. 

Weliswaar is het geoorloofd dat het octrooi wordt beperkt 
tot een uitvoeringsvorm binnen de uitvinding waarvoor in 
de oorspronkelijke aanvrage bescherming is gevraagd en die 
ontleend kan worden aan de tekening, maar daarvoor is wel 
noodzakelijk dat van een dergelijke uitvoeringsvorm het 
bijzondere karakter komt vast te staan. Concreet gezegd, 
wat is het verrassende effect van het feit dat het afgeknot 
kegelvormige anti-kruipstroomclcmcnt volgens figuur 1 
direct, dus zonder tussenkomst van een pijpstuk, op het 
stroomafwaartse einde van het stromingslichaam is beves
tigd ten opzichte van zulk een element met tussenkomst 
van een pijpstuk? 
In de beschrijving van het octrooi is daaromtrent niets te 
vinden, laat staan aanwijzingen die duiden op een verbe
terd scheidingsrendement, in het bijzonder bij hoge druk, 
van deze uitvoeringsvorm, zodat octrooi houder er niet in is 

http://pijpsr.uk
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geslaagd aannemelij k te maken dat in debedoelde cons truc-
tie volgens figuur ï uitvinderswerkzaamheid is gelegen. 
Ditzelfde geldt overigens voor de uitvoeringsvorm volgens 
figuur z, zodat ook daarin geen inventiviteit kan worden 
gewaardeerd. 
Uit het voorgaande zal duidelijk zijn dat ook hier het Bu
reau van oordeel is dat het in dit stadium van de procedure 
niet meer mogelijk is een verrassend effect van de onder (z) 
genoemde plaatsing van het afgeknot kegelvormige anti-
kruipstroomelement in de cycloon aan te tonen. Enkel voor 
het geval de rechter ook hier achteraf te kennen geeft het 
oordcel van het Bureau, dat het in dit stadium niet meer 
mogelij k is een verrassend effect aannemelijk te maken, niet 
te delen, zal ten overvloede nog worden ingegaan op Bijlage 
A. 
Hoewel de figuren 3-8,11-18 en 19 van Bijlage A suggere
ren dat het gebruikte anti-kruipstroomeiement in de in die 
figuren getoonde cycloon door middel van een pijpstuk op 
afstand van het stromingslichaam is aangebracht, is door 
octrooihouder gesteld datditnicthetgeval is geweest. Of de 
geteste cycloon nu een constructie had volgens figuur 1 of 2 
van het octrooi is tijdens de hoorzitting niet duidelijk ge
worden. 
Het bijschrift bij figuur 17 in Bijlage A zegt in zeer alge
mene bewoordingen dat het radiale en axiale bereik van het 
anti-kruipelement niet beschreven zijn in het proefschrift, 
zonder in constructiedetails te treden van de geteste cy
cloon. Tn zijn toelichting bij figuur 17 heeft de heer Swan-
born in wezen niet meer gezegd dan in figuur 17 van Bij lage 
A is vermeld, namelijk dat de radiale en axiale extensie van 
dit element van belang zijn. 
Testen ten aanzien van dit element, bijvoorbeeld in de vorm 
van proeven die een verband laten zien tussen de plaats van 
opstelli ng van het anti-kruipelement (in radiale en/of axiale 
richting)en hetbeoogdehogescheidingsrendemenrontbre-
ken in Bijlage A geheel, zodat ook .Bijlage A de inventiviteit 
van de uitvoeringsvorm volgens figuur 1 van het octrooi (en 
overigens ook die volgens figuur z) niet ondersteunt. 

Samenvattend, de hiervoor weergegeven conclusie welke 
een combinatie vortnt van de conclusies 1, 4, 7 en 8 en be
perkt opgevat zoals door de octrooihouder verdedigd, mist 
inventiviteit op grond van het als uitgangspunt gekozen 
proefschrift in combinatie met bijlage 7. 

Op grond van het vorenovcnvogene komt het Bureau T.E. 
tot het advies dat de aangedragen nictigheidsgronden van 
toepassing zijn op de conclusies 1-9 van het octrooi, en even
eens op een conclusie als omschreven in de voorgaande ali
nea. 
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W E T G E V I N G 

Aanpassing van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek aan 
richtlijn (EG) nr. 97/55 van het Europees Parlement en 
de Raad van 6 oktober 1997 tot wijziging van richtlijn 
nr, 84/450/EEG inzake misleidende reclame teneinde 
ook vergelijkende reclame te regelen (PbEG L Z90) 

Voostcl van wei 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, 
Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 
Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te 
weten: 
Alzo Wij ir overweging genomen hebben, dat Boek 6 van 
hetBurgerlijk Wetboek dient ce worden aangepast aanricht-
lijn (EG) nr. 97/55 van het Europees Parlement en de Raad 
van S oktober 1997 tot wijziging van richtlijn nr. 84/450/ 
EEG inzake misleidende reclame teneinde ook vergelij
kende reclame te regelen (PbEG L 290); 
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met ge
meen overleg der Staren-Generaal, hebben goedgevonden 
en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel 1 
Titel 3 van het Bock 6 van het Eu rgerl ij k Wetboek wordt als 
volgt gewijzigd: 

A. Het opschrift van Afdeling 4, Titel 3 van Boek 6 van het 
Burgerlijk Wetboek wordt gewijzigd in Misleidende en ver
gelijkende reclame. 

B. Artikel 194, onder j , vervalt. De puntkomma aan het slot 
van artikel 194, onder i, wordt vervangen door een punt. 

C. Na Artikel 194 wordt een nieuw artikel ingevoegd, dat 
luidt: 
Artikel 194a 
1. Onder vergelijkende reclame wordt verstaan elke vorm 
van reclame waarbij een concurrent dan wel door een con
current aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of 
impliciet worden genoemd. 
2. Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, ge
oorloofd op voorwaarde dat deze: 
a. niet misleidend is; 
b. goed eren of diensten vergelijkt die in dezelfde behoeften 
voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd; 
c. op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, con
troleerbare en representatieve kenmerken van deze goede
ren en diensren, zoals de prijs, met elkaar vergelijkt; 
d. er niet toe leidt dat op de markt de adverteerder wordt 
verward met een concurrent, of de merken, handelsnamen, 
andere onderscheidende kenmerken, goederen of diensten 
van de adverteerder met die van een concurrent; 
e. niet de goede naam schaadt van of zich niet kleinerend 
uitlaat over de merken, handelsnamen, andere onderschei
dende kenmerken, goederen, diensten, activiteiten of om
standigheden van een concurrent; 

f. voor producten met een benaming van oorsprong in elk 
geval betrekking heeft op producten met dezelfde bena
ming; 

g. geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de be
kendheid van een merk, handelsnaam of andere onderschei
dende kenmerken van cen concurrent dan wel van de 
oorsprongsbenamingen van concurrerende producten; en 
h. niet goederen of diensten voorstel als een imitatie of na
maak van goederen of diensten met een beschermd merk of 
beschermde handelsnaam. 

3. Elke vergelijking die verwijst naar een speciale aanbie
ding moet duidelijk en ondubbelzinnig het einde en, zo de 
speciale aanbieding nog niet loopt, het begin aangeven van 
de periode gedurende welke de speciale prijs of andere spe
cifieke voorwaarden gelden dan wel vermelden dat de spe
ciale aanbieding loopt zo lang de voorraad strekt of de dien
sten kunnen worden verleend. 

D. Artikel 195 wordt als volgt gewijzigd: 
Artikel 195, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd: 
1. Het eerste lid komt als volgt te luiden: 
1. Indien een vordering ingevolge artikel i94of artikel 194a 
wordt ingesteld tegen iemand die inhoud en inkleding van 
de mededeling geheel of ren dele bepaald of doen bepalen, 
rust op hem de bewijslast ter zake van de juistheid of volle
digheid van de feiten die in de mededeling zijn vervat of 
daardoor worden gesuggereerd en waarop het beweerde 
misleidende karakter van de mededeling berus t onderschei
denlijk waarop de ongeoorloofdheid van de vergelijkende 
reclame berust. Ingeval van vergelijkende reclame dient de
gene die inhoud en inkleding van de mededeling geheel of 
ten dele zelf heeft bepaald of doen bepalen binnen korte ter-
mijn de bewijzen aan te dragen waarop de materiële juist
heid en volledigheid van de feitelijke gegevens in de reclame 
rust. 

2. In het tweede lid wordt *na artikel 194' ingevoegd: en 
artikel 194a. 

E. Het eerste lid van artikel 196 komt als volgt te luiden: 
1. Indien iemand door het openbaar maken of laten open
baar maken van cen in artikel 194 omschreven mededeling 
of een ongeoorloofde vergelijkende reclame aan een ander 
schade heeft toegebracht of dreigt toe te brengen, kan de 
rechter hem op vordering van die ander niet alleen het open
baar maken of laten openbaar maken van zodanige mede
deling of zodanige ongeoorloofde vergelijkende reclame 
verbieden, maar ook hem laten veroordelen tot het op een 
door de rechter aangegeven wijze openbaar maken of laten 
openbaar maken van een rectificatie van die mededeling of 
die ongeoorloofde vergelijkende reclame. 

Artikel II 
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de 
datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt ge
plaatst. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en dat alle ministeries, autoriteiten colleges en amb
tenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering 
de hand zullen houden. 

De Minister van Justitie 
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B E R I C H T E N 

PAO-cursus 'Contract maken' 

De cursus 'Contract maken' wordt tijdens 8 bijeenkomsten 
van 19.00 tot zz.oo uur op maandag te Utrecht gegeven. 
Dezeomvathet onderdeel'Comptóeranfracr' op 14 mei 2001, 
docenten prof. rnr. RW. Grosheide en prof. mr. J. M. A. Berk-
vens en her onderdeel 'Lkentiecontracf op 21 mei 2001, do
centen jhr. mr. J.L.R.A. Huydccopcr en prof. mr. ir. A. Louët 
Feisser. 

Defwsten voor deelname per onderdeel bedragen NLG 475,-, 
voor alle bijeenkomsten NLG 3.500,-. 
Inlichtingen en aanmeldingen: Universiteit Utrecht, faculteit 
Rechtsgeleerdheid, Juridisch PAO, Janskerkhof 3, 3512 BK 
Urrecht. 
Tel. 030 2537021/2; Fax 030 2538410; 

E-mail: jpao @ law.uu.nl. 

Incentives for Innovation in the Biomcdical Industries 

On the 4 and 5 July 2001 a seminar will be held on the 'In
centives for innovations in the Biomedical Industries'. This 
seminar aims to provide an insight in the underlying policy 
issues that shape IPRs as pertaining to biomcdical indus
tries and is aimed at practitioners, academies, policy makers 
and advanced students of intellectual property law. 

Scheduled speakers are: 
Dr. A. Kampcrman Sanders, University of Maastricht 
(courseleader) 
Prof. Martin Adelman, George Was hin gton Un i versi ty, Was
hington DC/USA 
Dr, Sven Bostyn, University of Maastricht 
Dr. Chris tophcrHcath, Max PlanckInsürute,Munich,BRD 
Prof. BerntHugenholz (University of Amsterdam, NL) 
Prof. Brad Sherman, Griffith University, Australia 
Hon Randal Rader, United States Court of Appeals for the 
Federal Circuit, Washington DC, USA. 

NOVA points applicd for. 
This seminar is precededby a two-day seminar on 'Current 
Issues of Competitions Law' on the 2 and 3 of July. 

Forfurther informaüon: Dr. A. Kamperman Sanders, Universi
teit Maastricht, a.kampermansanders@pr.Linimaas.nl. 

P.A.O.-cursus recente ontwikkelingen media-
en communicatierecht 

Deze airsus wordt jaarlijks georganiseerd door het Juri
disch PAO Utrecht en het Eggens Instituut, in samenwer
king met het Molcngraaff Instituut van de Universireit 
Utrecht en het Instituut voor Informatierecht van de Uni
versiteit van Amsterdam. 
In de bijeenkomst van dit voorjaar wordt allereerst de ken
nis van de Mediawet en het portretrecht geactualiseerd. 
Daarnaast gaan de docenten deze middag tiitgebreid in op 
nieuwe ontwikkelingen die te melden zijn over de onder
werpen mediaconcentratie en cross ownership. Zij berich

ten bovendien over de huidige stand van zaken op het ge
bied van het verschoningsrecht en de vrijheid van 
meningsuiting. De behandeling van genoemde thema's 
vindt vanzelfsprekend plaats in het licht van de richtlijnen 
vandeBU. 

Voor wie? 
Advocaten, entertainment lawyers, bedrijfsjuristen werk
zaam voor pers, omroep of reclamebureaus, uitgevers en 
makers van audiovisuele producten. 

Docenten 
Prof. mr. F.W. Grosheide, hoogleraar Privaatrecht bij het 
Molcngraaff Instituut, Universiteit Utrecht (Centrum voor 
Intellectueel Eigendomsrecht), tevens advocaat te Amster
dam (cursusleider) 
Mw. mr. WJ.H.T. Dupont, docent-onderzoeker Privaat
recht bij het Molengraaff Instituut, Universiteit Utrecht 
Mr. K.J. Koelman, projectonderzoeker Instituut voor 
Tnformarierecht aan de Universiteit van Amsterdam 

Vorm: Hoorcollege met ruimte voor vtagen en discussie 
Niveau: Actualiteitencutsus, basiskennis vereist 
Plaats en Tijd: Woensdag 16 mei 2001,13.30 - 17.30 uur te 
Utrecht 
Prijs: ƒ 525,- (238,- Euro), inclusief cursusmateriaal en con
sumpties 
Aantal deelnemers: Maximaal 35 
Citrsiismimmer: 714 
Aanmelding en informatie: Juridische Post Academisch Onder
wijs, Universiteit Utrecht, Janskerkhof 3, 3512BK Utrecht, 
tel. 030-2539076, fax 030-2538410, 
e-mail: c.lahr@law.ULi.nl. 

Postdoctotrale opleiding Pallas LX. M. in Enropean 
Business Law 

In september 2001 start in Nijmegen voor de zevende maal 
de pos tdoctoraleLL. M. Opleiding'PallasLL. M. in European 
Business Law'. 
DitEuropeanBusiness Law programma is een éénjarige full
time opleiding, georganiseerd door het Pallas Consortium, 
een samenwerkingsverband van achtvocraanstaandeEuro-
pese universiteiten. 
Deze universiteiten (Barcelona, Bologna, Essex, Luiss, Lyon, 
Konstanz, Munster en Nijmegen) zijn gezamenlijk verant
woordelijk voor de inhoud van het curriculum. 
De acht vakken van het programma zijn: 
-Contracts and Extra-contractual Liability; 
- International Trade and Dispute Settlement; 
-CompanyLaw; 
- lnternational/European Taxation; 
- Compctition Law; 
-Tntellectual Property; 
- Environment Protection and Business Activities; 
- Financial Markets and Banking. 
Ieder vak wordt afgesloten met een schriftelijke examen. Na 
het halen van de 8 examens en het behalen van een vol-

http://law.uu.nl
mailto:a.kampermansanders@pr.Linimaas.nl
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doende voor de scriptie wordt een LL.M. diploma namens 
de deelnemende universiteiten uitgereikt. 
De deelnemers krijgen door het volgen van de opleiding de 
gelegenheid zich op grondige wijzc te verdiepen in het 
ondernemingsrecht in Europa en zich te vormen tot specia
list op het gehied van het Europese ondernemingsrecht. 
Toclatingsccritcria zijn o.a.: een boven-gemiddelde 
afstudeerlijst, een goede beheersing van de Engelse taal 
(TOEFL en IELTS test vereist) en ten minste 2 aanbevelings
brieven. 

De studenten komen vanuit heel Europa, en ook van daar
buiten. Ze wonen in het algemeen allemaal in hetzelfde 
studentencomplex, waar ze samen studeren en ook koken 
en eten. Ze leren daardoor de verschillende culturen goed 
kennen en ermee omgaan. Door het samen wonen, en door 
het feit dat ze samen het intensieve onderwijs volgen, ont
staat een hechte band tussen de studenten. Ze bouwen aan 
een internationaal netwerk, waar ze in hun latere carrière 
zeker profij t van ztillen hebben. 

Gastimiversiteit: Universiteit van Nijmegen; 
Werktaal: Engels; 
Collegegeld/kosten voor levensonderhoud: De kosten van de op
leiding zijn voor hetj aar 2001/2002:9.950,-Euro. Voorstu
denten van de partneruniversiteiten geldt een geredLiceerd 
tarief. Naast het bedrag van hel collegegeld komen nog de 
kosten voor het levensonderhoud. 

Beurzen: Door sponsoren zijn het jaar 2001/200Z twee beur
zen ter beschikking gesteld, voor Nederlandse studenten, 
van elk ƒ 10.000,-. 

Organisatiejinformatiejbrochure: 
Centrum voor Postdoctoraal Onderwijs, Universiteit van 
Nijmegen, Faculteit der rechtsgeleerdheid, t.a.v. ruw, mr. 
Mariëlle Cornielje, Postbus 10520,6500 MB Nijmegen. 
Telefoon: + 31 24 3613090/3615852, Vax: + 31 243615838, 
E-mail: pallas@cpo.kun.nl, Website: www.pallas.llm.nl. 

CIER-lezingen 

Mevrou w mr. Marijke Reinsma, voorheen Raadadviseur Mi
nisterie van Justitie, thans zclfstandigjuridisch consultant. 
Datum: woensdag4 april 2001 
Onderwerp: Gebruiksrechten op overheidsinformatie 
Mr. Dick van Engelen, advocaat te Amsterdam. 
Datum: woensdag 23 mei zooi 
Onderwerp: Octrooiering van business methoden 
De lezingen duren van 16.00 tot 17.00 uur en vinden plaats 
op het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, zaal 211, 
Nobelstraat 2a te Utrecht. 
U kunt zich aanmelden bij mevrouw J. Borlée of mevrouw 
E. van 't Hoenderdaal, telefoon 030-2537723 of via E-mail: 
J.Borlee@law.uu.nl. 

mailto:pallas@cpo.kun.nl
http://www.pallas.llm.nl
mailto:J.Borlee@law.uu.nl
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E L I N G E N O F F I C I Ë L E M E D E D 

Sluiting Bureau I. E. 

Het Bureau voor de Industriële Eigendom zal op vrijdag 13 
april 2001 (GoedeVrijdag)enopmaandag3oapril20oi(Ko-
ninginnedag) voor het publiek gesloten zij n. (Kennisgeving 
van de Voorzitter van de Octrooiraad, tevens Directeur van 
liet Bureau voor de Industriële Eigendom, ingevolge artikel 
7, lid 2 Besluit Bureau industriële Eigendom.) 

Personeel 

indiensttreding 
De heer dr. M. W. de Lange is met ingang van 1 februari 2001 
in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigen
dom aangesteld in defunctievan technisch adviseur Indus
triële Eigendom bij de Divisie Chemie van de Octrooiraad. 
(Besluit van de Minister van Economische Zaken van 31 ja
nuari 2001, nr. Personeel 2001.003.) 

Mevrouw W.T. Dijkman is met ingang van 1 februari 2001 
in tijdelijkedienst bij het Bureau voor de Industriële Eigen
dom aangesteld in de functie van medewerker informatie
bemiddeling bij de afdeling Bibliotheek en Documentatie. 
(Besluit van de Minister van Economische Zaken van 31 ja
nuari 2001, nr. Personeel 2001.002.) 

Verdrag van Boedapest 

Mexico is op 21 december 2000 toegetreden tothet Verdrag 
van Boedapest inzake de internationale erkenning van liet 
depot van micro-organismen ten dienste van de octrooi-
verlening, met het Uitvoeringsreglement, 28 april 1977, zo
als gewijzigd op 26 september 1980 {Trb. 1996, 314). Het 
Verdrag zal voor Mexico op 21 maart 2001 in werking tre
den. 

Overeenkomst van Nice 

Santa Lucia is op 18 december 2000 en Mexico is op 21 de
cember 2000 toegetreden tot de Herziene Overeenkomst 
vanNice van 15 juni i957betreffendedeintcrnationalcclas
sificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrij
ving van merken, Genève, 13 mei 1977, nadien gewijzigd 
op 28 september 1979 (Trb. 1996, 313). De Overeenkomst 
zal voor Santa Lucia op 18 maart 2001 en voor Mexico op 21 
maart 2001 in werking treden. 


