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eerbaarheid van bedrijfsvocringsmethodes en ideeén in Eu-
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Jurisprudentie
a Rechierlijke witspraken
1 Octrooirecht

Nr. 11 Rechtbank 's-Gravenhage, 26 april zooo, Heinrich
Wagner Sinto Maschinenfabrik/Gieterij Neede c.a. (dc
Duitse octrooihoudster heeft in inbrecukgceschil gekozen
voor vergoeding van ccn als gevolg van de inbreuk gemiste
licentic cn heeft door deze gevorderd en ontvangen te heb-
ben haar octrooirecht tegen Nederlandse afnemer van de
inbreukmaker uitgeput).

Nr. 12 Rechtbank ’s-Gravenhagc, 15 maart 2ooa, DSM e.a./
OrffaNederland Feed e.a. (schorsingsbevocgd heid alleen in-
dien EOB-oppositic is ingesteld; maarstaf 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; fytase is rechtstreeks verkregen voortbrengsel;
geen werkwijze tot vervaardiging van nicuw voortbrengsel;
blote ontkenning van deinbreuk volstaat niet, maar te over-
Icggen bedrijfsgegevens mogen nict bekend worden bij ei-
Seres).

2 Merkenrecht

Nr. 13 Gerecht Eerste Aanleg LG, 12 januari zooo, DKV
Deutsche Krankenversicherung/Bureau voor harmonisatie
binnen de interne marke (teken *Companyline’ mist onder-
scheidend vermogen omdat het uitsluitend is samengesteld

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

NT. 14 Pres. Rechtbank Haarlem, 8 september 2000, Comer-
cial Tberica Exclusivas Deportivas/Nike International
(piraterijverordening niet van toepassing op gocederen in
transito die in Nederland nict maar in Spanje wel mogen
worden verhandeld; geen merkgebruik in het economische
verkeer dus geen merkinbreuk; geen recht op afgifte wegens
gcbrek aan kwade trouw).

3 Modelrecht

Nr. 15 Hof van Justitic 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 nict onder het specificke voor-
werp van het industriéle en commerciéle cigendomsrecht
op tekeningen of modcllen; belemmering van het vrije goe-
dcerenverkeer niet gerechtvaardigd).

4 Handelsnaamrecht

Nr. 16 Kantongerecht Amsterdam, 28 augustus 2000, FSH
Holding/Randstad c.a. (oudere merk van verweerster hoeft
niet te wijken voor jongere handelsnaam; verzoeksters han-
dclsnamen bieden geen bescherming tegen eventueel jon-
gere handelsnamen).

bBureau IE

Nr. 17 Bureau IE, 14 juni 2000, Koene Consultancy Holland/
R.A. Swanborn (nietigheidsadvies: nietigheid van het oc-
trooi 0.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 dat de octrooihou-
der zelf voorstelt hoe nicuwc conclusics na beperking die-

(vervolginhoud blz. 7.4)
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nen te luiden; een dergelijk voorstel ter zitting is nict telaar;
ter zitting aantonen van verrassend cffect nict toclaatbaar,
omdat dit effect niet uit het reeds verleende octrooi blijkt).

Wetgeving

Aanpassing van Bock 6 van hct 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 verge-
lijkende reclame te regelen (PDEG L 290) (blz. 109).
Berichten

PAO-cursus "Contract maken’ (blz. 110).

Incentives for Innovation in the Biomedical Industries (blz.
110).

PAO-cursus 'Recente ontwikkelingen media- en commu-
nicatierecht’ (blz. 110}

Postdoctoralc oplciding *Pallas LL.M. in Curopean Business
Law’ (blz. 110/1).

CIER-lezingen (blz. 111).

Officiéle mededelingen

Sluiting Burcau I.E.—Personcel. — Verdrag van Boedapest. —
Overeenkomst van Nice.
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Wetsontwerp vergelijkende reclame ingediend

1 Nederland heeftlang gewachten vooral stil gezwegen over
de indiening van het wetsontwerp dat de Nederlandse wet-
geving moest aanpassen aan EG-richtlijn 97/55 inzake ver-
gelijkende reclame, Wetstechnisch gaathet om een richtlijn
tot wijziging van deoude richtlijn 84/450/CLG enhaar voor-
gangsters over misleidendc reclame. Over het tegelijk rege-
len van vergelijkende reclame kon men het zo™n z5 jaar lang
niet eens worden, maar dat is in 1997 dus toch nog gelukt.
De lidstaten kregen voor de implementatie de tijd tot
23 april zooo,

Eind februari is het wetontwerp ingediend. Met een beetje
goede wil zal Nederland straks “slechts’ 144 4 2 jaar te laat
zijn met de implementatie. (Nu die vertragingen zo’n fre-
quent verschijnsel zijn, en lang niet alleen in Nederland,
zouden delidstaten toch eenslangere implementatietermij-
nen moeten bedingen.)

Hetin deze BIE-aflevering [op blz. 109] afgedrukte wetsont-
werp ziet et elegant uit.

Zoals voor dc hand lag, wordt de bestaande titel 3 van bock
6 BW over misleidende reclame, verruimd tot *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 nicuw artikel 6:194a gaat de inhoudelijke regels zo veel
mogelijk op de voet velgen. De definitie van vergelijkende
reclame waarop het richtlijnregime van toepassing is, komt
inlid 1, de voorwaarden voor toelaatbaarheid inlid z (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 lid 1 doorgetrokken en aangevuld voor vergclij-
kende reclame. De vergelijker moet *binnen korte termijn’
de bewijzen ’aandrager’ waarop de materiéle juistheid en
volledigheid van de [eitelijke gegevens in de vergelijkende
reclame rust.

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

3 Hicrboven cursiveerdce ik het woord *aandragen” m.b.t. de
bewijzen waarop de materiéle juistheid en volledigheid van
de feitelijke gegevens in de vergelijkende reclame rust. Tk
was geintrigeerd door het woord "aandragen’: in Neder-
landse wetgeving had ik het niet eerder gezien.

Het staat, zo bleck mij, indcrdaad in de Richilijn. Stecker:
het stond al in de Richtlijn 84/450/CLG over misleidende re-
clame. Destijds heeft de Nederlandsc wetgever bij de rege-
ling van de misleidende reclame dit begrip Jaandragen’ ken-
nelijlk niet in de Nederlandse wetgeving voor misleidende
reclame willen overnemen. Dat de huidige Nederlandse
wetgever dichter bij Richtlijnteksten wil gaan zitten, is mui.
verstandig. Ecn beetje zot is evenwel dat, hoewel de oude
Richtlijn 84/45/EEG deze "aandraag’-regel kende voor mis-
leidende reclame, en de nicuwce voor zowel misicidendc en

vergelijkende reclame, het wetsvoorstel de 'aandraag™regel
weet expliciet tot vergelijkende reclame beperkt.

Ts dit gemuggerzift, of is het belangrijk? Dat het belangrijk is,
is m.i. gebleken in HR 15 januari 1999, NJ 1999, 665, BIE
1999, 01, 86, P. 313, Mf 1999, p. 89 (Kimberly-Clark/P&G; Luicrs
1I). Daar moest de adverteerder een door de eisende concur-
rentaangevochten, minofmeer vergelijkende claim volgens
het huidige art. 6:195 *bewijzen’. Dat probeerde hij ook,
maar hij stoottc bij hct Haagsc TTof, en vervolgens bij de
Hoge Raad zijn neus, omdat —kort gezegd — het kort geding
geen mogelijkheid voor bewijslevering bood. Tn mijn NJ-
noot heb ik mij kritiek hierop gepermitteerd. Ook al is de
regel datin hetkort geding de gewone bewijsregels niet van
tocpassing zijn, dat necemt 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 hecft, ook best,
maar dan moet het dubium pro reo, dus ten gunste van de
adverteerder gelden; maar zo pakte het voor de gedaagde
luiergigantin Luzers 11 dus niet uit. Naar verluidtloopt hier-
ovcer een klacht tegen Nederland op basis van art. 6 LVRM
bij het Europese Hof voorde Rechten van dc Mcns te Straats-
burg.

Zegt de MvT hier nog iets over? Niet over de klacht tegen
Nederland in Straatsburg. Wél over evengenoemd arrest van
dec Hoge Raad. et wordr genoemd ter ondersteuning van
de opvatting dat *wanneer van de gedaagde wordt gevergd
datdeze de gegevens ter beschikking stelt waarop de uiting
van vergelijkende reclame berust, mogelijk sneller gencgen
zal zijn een vordering tot verbod of rectificatie toe te wijzen
inhetgeval de adverteerder de juistheid en volledigheid van
de gestelde gegevens niet aannemelijk kan maken.” Alles
goed en wel, maarde vraagis nu juist of gedaagde daartoe in
kort geding tiberhaupt de kans krijgt (anders dan gcoor-
deeld werd in LufersII). Licht gloort verderop in de Mv T, waar
wij, zeer diplomatiek gesteld, lezen: "Voorts zou uit de ge-
bezigde terminologie niet moeten worden afgeleid dat de
rechterinkort gedingbij debewijslastverdeling, die immers
niet onredelijk mag zijn, gecn rckening mag houden met
het feit dat bewijslevering metr name in gevallen van verge-
lijkende reclame bezwaarlijk kan zijn. 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’

4TIk pluk nog één ander punt uit de MvT: het optreden van
de Reclame Code Commissie. De MvT deelt mede dat metde
Stichting Reclame Code overleg is gevoerd, en dat de Stich-
ting de Code volledig aan de Richtlijn wil aanpassen. Dit is
gocd, cn zcker geen overbodig nieuws, want voorheen werd
wel het standpunt ingenomen dat de Codce en haar toc-
passers strenger konden zijn. Juist nu de Richtlijn grens-
overschrijde (vergelijkende) reclame wil bevorderen, moet
daar niet, of zo min mogelijk een Nederlandse zellregu-
leringsinstantie tussen zitten.
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5 Terzijde: in de zaak C-112/99 (Toshiba/Katum) conclu-
deerde de Buropese A-G Léger afgelopen maand over een
zaak onder de Richtlijn mislcidende en vergelijkendce re-
clame. Voor voorstanders van toelaatbaarheid van vergelij-
kende reclame is zijnn conclusie weinig positief, Het wellicht
afstandelijker hof zal in deze zaak rond de zomer uitspraak
doen.

D.W.F. V.

Hoge Raad stuurt kleurmerkzaals naar Luxemburg

Libertel heeft bij het Benclux-Merkenburcau cen oranje
kleur gedeponeerd voor waren en diensten op het gebied
van de telecommunicatie, maar het Bureau heeft de inschrij-
ving van hetdepot geweigerd wegens gemis aan onderschei-
dend vermogen. Libertel heeft vervolgens het ITaagse [Hof
verzocht het Bureau te bevelen hict depot in te schrijven,
maar bij beschikking van 4 juni 1998 is dit verzock afgewe-
zen; zie BIE 1998, blz. 212,

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

Nadarthet Benelux-Gerechtshof op 26 juni 2000 het bestaan
van dic mogelijkheid had bevestigd (zic BIE 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 Merkenrichrtlijn zijn voorgelegd aan het Hol
van Justitie TG:

1 Is het mogelijk dat aan cen enkele, specificke kleur, dic als
zodanig is afgebeeld of met een internationaal toegepaste
codeis aangeduid, onderscheidend vermogen toekomt voor
bepaalde waren of diensten in de zin van art. 3, eerste lid,
aanhef en onder b, van de Richtlijn?

2 Indica 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 recks van waren en/of diensten, dan
wel voor con specificke waar of dicnst, 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 algemeen belang bij vrij-
houding bestaat, zoals dar kan bestaan ten aanzien van te-
kens die een geografische herkomst aanduiden?

4 Dicnt het BMB, bij de beoordeling van de vraag of een als
merk gedeponeerd teken het in art. 3, cerste 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 conc¢rere omsrandigheden van het geval,
waaronder begrepen het gebruik dar van het teken wordt
gemaakt en de wijze waarop het teken wordt gebruikt?

Opmerkelijk is dat eenzelfde zaak heeft gespeeld in Belgié.
Het Benelux-Merkenburcau had cveneens geweigerd her
depot van de Kleur turkoois voor waren en diensten op het
gebied van de relecommunicatie in te schrijven maar het
Brusselse Hof heeft bij arrest van 28 september 1999 hetBu-
reau bevolen het depotin te schrijven; zie BIE 1999, blz. 435.
Het Brusselse Hof nam daarbij expliciet stelling tegen de
beschikking van het Haagse Hof in de Libertcl-zaak. Dc be-
slissing van hct Brussclse Hof is gesauveerd door dc Bel-
gische cassatierechter die op 22 december jl. het beroep van
het Bureau heeft verworpen. Door de verwijzing naar
Luxemburg door de Hoge Raad zal toch de hoogste Euro-
pese rechiter de niteindelijlke beslissing geven.

J.L.D.
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1k denk, dus ik krijg cen octrooi
Octrooieerbaarheid van bedrijfsvoeringmethodcs enideeén
in Europa en de VS

S.J.R. Bostyn

1 Inleiding

1.1 Octrooibescherming zit als intcllectucel cigendoms-
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 bemachrigen. In vele gevallen is dat ongetwijfeld alleen
maar om de concurrentie uit te schakelen, In een aantal an-
dere gevallen is het om de grote cigen investeringen probe-
ren veiligtestellen. Een van nieuwste rages in octrooiland is
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 computerprogrammatuut, Het auteurs-
recht, het traditioncle intcllectuele cigendoms-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 testellen en heeft aldus naar andere, en
betere, beschermingsvormen 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
tc kunncn stappen wel veel hoger is dain dat bij het auteurs-
recht het geval is. Het autcursrechr heeft de vereiste van de
originaliteit, maar wat is niet origineel? Met andere woor-
den, hetisrelatiefeenvoudig omauteursrechtelijke bescher-
ming te verkrijgen. Bij het octrooirecht moeten nogal wat
hindernissen worden genomen om zich uiteindelijk bij de
gelukkige winnaars tc mogen voegen. Er is de absolute
nicuwhcidsvereiste, 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 mocilijk tc
nemen hindernis van de uitvinderswerkzaamheid. De En-
gelse taal geeft beter de graad van moeilijkheid weer, name-
lijk ’inventive step’. Men moet dus iets creéren dat in ver-
houding tot wat rceds bestaat als echt innovatief en anders
kan worden beschouwd. Een andecre verciste is dat indus-
triéle toepasbaarheid, maardczc verciste is cigenlijk relatief
weinig relevant geworden in onze vrije marktcconomic,
waar de denkprocessen grotendeels gericht zijn op het be-
denken van dingen die commercieel lucratief kunnen zijn
cndus per definitie industrieel toepasbaar moeten zijn. Ten-
slotte impliccert 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
her allemaal werkt en dit biedt eenieder dan de mogelijk-
heid om de innovatie te imiteren, of te verbeteren.

1.2 Ditlijkt allemaal weinig goede perspectieven te bieden
voor diegene die de moeite en het geld heeft geinvesteerd
om mct icts nicuws op de markt te komen. Maar de belo-
ning is toch niet te versmaden. Ecnmaal het octrood verkte-

gen, is men in staat om de investeringen terug te verdienen,
door het geven van licenties of anderszins. Anderen die ook
in dezelfde marktacticf zijn, kunnen niet om de uwitvinding
heen (als het cen beetje meezit), en dat brengt geld in het
laatje. De concurrenten kunnen cr ook meestal niet mee vol-
staan om een kleine verbetering of wijziging aan tc brengen
om zell een octrooi te verwerven, wat ook weer voordelen
heeft. Met 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. Wellicht zijn het deze factoren dic de grote aan-
trekkingskracht van het octrooirccht verklaren.

1.3 In deze bijdrage wil il stilstaan bij een van dc meer con-
troversiéle mogelijke objecten in de octrooirechtkorf, name-
lijk de octrooieerbaarheid van bedrijfsvoeringmethodes. Tk
wil ditdocn aan de hand van een recente uitspraak van een
Technische Kamer van Berocp (TKB) van het Europees Oc-
trooibureau (EQOB). De bedoeling is om na tc gaan of
bedrijfsvoeringmethodes octrooieerbaar zijn, en zo ja, wat
dan de specifieke hindernissen zijn die men moct nemen.
Hect is onvermijdelijk om in deze context ook in te gaan op
de octrooicerbaarheid van compurterprogramimatuur, want
beide types innovaties blijken steeds meer met elkaar ver-
bonden te zijn. Uitgaande van dc positie van het EOB in
deze, wordt er ook een vergelijking gemaakt met de situatic
in de Verenigde Staten van Amerika, waar de intussen ver-
maarde State Street Bank zaak nog altijd veel stof doet op-
waaicn.

1.4 De komst van c-commerce ¢n internet heeft een grote
invloed op uitvindingen op het gebicd van bedrijfsvoering-
methodes gecombineerd met computerprogramma’s. Het
lijlt mij dan ook relevant om even bij deze problematick stil
te staan. L-commerce en internet betekenen verkopen van
gocderen cn dicnsten, wat alleen maar kan gebeuren via de
intcrmcdiatic van een computer en dus ook van
computerprogramma’s dic cen cn ander toelaten. Steeds
meer bedrijven denken het ’gat’ in de markt opaicuw 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-
heren. Vandaar ook de toenamc van dc clektronische
bedrijfsvoeringmethodes, dic voor cen deel althans de reeds
bestaande handmatige processen moeten vervangen, ver-
snellen en verfijnen. Deze nieuwe evolutie, en de mogelijke
vooruitzichten om hiermee winsten te boeken, doet men-
sen de stap zetten om octrooibescherming aan te vragen
voor ccn nicuwe bedrijfsvoeringmethode meestal gelieerd
aan een computertoepassing, dic nict per sc op interner toe-
pasbaar moet zijn, maar in elk geval op ecn computcr-
netwerk.

1.5 1k ga hier geen poging ondernemen om een definitie te
geven van wat nu juist bedrijfsvoeringmethoden zijn. Voor-
cerstis heteen begrip dat nogal met de tijd mee evolueert en
dus icderc dcfinitic snel achterhaald maakt. Ten tweede
moet ik ook toegeven dat het cen nogal vaag begrip is, wat
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definiéren niet makkelijker maakt.* Ten derde s het digi-
tale tijdperk ook met de vinger te wijzen. Doordat
bedrijfsvoeringmethodes en computerprogramma’s steeds
verder integreren, wordt het alsmaar mocilijkcr om nu pre-
cies te zecggen wat cen bedrijfsvocringmethode is. De be-
sprekingvan derechtspraakin 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 consumicnten tot
het kopen van gocderen, bestel- en facturatiemanagement
cnz. 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. D¢ integratic met
computcrapplicatics springt hier onmiddellijk in het oog.

2 Qctrooicerbaarhicid van bedrijfsvoeringmethodes in Eurepa

2.1 De'Penston Benefit Systents Partnership’ zaak (T 0931/95) bij het
EOB

2.1.1 Heel recentelijk heeft een 'Lechnische Kamer van Be-
rocp zich mocten uitspreken over de octrooieerbaarheid van
een bedrijfsvoeringmethode in zaak T 0931/95.2 De zoge-
naamde uitvinding waar hethier om ging had te maken met
beleggingen en opbrengsten daardoor gegenereerd. Meer
bepaald ging het hier over een soort pensiocnspaarsystcem
voor werknemers, waarbij tussentijdse opbrengsten werden
uitgekeerd aan deze werknemers, gekoppeld aan een
levensverzekeringssysteem.s Naast het systeem als zodanig
werd ook een productelaim ingediend, met het oog op het
beschermen van het apparaat dat het gehele systeem zou

" Ik bevind mij gelukkig in goed gezelschap als het op het kwalificeren
van de vaagheid aankomnt. Judge Newman zei reeds in de zaak Inre
Schrader dat het cen uitermate 'fuzzy’ concept was. Zie, In re Schrader,
22 F.3d 290, 297, 30 U.S.20.2D (BNA) 1455, 1461 (Fed. Circ. 1994).

2T 0931/05, Trnproved pension benefits system/Pension Benefie Sys-
tems Partnership’, beslissing van de TKB 3.5.1. de dato 08/09/ 2000, nog
niet gepubliceerd.

3 Claim 1 zegt: A methoed of controlling a pension benefits program by adminisier-
ing al least one subscriber emplover account on behalf of cach subscriber emplover's
enrolled emplovees each of whom is to receive periodic bencfits payments, said
methad comprising: providing to a daia processing means information from cach
said subscriver emplover defining the number, earnings and uges uf all envelled
enplayecs of the said subscriber cmployer; deternvining the average age of all envol-
led employees by average age computing means; determining the periodic cost of life
msurance for afl enrolled emplayees of said subscriber emplover by Nfe insurance
cost computing means; and estimating all adininistrative, legal, tristece, and govern-
ment premium yearly expenses for said subscriber employer by administrative cpst
comnputing means; the meifiod producing, in use, information defining each subscri-
ber employer’s periodic monetary coriribuiion (o a masker trust, the foce amonnt of
a life inswrance policy on coch evelled employee’s ife to be purchased from a life
insurer and assigned to the master trust and t be madiinteined in full force and effect
until the death of the said emplovee, and perifodic beniefits to be received by each
enrolled employee upon death, disakility or retirement.

moeten beheren,+ wat ¢igenlijk nict mecr is dan cen combi-
natic van cen dataverwerkingsapparaat en een rekenma-
chine, m.a.w. een computer.

z.1.z Ben van de eerste vragen die de TKB moest oplossen
was de vraag naar het technische karakrer van de uitvinding,
enof zo een eis wel kon gesteld worden als voorwaarde voor
octrooicerbaarheid. Het moct tocgegeven wordcn, het Eu-
ropecs Qctrooiverdrag (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 uit dat een uitvinding toch iets tech-
nisch moet hebben om voor octrooibescherming in aanmer-
king tc kunncn komen. In de Duitse literatuur wordt fre-
quent verwezen naar de "Technische Lehre’ als datgene wat
werkelijk door het octrooi wordt beschermd.s De TKB be-
roept zich hier op een lange traditie in haar rechtspraak om
testellen dat het woord uitvinding in de zin vanrart. 52 EOV
noodzakelijkerwijze een vereiste van technisch karakter in-
houdt om voor octrooibescherming in aanmerking te kun-
nen komen. Een uitvinding komt dus voor octrooi in aan-
merking als er een technisch effect wordr gerealisecrd door
de uitvinding of als er technische overwegingen vereist zijn
om de uitvinding tiberhaupt tc kunnen uitvoeren:
According te the casc law of the boards ol appeal the usc ol the term
invention' in Article 52(1YEPC in conjuncrion with the so-called *exclu-
sion provisions’ of Arricle 52(2) and (3) EPC, which mention subject-
matter that "in particular shall not be regarded as inventions within the
meaning of paragraph 1’, is understood as implying a ’requirement of
technical characrer” or “technicality’ which is to be fulfifled by an inven-
rion as claimed in order to be patentable. Thus an invention may be an
invention within the meaning of Article 52(1) if for example a technical
effect is achieved by the invention or if technical considerations are
required to carry out the invention.®

Dus, cen uitvinding moet technisch van karakter zijn.”
2.1.3 De TKB substantiveert deze stelling ook nog verder in
de beslissing:

* Claim § zegt An dpparaiys for conerolling @ pension bengfits svstent compris-
ing: @ deca processing means which is arranged to receive Information into a
memory from cach subscriber employer defining the number, earnings and ages of
alienvolfed employees, said data processing meuns including o processor which
includes: A, average age computing saeans for determining the average age ofall
enrolled employees; B. life insurance cost computing means for determining the
periodiccost of vaid Uife tnsurance for all envolled employees of said subscriber
cmiplaver; C. administrative cost computing means for estimating afl adminis-
trative, legal, trustee, and government premium yearly expenses for sand subscriber
empluyer; the apparatus being arrasiged o produsce, in use, information defining
each subscriber emplover's monetary coniribueion to @ master truse the face
amon( of each life fnsurance poticy to be issued and made payable to said master
crust by a life insurer on the life af each enrolled employee gnd o be muintuined in
Sull force and effect until the death of the said employee; and periodic bengfits pay-
alrle by said master trust to each envoiled empleyee upon death, disability, or retire-
ment,

5 Zie bijv. BERNHARDT, W., KRASSER, R., Lehrbuch des Patearechts, C.H.
Beck’sche Verlagsbuchhandlung, Miinchen, 1986, 84 et seq.

¥ Zie punt 2 van de redengeving.

7 Ditblijke ook uit de Rules z7 en 29 EOV. Rule 27 zegt in het relevante
gedeelte: (1) The description shall: {a) specifv the technical field to which the
invention relates; (b) indicate the background are which, as far as knowi to the
applicarnt, can be reparded as useful for underscanding the invention, for drawing
up the Curopean search repoit aid for ile examination, and, preferably, cite the
documents roflecting such art; (¢) disclose the invention, as claimed, in such terms
that ehe technical problem (ever if not expressly stuted us such) and its solution can
be understood, and state any advantageous effects of the invention with reference te
the backaround are (.. )7 Rule 20 zegt in het relevante gedeelte: *(1) The claims shall
define the matter for which protection is seught in terms of the fechnivul features of
the invention. Wherever appropriate claims shall cantain:{.. ]
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The Board agrees with the appellant that in order to be patentable there
is not an explicit requirement of rechnical characrer of an invention
under Arricle 52 EPC or under any other provisions in ParcII of the EPC
which is concerned with substantive patentlaw. Article 52, in particular
inits paragraph 1, only makes it clear char for something Lo be patenra-
ble, it must be an invention. However, having regard to the case law of
the Boards of Appeal and taking inte account the frequent usc of the
rerm “technical in the EPC and the Implementing Regulations, which
are an integral pact of the EPC, and having due regard to the contextin
which the term “technical’ is used there, the Board is of the opinion, con-
trary to the appellant’s, that the requirement of technical character is
inherent to the notion ’invention’ as it occurs in Article 52(1).¢
Ten overvloede verwijst de TKB hicr ook nog naat de EPO
Guidelines.w Verder wordr het argument van de appellant
ook nog ontkracht dat, omdat de inhoud van dc 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 “technical’ or "technical character” is not particularly clear.
However, this also applics to the term “invention”. Tn the Board’s view the
fact that the exact meaning of a term may be dispuled does in itself not
necessarily constiture a good reason for not using that term as a crite-
rion, certainly not in the absence of a berter term, case law may clarify
theissue.

2.1.4 Nulkomthct er opaan om aan te geven ol de geclaimde

uirvinding daaraan beantwoordt, ol dat zij kan nitgeslotcn
worden opgrond vanart. 52{z) EQV," of zelfs cventucel voor
dc uitzondering op de uitsluitingsgrond van art 52(z) EOV

8 Zie punt 6 van de redengeving.

9 Zie punt 6 van de redengeving. Guideline C IV 1.2 zegt in dit verband:
the examiner should be aware uf the following (we requiicments thet ave implicitly
contataed in the Convention and the Regulations: (5) The invention must be sucl
that it can be carried out by a person skilled in the art (ufter proper instruction by
the application); this folloves fron Art. 83. Tnstanices witere the inveiition fails to
satisfy this reyuirement are given in IL, 4.11. (if) The inverttion must be of “technical
character” to the extent that it winst relae to a rechnical field (Rule 27(1)(a)), must
be concerned with a technical problem [Rule 27(2)(c}), and must have technical fea-
tures i terms of which the mailer for wiicl prosection is sougit can be defined in
the claim (Rude 20(2)) Guideline CIV 2.2, zegt: 'In constdering whether the subjeci-
makter of aitapplication isan fnvention within the meaning of Art, 52(1), there are
two general points the exariner wiust bear in ménd. Tirstly, any exclnsion from
patentability under Art. 52(z) applics only to the extent to which the application
relates to the excluded subject-matter as such. Secondly, the examiner should dis-
regard the form or kind of claim and covcentrate on its content in ovder to fdentifv
the real contribution which the subyece-matter claimed, considered as a whole, adils
i the known art, If this contribution is not of a rechnical character, there (s no
invention within the meaning of Art. §2(1). Thus, Jor exainple, if the claim is fora
known menufactwied articie ving a painted desion or certain wrirten informa-
clon on its surface, the contribution to the art is as a general rule mevely an aesthetic
creation oi presentation of information. Stmilarly, if a computer program {s clai-
med in the form of a physical record, e.g. on a conventional tape or disc, the contri-
bution to the art is still ne mare than a computer program. In these invtances the
claim relates to excluded subject-matter as such and is therefove not allowable. If, on
rhe orher hand, @ computer progranm i eombinaiion with o computer causes the
computer to operate in o different way from o technical point af view, the combina-
tion nught be patentable. It must also be barne in mind that the bastc test of
whether there (5 an invention within fiie meaning of Ari. 52(1), is separate and
distingt fram the questions whether the subjet-matter is susceptible of industrial
application, is new and involves an inveniive step.

L Zig punt 6 van de redengeving.

U Art. 52(2) zege (2) The following in particutar shall not be regarded as inven-
tions within the meaning of baragraph 1:§a) discoverics, scientific theories and
machematical methods; (b acsthetic crzations; () schemes, rules and methods (or
perforrming mental acts, playing games or doing dusiness, and pregrams for compi-
ters; (d) presentations of informetion.

kan in aanmerking komen, namelijk art. 52(3) LOV,*2 waar-
bij alleen de methoden van art. 52(2) EQV zijn uitgesloten
van octrooieerbaarheid als ze als zodanig worden geclaimd:

Following these decisions the question to be answered in the present

case is, whether the method according to claim 1 represents a method of
doing business as such. If the methad is technical or, in other words, has
a technical character, it 5till may be a mcthod for deing busincss, but not
a method lor doing business as such.#
Om dit te determineren analyseert de TKB de claims en
maakt een screening op technische karaktertrekken. Voor-
eerst wordt vastgesteld dat de werkwijzeclaim eigenlijk
niets anders bevat dan cen aantal stappen die vereist zijn in
het verwerken en produceren van informatie van een puiir
administratief actuarieel enjof financieel karakter, wat typi-
sche kenmerken zijn van bedrijfsvoeringmethodes. Op ba-
sis van deze vaststelling kan dc TKB dan ook makkelijk tot
de conclusie komen dat de uitvinding een bedrijfsvoering-
methodcals zodanig is en dus niet voor octrooiering in aan-
merking komt:

All the fearures of this claim are steps of processing and producing
information having purely administrative, actuarial and;or financial
character. Processing and producing such inlormation are typical steps
of business and cconomic methods. Thus the invention as claimed does
not go berond a metlhod of doing business as such and, therefare, is
excluded from patentability under Article 52(2)(cl in combination with
Article 32(3) EPC; the claim does not define an invenrion within the
mreaning of Article 52(1) EPC.#
De appellant (oorspronkelijk octrooiaanvrager) had nog ge-
wezen op het feit dar de bewerkingen slechrs konden ge-
beurcn 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 docl cn/of voor het verwerken van
niet-technische informatie verlecnt nict per sccen technisch
karakter aan die individucle stap in de het nitvoeren van de
uitvindingen of aan de uitvinding in haar geheel:

The feature of using technical means for a purcly nan-technical purpasc
and/or for processing purely non-technical information does nol neccs-
sarily confer technical character to any such individual steps of usc or to
the methed as a whole: in fact, any activity in the non-technical branches
of human culturc involves physical entities and vses, to a greater or les-
set extent, technical means. [...] The Board notes that the mere occui-
rence of technical features in o claim does thus not turn the subject-
mitter of the ¢laim into an invention within the meaning of Article
52[1} Such an approach would be too formalistic and would not tale
due account of the term “invention’.ts
De cindconclusie van de TKB is dan ool duidelijk:

Methods only involving economic concepts and practices of doing busi-
ness are not inventions within the meaning of Article 52(1) EPC. A fea-
ture of a method which concerns the usc of teclinical means for a purely
non-technical purpose and/or for processing purely non-technical infor-
mation dees not necessarily confer a technical character tosuch a
method.'s
2.1.5 Ecn volgende vraag die de TKB moest beantwoorden
was devraag of de productclaim dan wel octrooicerbaar was.
Volgens de TKB valt de claim voor het apparaat duidelijk
onder de categorie van octrooieerbare uitvindingen:

12 Art 52(3) zegt: (3) The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of
the subject-marter or actevicies referred to in that provision oily (e the extent o
which a Eurapean patent upplication or Egropean patent relites to sucl subject-
malter o activicles as such.

- Pt 3 vap de redengeving.

= punt 3 van de redengeving.

L5 Thidem.

¢ Thidem.
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1n the Board’s view a computer svstem suitably programmed for use ina
particular field, even if that is the field of business and economy, has the
character of a concrete apparatus in the sense of a physical enticy, man-
made for a utilitarian purpose and is thus an invention within the
meaning of Article 52(1) EPC. This distinction with regard to patentabi-
lity berween a method for doing business and an apparatus suited to per-
form such a method is justificd in the light of the wording of Arricle
52(2)(c) KPC, according ro which *schemes, rules and methods’ are non-
patcintable 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
such an entity, the formal category of such a claim does in fact imply
physical fearures of the claimed subject-matter which may qualify as
technical features of the invention concerned and thus be relevant for its
patentability. Therefore the Board concludes that; An apparatus consti-
tuting a physical catity or concrele product suitable for performing or
supporting an economic activity, is an invention within the meaning of
Article 52(1) EPC.t7

Een veel belangrijker vraag cchrer is te weten of deze ¢laim
dehindernis van de uitvinderswerkzaamheid kan passeren.
Volgens de TKRB is er duidelijk geen ’inventive step’ aanwe-
7ig. Dc dichtst bij de uitvinding aansluitende stand van de
techniek omvat reeds bestaande particuliere pensioenspaar-
systemen. De bijdrage die de ondcrhavige uitvinding aan-
brengt is niet technisch van aard, maar eerder cconomiscl
van aard, en kan daarom dan ook geen bijdrage leveren aan
het nemen van de uitvinderswerkzaamheidshindernis. Het
domein van octrooiccrbare uitvindingen kan alleen bereikt
worden als cr cen aspect van programmering van een com-
puter voor de uitvoering van d¢ nitvinding bij te pas komt.
Met andere woorden, de *inventive step’ moct beoordeeld
worden vanuithetstandpunt van een softwareontwikkclaar
of cen applicatieprogramimeur:

1nthe decision under appeal the closest prior art is identified as the “exi-
sting private pension plans’ described in the application. The decision
furthermore explains thar it would not be passible o understand fram
the application any technical problem or contribution provided by the
claimed subject-matter to the priorart. Tndeed, the improvement envi-
saged by the invention according to the application is an essentially eco-
nomic onciclies in the field of economy, which, rhercfore, cannet
conrribure to inventive siep. The regime of patentable subject-marter is
only entered with programming ol a compuler system for carrying out
the invention. The assessment of inventive step has thus to be carricd
out from the point of view of a software develaper or application pro-
grammetr, as the appropriate person skilled in the art, having the know-
ledge of the concepr and structure of the improved pension bencfits
system and ol the underlying schemes of information processing as sct
out for example in the present method claims. @

Vanuit dit standpunt bezien, en gelet op de nogal vage om-
schrijvingen in de productclaim, waarbij dan nog van func-
tionele terminologic gebruikt wordt gemaakt, die dan nog
allemaal als evident kunnen worden beschouwd, komt de
TKB tot het besluit dat er geen nitvinderswerkzaamheid in
het spel is:

Regarding that the rechnical fearures of the apparatus claimed are func-
rionally defined by precisely those steps of information processing
which form part of the knowledge of the skilled person and chac the
application of compurer systems in the ¢conomic sector has already been
a general phenomenon at the priority darte (filing date) of the applica-
tion, it must be concluded that the claimed subject-matter does not
involve an inventive step (Article 56 EPC).?

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

'7 Zie punt 5 van de redengeving.
13 /ie punt & van de redengeving.
' Zie punt § van de redengeving.

dataverwerkings- en berekeningsmethodcs. TTet opvolgen
van particuliere pensicenspaarsystemen afgesloten door
werknemers van ccn bedrijf of instelling, en het daarbij ge-
bruik makcn van een rekenmachine en een computer wor-
den terecht als onvoldocndc basis beschouwd om tot een
octrooi aanleiding te kunnen geven. Bijkomend nadeel voor
de octrooiaanvrager was hier ook nog dat de uitvocring van
de nitvinding best kon gebeuren met behulp van computer
hard- cn software die reeds lang ingeburgerd was, althans
de technische vereisten daarvoor, Het argument dat de
USPTO voor een gelijkaardige uitvinding cen octrooi had
verleend heeft de TKB gelukkig niet kunnen overtuigen. De
TKB heeft hier getuigd van een volwassen houding vis-a-vis
het octrooicren van bedrijfsvoeringmethodes en heeft cr
niet voor gekozen de merkwaardige evoluties in de VS te
volgen.2®

2.2 [let einde van de contribution approach’

2.2.1 De TKB ging in zaak T 0931/95 cok nogin op een punt
dat verband houdt met de zogenaamde "contribution ap-
proach’ als voorwaardc voor het octrooieerbaar zijn overeen-
komstig art. 52 EQV. Volgens de TKB is dcze "approach’ niet
de juiste benadering om vast te stellen of iets ecn witvinding
is in de zin van art. 52{1} EOV. Verder wees de TKB ook nog
op cen mogelijke contradictie en op zijn minst een verwar-
ring scheppende passage in de Guidelines terzake:

The Board agrees with the appellant that the contribution approach is
not apprapriate for deciding whether somcething is an invention within
the meaning of Arricle 52(1) EPC as the Board already noted in the ear-
lier decisions just mentiened. According to the Beard there is no basis in
the EPC for distingnishing berween "new features’ of an invention and
features of that invenrion which are known from the prior art when exa-
mining whether the invention concerned may be considered to be an
invenrion within the meaning of The Board ageees with the appellant
that the contribution approach is not appropriate for deciding whether
something is an invention within the meaning of Article 52{1) EPC[...].
According to the Board there is nio basis in the TPC for distinguishing
between 'new features” of an invention and features of that invention
which are known from the priov art when examining whether the inven-
tion concerned may be considered to be an invention within the
meaning of Article 52(1) EPC. Thus there is no basis in the TPC (or
applying this so-called contribution approach for this purposc. The
Board sees some conlradiction in the Guidelines between, on the one
hand, the lastsentence in C-1V, 2.2, just cited, wherc it says that the basic
test of whether there is an invention within the meaning of Article 52(1),
is scparate and distinct from Lhe gquestions whether the subject-matter is
susceptible of industrial application, is new and Involves an inventive
step, and, on the ether hand, the earlier part of the samc paragraph,
where dhe application of the contribution approach is explained as fol-
lows: "the examiner should disregard the form or kind of claim and con-
centrate on its content in order to identify the real contribution which
the subject-matter claimed, considered as a whole, adds to the known
art. If this contribution is not of a technical character, there is no inven-
tion wirhin the meaning of Article 52({1). This confuses the requirement
of "invention” with the requirements of 'novelty” and *inventive step’.2:
De ‘contribution approach” kan inderdaad alleen maar ge-
bruikt werden om te bepalen of iets nieuw is of op uit-
vinderswerkzaamheid berust, en niet om te bepalen of iets
tiberhaupt 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 EQV kan
worden beschouwd, dan zou cen groot aantal technische
uitvindingen die reeds volledig bekend zijn of min of meer

2 Zic voor de sitaatic in de V8 nog verder in deze bijdrage sub 3.
21 Zie punt 6 van de redengeving,.
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triviaal zijn vanuit het gezichtspunt van de stand van de
technick, buiten de boot vallen. Dit is een incorrecte inter-
pretatie van het begrip uitvinding.

2.2.2 In een recente beslissing van hct Duitse Bundes-
gerichtshof (BGH) was her opnicuw nodig om daar enige
aandacht aan te schenken.22 Het Bundespatentgericht had
een geclaimde uitvinding voor een "Sprachanalyseeinricht-
ung’ als niet octrooieerbaar beschouwd, onder andere, om-
dardebijdrage die door deze zogenaamde uitvinding werd
acleverd aan de stand van de technick bestond uit nict-
technische aspecten, terwijl het geheel als uitvinding be-
stond uit zowel technische als nict 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 § 1 PatG. Het Bundes-
gerichtshof kon het met deze redencring niet eens zijn. Na
te hebben vastgesteld dar alleen octrooi kan worden ver-
leend voor technische uitvindingen,2s bevestigde het BGH
wat ik reeds hicrboven heb aangegeven:

¥rst recht kann ¢s fiir clic Beurtellung des technischen Charakters der
beanspruchicn Anlage niche darauf ankommen, ob diese die Technik
bereichert eder ob sie einen Beitrag zum Stand der Technik leistet. Auch
einer beliannten Vorrichtung, die an sich technisch ist, kann deswegen,
weil sie der Technik nichts hinzufiigt, nicht der rechnische Charakter
abgesprochen werden, ine Prifung, ob eine Bereicherung der Technik
eintrirt eder ob ein Beitrag zum Stand der Technik geleistet wird, ist
allenfalls und erst bei der Privfung der Schurzfihigkeir am Platz, soweit
der Weafall des Patentierungserfordernisses des techinischen Tortsch-
ritts fiir sie iiberhaupt noch Raum 13612+

2.3 De ene bedriffsvoeringmethode is de andere nict

2.3.1 De appellant in zaak T 0931/95 had zich ook nog be-
roepen op de beslissing in zaals T 0769/92 als argument dat
zijnr uitvinding geen business method” was. Daarom is het
nuttig ook dezc zaak cven van dichtbij te bekijken en, het
moet gezegd worden, alleen wat creativiteit kon ervoor zor-
gen dat de uitvinding in deze zaak niet 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 bockhoudkundig management en het
inventarisaticmanagement. Hierbij konden metbehulp van
een “transfer slip® die op het scherm werd geprojecteerd,
debet- en creditgegevens worden ingevoerd. Hicrbij kwam
dan ook nog een digitale databank van bockhoudkundige
dagboeken, die gekoppcld 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 het systeem van de transfer slips waarbij de gege-
vens op dagelijkse basis werden ingevoerd.

** ¥ ZB 15/98, "Sprachanalysceinrichrung’, arrest van her BGH van
11/05/2000, nog niet gepubliceerd.

"3 Met BGH verwees hierbij naar een aantal eerder gewrzen zaken:
BGHZ 115, 23, 30— chinesische Schriftzeichen; Sen. Beschl. v
13.12.1999; X ZB 11/98 — Logikverifikation, Umdruck §. 10 ., zur Verol-
fentlichung in BGHZ vorgesehen: vgl. BGHZ 117, 144, 148 £. — Tauch-
carnpueer,

*+ Puntc) bh) 1) van de beslissing.

25 T o769/92, 'Sohei/General purpese management systermn’, beslissing
van TKE 3.s5.1.de daro 31/05/1994., O EPO, 1995, 525.

2.3.2 De TKB stelde in deze zaak vast dat op het eerste zicht
de uitvinding zich in een van de vitzonderingscategoricén
bevindt en dus niet voor octrooiering in aanmerking zou

kunnen komein:

Both claims state that the system, claimed as such and when being ope-
rated respectively, is intended for perferming a plurality of independent
‘managements’ of diffcrent rypes. The types of management ’at least’ to
be performed by the claimed system are of the "financial arcl inventory’
kinds. Such types of management would seem to fall, generally, under
the activity ol "doing business’, excluded, as such, from patentability by
Article s2(z){c) in conjunction with (3) EPC. However, i accordance with
the description [...], the plural Lypes of management to be performed
may include, lor instance, 'personnel’ and *construction’ managements.
... According to the appellant, claims 1 and 2 have been restricted to
financial and inventory management and, conscquently, 1o the inpuc
items being debit, credit and commodity icems, for the only reason of
rendering the invention more easily understandable.ze

2.3.3 Vraag was nu of dc uitvinding derhalve moest be-
schouwd worden als nict octrooicerbaar. De TKB deed in dit
kader beroep op het onderscheid tussen technisch en niet-

technisch karakter:

In the board’s view the non-cxclusion from patentability also applies to
inventions, where technical considerations are to be made concerning
the parricolars of their implementation. The very necd for such rechnical
considerations implics the occutrence of an (atleast implicit) technical
problem to be solved (Rule 27 EPC) and (at least implicit) technical [eatu-
res (Rule 2g EPC) solving that technical problem.==

Devraag naar het technisch karakter, en dus naar de octrooi-
eerbaarheid werd positiel beantwoord door de ' I'KB:
Turning, therefore, ro the more specific functions defined (by wav ol
means) in claim 1 and (as steps) {n claim 2, the board considers itapprop-
riate to follow, for the time being, the appellant’s argument thar, alt-
hough the claims are restricted to at least financial and inventory
management, the question of whether Lheir subject-matter is of a techmi-
cal nature should be answered on the basis that the types of manage-
ment to be performed could, in principle, be of other kinds or even be
acrivities in a wider sense than normally attributed to the tonn 'manage-
ment’ [...]; ie what matters for the invenuion as claimed would be only
that said managements, or activities, are independent of each other and
of different types, More particularly, itis provisionally considered not to
be relevant for this question that the first kkind of input items, necessary
for the {irst type ol activity (management pracessing), are financial {debit
and credit) items and that the second kind of input irems, necessary for
the second type of activity {management processing), is an invencory
(commodity) item, but that the only thing that is relevant is that the first
and sccondd kinds of input item are different{in accordance with their
necessity for the first and second tvpe, respectively, of further proces-
sing). Similarly. with respect Lo the question concerning the technical
nature of the invention as claimed, the journalised dayboolt, item mas-
tet, commodity master, journalised dayhook accumulation and inven-
rory files will provisionally be regarded somewhal "generalized’ |...].5¢
2.3.4 Het feit dat de claims zo algemeen zijn opgestcld,
m.a.w. dat er verschillende toepassingen voor het systeem
denkbaar zijn, is 00k een reden om aan te nemen dat de uit-
vinding niet in de categorie van de "business methods’ valt:
Againsrclaims so generalised in the board’s view, no objection that they
relate only to doing business’ as such could be raised. In other words: in
their generalised version as eutlined above, the subject-matter of these
¢laims would not be judged as being abstract or non-technical in the
sense this is normally attributed to the subject-mattcr and activities
excluded from patentability by Article 52(z) as such in accordance with
Article 52(3) EPC. More particularly, the teaching to provide, in the
memuory, the aforementioned five files intended {or different purposcs
[...] and to cause the processing unit Lo perform the atorementioned five
functions would clearly require technical considerations [...]. Ihe fact
that the types of processing to be performed on the data files are speci-

26 Zie punt 3.2 van de redengeving.
*7 Zie punt 3.3 van de redengeving.
* 7ie punt 3.5 van de redengeving.
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bijdrage vaniedere Spoke.+1,42 De District Court van Massa-
chusetts had beslistdat dc uitvinding viel binnen de catego-
ric van ccn van dc twee uitzonderingen op octrooi-
eerbaarheid die door de rechtspraak waren ontwikkeld, te
weten de ‘'mathematical algorithm exception’ en de "busi-
ness merhod exception’. Het witgangspunt van de CAFC is
de brede definitie in section 101 van octrooieerbare uitvin-
dingen. Volgens de CATC is het niet de bedoeling geweest
van de wetgever om al tec veel restrictics te stellen aan deze
brede definitie:

The repetitive use of the cxpansive term *any’ in Section 101 shows
Congress’s intent not ro place any testrictions on the subject matter for
whicli a patent may be obtained beyond those specifically recited in Sec-
tion 101. Indeed, the Supreme Court has acknowledged that Congress
intended Section 101 to extend to "anyrthing under the sun that is made
by man4* Thus, it is improper to read limitations into Section 101 on
the subject matter that may be patented where the legislative history
indicates that Congress clearly did not intend such limitations.11,15
3.3 Vervolgens analysecert de CAFC de beide voormelde ex-
cepries. Met betrekking tot de mathemarical algorithm cx-
ceptie is het standpunt van de CAFC dat deze alleen niet
octrooieerbaar zijn voor zover zij geen praktische nuttige
tocpassing kennen. Voor zover zij een nuttige toepassing
kennen, en gericht zijn ap ccn concreet, tastbaar resultaat,
is er geen reden om deze methodes van octrooiering it te
sluiten:

The Supreme Court has identified three caregorics ol subject matter
that are unpatencable, namely *laws of narure, natuiral phenomena, and
abstract ideas”+s Of particular relevance to this case, the Court has held
thar mathemarical algoritlims arc not patcntable subject matter Lo Lthe
extent that they are merely abstractideas.+s In Diehr, the Court explai-
ned that certain types of mathematical subjeetr matter, standing alone,

149 F3d, 1371,

+ De belangrijkste claim 1 zegt het valgende: 7. A data processing system fir
managing a financial sewvices configiration of a portfolio esteblished as a partner-
ship, each partaer betng one of a pluralivy of funds, comprising: (n) compurer proes-
sor means fa persoital compuler including o CPU! for processing data; (0) sterage
means [o data disk] for stering data oi o storage medivm; (O first means [an arith-
mietic logie civeiit configyred to prepare the dara disk te magnetically store selected
datal for initializing the storage mediuny; (d) second means [an arithmeric logic
circuit configured ro retrieve information from a specific file, calculate meremental
increases or decreases hased on specific input, allocate the resules on a percentage
basis, wixd store the output ina separate file] for processing data regarding assets in
the portfolio and each of the funds fran a previous day and dutd vegarding increases
or decreases in each of the funds, [sic, funds'] assets and for allocating the percentage
sfrare that eack fund Rotds in the porcfolio; {e) third means [an arithmetic logic cir-
cwir conrfigured to retrieve iniformation from a specific file, calenlaie incremental
increases and decreases based an specific input, allocate the results on a percentage
busis and store the ourput in a separate file] for processing data regarding deily
ineremental income, expenses, wid net realized gain or loss for the portfolio and for
allecaring such data ameng each fund; (F) fourth means lan arithmetic logic circuit
configured to retrieve information from a specific file, caloulate incremental increa-
ses and decreases based on specific fnpat, allocate the vesalis on g percentage basis
and store the output in a separate file for processing data regarding daily net
witrealized gain or loss for the portfolio and for allocaring such data among each
fund; and () fifth means jan arithmetic logic circuit configured to retrieve infor-
maion from specific files, caloulate that information on un ageregate basis and store
=3 Diamond v. Chakrabarty, 447 L5, 303, 309, 65 L. Ed. 2d 144, 1008. /.,
2204 (1980); zie ook Diamond v. Diehr, 450 U.5. 175, 182, 67 L. Ed. 2d
155, 101 8. Cf 1048 (1981).

“+ Verwijzing wordt hier gemaalkt naar Chakrabarty, 447 U.S. at 308 ("We
have also cautioned that courts ’should not read into the parent laws
limirations and conditions which the legislature has not expressed).

* 149 F.3d, 1373.

€ De CAFC verwijst hier naar Diehr, 450 U.S. at 185

< Zic Dichr, 430 U.8. 175,67 L. Rd. zd 155, 101 5. Cf. 1048, passim; Par-
kerv. Flook, 437 U.5. 584, 57 L. Ed. 2d 451, 98 S. CL. 2522 (1978); Gott-
schalk v. Benson, 400 U.5, 63, 34 L. Ed. 2d 273, 93 5. Ct. 253 (1972).

represent nothing more than abstract ideas until reduced to some type
of practical applicarion, i.c., "a uscful, concrete and tangible result.’+s, 18
[...] Unpatentable mathematical algorithms are identifialie by showing
they are merely abstract ideas constituting disembedied concepts or
rruths that are not 'useful’ From a practical standpoint, this means that
to he patentable 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 calculations Lo produce a smooth waveform display on a
rasterizer moniror, constituted a practical application of an abstract idca
(2 inathernatical algorithm, formula, orcalculation), because it produced
"a useful, concrere and tangible resul- the smooth waveform.se
Toegepast op de uitvinding betekent dit volgens de CAFC
dat we hier te maken hebben met een octrooieerbare uitvin-
ding:

Today, we hold that the transformation of data, representing discrere
dollar amounts, by a machine chrough a series of mathematical caleula-
tiong into a finat share price, constitutes a practical application of a
mathernatical algorithm, formula, or calculation, because it produces *a
useful, concrete and tangible result’™— a final share price momentarily
fixed for recording and repoarting purposes and even accepred and relicd
upon by regulatory authorities and in subsequent trades.s!

3.4 De zogenaamde Freeman-Walter-Abele test’ heeft in dit
verband voor nogal wat verwarring gezorgd. De test is de
volgendc:

’First, the claim is anatyzed to determine whether a mathe-
matical algorithm is directly orindirectly recited. Next, ifa
mathematical algorithm is found, the daim as a whole is
{urther analyzed to determine whether the algorithm is’ap-
plicd in any manner to physical elements or process steps,’
and, if it is, it "passes muster under Section 101.”s2

Na enkele pogingen in dc 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 test nog verder
roe te passen, en bovendien is het ook niet meer nodig een
dergelijke test toe te passen, omdat het voldoende is dat er
cen nuttige toepassing kan aangetoond worden van het ma-
thematisch algoritme:

After Dichrand Chakrabarty, the I'recman-Walter-Abele test has little, if
any, applicability to determining rhe presence of statutory subject mat-
ter. As we pointed outin Alappat, 33 F.ad at 1543, 31 U.S. Q2D (BNA)
ar 1557, application of the test could be misleading, because a process,
machine, manufacture, or composition of matter employing a law of
nature, natural phenomenan, or abstract idea is patentable subjecr mat-
ter even though a law ol nature, natural phenomenan, or abstract idea

4% ZieIn re Alappat, 33 F.3d 1526, at 1544, 31 US.PO.2D[BNA) 1545, at
1557-

19 Di¢ CAFC voegt hicr nog in voctnootaan toe: This has come to be known as
the mathematical algorithm cxception. This designation has led to some confusion,
especially given the Freeman-VWalter-Abele analysis. By keeping in mind that the
mathematical algerithm is unpatentuble only to the extent that it represents an
abstracr idea, this confusion may be ameliorared.

F140F3d, 1373,

5 149F.3d, 1373,

5* 149 Fad, 1374, De west is gebaseerd op de volgende cases: In re Free-
man, s73 F.2d 1257, 197 US.PQ.{BNA} 464 (CCPA 1978) as moddilicd by
In re Walter, 618 K2d 758, 205 U5, £Q. (BNA) 307 (CCPA 1980} Inre
Abele, 684 T.2d 902, 214 LS. PQ.{BNA] 682 (CCPA 1982).
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would not, by itsclf, be entitled to such protection.ss The test determines

Lirc presence of, for example, an algorithm, Under Benson, this may have
been 4 sufficientindicinm of nonstarutory subject matter. However,
after Diehr and Alappat, the mere fact that a claimed invenlion involves
inputting numbers, calculating numbers, outputting numbers, and sto-
ring humbers, in and of itself, would not render it nonstatutory subject
matter, unless, of course, its operation does not produce a "useful, con-
crete and tangible resull.s: After all, as we have repeatedly stated, every
step-by-step process, be it electronic or chemical ar mechanical, involves
an algorithm in the broad sense of the term. Since Section 101 expressly
includes processes as a category of inventions which may be patented
and Secrion 100/b; further defines the word *process’ as meaning *pro-
cess, are or method, and includes a new use of a known process, machine,
manufacture, composition of matter, or matcrial,’ it follows that it is no
grould lor holding a clalm is directed to nonstatutory subject martter to
say it includes or is directed o an algorithm. This is why the proscrip-
tion against patenting has been limited to mathematical algarithms
[_ R
3.5 De vraag ol een uitvinding waarin een mathematisch
algoritme wordt gebruike 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 the four categories of subject matter a
claim s direcred to - process, maching, manufacture, or composition of
matter - but rather on the essential characleristics of the subject matter,
in particular, its practical utility. Sccrion 104 specifics that staturory sub-
ject marter must also satisfy the other ‘conditions and requirements’ of
Title 35, including novelty, nonobvicusness, and adequacy of disclosure
and notice.s8 For purpese of our analvsis, as noted above, claim 1 is direc-
red to a machine programmed with the Hub and Spoke software and
admitredly produces a "useful, concrete, and tangible result.'s? This ren-

%5 De CATCverklaart dit nader door te stellen dat When & claim containing
amathematical formula impleniens or applies that fermula in a scructure or pro-
cess witich, whean considered as g whole, is performing a function whish the patent
laws were designed w protect (e.g. transforming or reducing an aricle to a different
state or thing), then the claim satisfies the requirements of Section ro1. (Dieh, 450
ULS. af 292; see also In re Iwahashi, 888 F.zd 1370, 1375, 212 U.S. P.Qu2D (BNA)
1908, 1911 (Fed. Cir. 1980); Tancr, 651 Fad at 789, 214 UL, P.Q. (BNA) at 680).
The dispesitive inguiry is whether the claim as a waole is divected to starntery sub-
Jectmatter Itis rvelevans dhat g dafm may contaln, as partof the whale, subject
matter which would ot be patentable by itself A daim drawn to sulject matter
otherwise statutory does nor become nonstaturery simply because it uses a mathe-
matical formala, computer program ov digitel computer] (Deht, 450 U.S. a8 187).
1374, NOAT 6.

s+ Alappat, 33 Kad at 1544, 31 WS PO2D(BNA) at 1557,

%149 T3e, 1374-1375.

3¢ ZieIn re Warmerdam, 35 F.3d 1354, 1359, 31 U5.EQ.2D (BNAY 1754,
1757-58 (Fed. Cir 1994).

57 Alappat, 33 F.ad at 1544, 31 U.S.PQ.2D (BNA) at 1557

ders itstatutory subject matter, cven il the useful result is exproessed in
numbers, such as price, profit, percentage, cost, or loss,»%52

3.6 Deandcre exceptic dic mocst enderzocht worden was de
’business method exception’. De beslissing van de CAIC in
deze contextis kort maar krachtig. Dezc cxceptic heeft geen
plaats meer in het hedendaagse actrooirecht:

W talee this opportunity to lay this ill-conceived exceprion to rest.

Since its inception, the *business method’ exception has merely repre-
sented Lhe application ol some general, but no longer applicable legal
principle, pcrhaps arising our of the “requirement for invention’- which
was eliminated by Section 103. Since the 1952 Patent Act, business
miethods hiave been, and should have been, subject to the same legal
requircments for patcntability as applicd to any olher process or
method.5>

3.7 Definale 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 we de verge-
lijking maken met de situatie in Europa zijn enkele caveats
toch wel op hun plaats. Vooreerst is de basis waarop beslist
wordrt of dit type uitvindingen octrooieerbaar is totaal ver-
schillend. Daar waar bedrijfsvoeringmethodes in Luropa
uitgesloten zijn van ectrooiering bij wetet of verdrag, is er
op dit punt geen enkele belemmering in de VS. Ten tweedc
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.
Inde VS is het criterium van de *utility’ van doorslaggevend

¥ 140 F.3d, 1375.

%9 De visic van de CAFC in desc caak m.b.t. de "mathemacical algorithim’
excepiieis later bevestigd in de zaak AT& L Corp. V. Excel Communica-
tions, Tnc., Excel Communications Marketing, Tnc., And Excel Telecom-
municalions, Inc., 172 F.3d 1352; 1999 U.S. App. LEXIS 7221; 50
U.5.PQ.2D (BNA) 1447 (Fed. Circ. 1999), Het hof verwijst in deze zaak
ook naar een dissenting opinion van Judge Stevens in de U5, Supreme
Court Dielir zaak, die zijn zorg had uitgedrukt over het ambigue lcarak-
ter van het concept "algoriume’, waardoor vele processen konden
beschouwd worden als algoritmes, en aldus niet octroieerbaar zouden
zijn, omdaralgoeritmes binnen de categorie van niet octrooieerbare laws
of nature’ zouden vallen. De CATC maakt duideliik dat dese corg niet
langer gerechrvaardigd is, omdat vooreerst cen algoritmic nict zomaar
torde categorie van nanuurwetten kan worden gerekend, maar ool
omdat het belangrijk is te bescetfen dat de klemtoon moet komen te lig-
gen op het nutrige effect en het rastbare resultaat dat verkregen wordt
met een nitvining die een algoritme bevar: His second concern, that the ambi-
ruous coiicept of ‘algorithin’ could be used fo make any provess unparentable, can be
lafd tovest once the focus &5 undersioad o be not on whether there is o machematical
algorithne at work, but o wherher the algorithm-conrafning invention, as

5 [3¢ CAFC sluit zich hierbij 2an hij de dissenting opinion van Judge
Newman in de Inre Schrader zaaks As Judge Newman fus previoisly stided
[The bissiness method exception] &5, .. an unwairdiried encumbrance (o the defini-
tion of statutery subject matter in sectioir 101, that [sheuld] be discarded as ervor-
prone, redundant, and obselete, It merits revirement from the glossary of section
101.... Ali af the ’doing business’ cases could have been decided using the cleare
concepts of Title 35. Patentability does not turn on whether the claimed niethod
does "business’ instead of somethiing else, bur on whether the method, viewed as a
whole, meets the requivements of pugentability us sei forth in Secticns 10z, 103, and
122 9f the Pagent Act. (Lo reSclirader, 22 F3d 290, 298, 50 U.S. L.0,2D (BNA) 1455,
1462 (Fed. Cir. 1994) (Neveman, J., disseating). 1375, noot 10,

51 Zie ook art. 2(2)(€) ROW 1995.
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belang.52 Als de uitvinding kan tocgepast worden (met an-
dere woorden gericht is op een concreet, tastbaar resultaat),
dan is er niet veel reden om geen octrooi te verlenen, op
voorwaarde natuurlijk dat aan de andere octrooi-
cerbaarhcidsvoorwaarden is voldaan en dathet niet gaatom
’abstract ideas’, "natural phenomena’ of laws of nature’. Om
die reden is het dan ook tc voortvarcnd om te stellen dat het
octrooieerbaar zijn van dergelijke uitvindingen in de VS ook
zou moeten aanleiding geven tot het octrooieerbaar stellen
van diezelfde uitvindingen in Europa.

3.8 et moet gezegd, zelfs onder de voorwaarden zoals die
inde VS gelden kan het misschicn toch wel betwijfeld wor-
den of de nitvinding nu echt de octrooibeloning 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 hetlijlke mij dat dit geen nieuwe dingen zijn in
de wereld van de computerkundc cn als ze al nicuw moch-
ten zijn, dan toch in elk geval niet van voldoende uitvinders-
werkzaamheid getuigen om de vereiste stap te kunnen zet-
ten vanuit de stand van de techniek. Naar mijn bescheiden
mcning heeft men bij de analyse van deze zaak zich wat te
veel blind gestaard op de vraag of het al dan nier 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 aflevercen.ss De discussic of de CAFC nu al dan nict
beslist heeftdatalgoritmes octrooicerbaar zijn, lijkt mij een
voorbijgestreefde discussie, die ook bezijden de kwestie is.
Her antwoord is immers duidelijk, de CAFC heeft niet be-
slist dar algoritmes op zich octrooieerbaar zijn. En ook in
Luropa, waar het rechnisch karalkter centraal staat, was deze
uitvinding octrooicerbaar, want ¢r kwam cen technisch ele-
ment bij te pas, namelijk het rekensysteem (hetis natuurlijk
een compleet ander vraagstuk of de uitvinding nieuw enin-
ventief was).

4 Wetgevende voorstellen inzake et octrooieren van 'business me-
thods’

4.1 TndeVSisinoktober 2000 cen Bill geintroduceerd 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-

2 Dit werd ook nogmaal benadrukt door een auteur in een bijdrage
waarin de beslissing van de CATC in de Stale Streel Bank met nadruk
werd geprezen en verdedigd: However, State Street Bauk tells us that the
essential characteristics and practical utitity of the claims are more important that
deiermmination of which category the daims are directed to. Zie, SWANSON,
S.R., The Patentability of Business Methods, Mathematical Algorithumns
and Computer-Relared lnventions Afrer the Decision by the Court of
Appeals [or the Federal Circuit in State Street, 8 The Federal Circuit Bar
Jowrnal, 1999, no. 4, 158.

53 SWANSON, die de beslissing nochtans met verve verdedigd, zegt in
haar enthousiasme ergens dat ‘the novelty of the invention lies in using the
software (o guickly compute the complicated culculations for admindstering such a
complex system p 1 79. Dit lijlct mij eerder een argument te zijn tegen
octreoiering. Tmmers, ex wordt hier toegegeven dat het gaat om een
rckensysteem, weliswaar commplex, maar ik zou durven menen dat de
hedendaagse technelogic roch wel reeds geruime tijd vertrouwd is met
complexe rekensystemene, al was het maar bijvoorbeeld om de precieze
bewegingen van cen robot door een computer te laten uitvoeren.

theds’.e+ Spocdig na de indicning kwam cr reactie op het
voorstel. Het merendeel van de commentatoren is van mc-
ning dat de Bill niet echt een realistisch voorstel is, maar ccr-
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-
soonlijlce visic hicrop te uiten, wil ik eerst de voor deze bij-
drage relevante bepalingen even verklaren.ss

4.2 In Bill H.R. 5364 wordt vooreerst een definitie gegeven
in Sectien 2 van wat nu een "business method’ is, wat dan
moet getncorporeerd warden in 35 U.S.C. § 100:

{f) The term *business method’ means —{1) a method of — (A) administe-
ring, managing, or otherwise operaiing ai enterprise or organization,
inctuding a rechnique used in deing or conducring business; or (B) pre-
cessing financial data; (2) any technique used in athletics, instruction, or
personal skills; and {3) any computcr-assisted implementation of a
method described in paragraph {1) of a technique described in para-
graph iz}

(g) The term "business method invention’ means — (1) any invention

which is a business method (including any softwarc or other 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. 5364. Hier gaat hetover het bepalen van de uitvinders-
werkzaamheid. Bedoceling is 35 USC 103 aan te passen, die
de criteria vastlegt voor “nonobviousness’. Section 103 zou
in de volgende zin moeten geamendeerd worden:

(d)(1) If —{A) subject matter within the scope of a claim addressed o a
business method invention would be obrained by combining or medi-
fying one or more prior art references, and (B) any of those prior art refe-
rences discloses a business method which differs from what is claimed
only in that the claim requires a computer technology to implement the
practice of the business method invention, theinvention shall be presu-
mcd obvicus wo a persen of erdinary skill in the artat Lhe time of the
invention.

(2){AY An applicant or patentee may rebut the presumption under para-
graph{1)upon ashowing by a prepondcrance of the evidence thal the
invention is not obvious to persons of ordinary skill in all relevant arts.
(B) Those areas of are which are relevant for purposes of subparagraph
(A) include the field of the business method and the f{icld of the compu-
ter implementation.’

4.4 Dcze bepaling moct cen vermocden van “obviousness’
invoeren voor bepaaldce types uitvindingen. De ratio van dit
allesis 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
nutrig element in wordr verwerke, wat dan meestal ecn
computcrsysteem is, maar dat necmt nog nict weg dat in
vele gevallen het zuiver inbrengen van een computeraspect
in de *business method’ niet van grote vindingrijkhcid gc-
tuigt en het geheel vaak dan ook gevat kan worden door de
stand van de techniek. De Bill introduceert zo een, weerleg-
haar, vermoeden van gebrek aan uitvinderswerkzaamheid
als de nieuwe methode bestaar uit de combinatie van een of
mecer clementen uit de stand van de rechnick, 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
cregren van specifieke uitvinderswerkzaamheidstests al
naargelang het soort nitvindingen waarmee men ¢ maken

S1 Bill H.R. 5364, Business Methiod Putent Tmprovement Act of 2060.

% De Bill bevarnog cen hele recks bepalingen dic betrekking hebben op
de procedure van verlening, belendmaking van de aanveage, oppositic-
procedure, bewijslast ete, die ik hier echter buiten heschouwing Taat.
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heeft. Mcn zou zo ook alzonderlijke tests kunnen in de wet
invoeren met betrekking tot biotechnologische uitvindin-
gen, uitvindingen op het sebied van de farmaceutica erc.
Dergelijlke praktijk holt eigenlijk dc basisrcgel nit. Het in-
terpreteren van basisregels kan men naar mijn mening be-
ter overlaten aan de rechrerlijke macht. Het gevaar van spe-
cificke tests is ook dat ze na verloop van tijd de evolutie van
de technologie misschien niet meerkunnen bijbenen en dus
grotendeels onbruikbaarworden, waardoor ze dan meer cen
obstakel worden dan cen nuttig instrument. Ne 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 nitvinders-
werlkzaamheid. Een min of meer vergelijkbare opmerking
kan gemaakt worden i.v.nt. de definitic van *business me-
thods’. Het risico bestaat dat dit leide tot het ontwijlen van
de definitic door het slim fraseren van de octrooiconclusies:
*The name of the game is the claim.#¢

4.5 In Europa zijn er een aantal ontwikkelingen op het ge-
bied van het octropieren van computerprogramma’s, dic,
zoals duidelijk gemaakr in deze bijdrage, ook zijn weerslag
zullen hebben op de mogelijke (niet-loctrooieerbaarheid
van bedrijfsvocringmcthodes. Bij de grote revisie van het
EOV moct 0ok art. 52 aan de beurt komen. Het uitsluiten
van computerprogramma’s als rzodanig van octrooi-
eerbaarheid wordt afgeschaft. Art. 52(1) zal er in zijn nicuw
kleedje uitzien zoals art. 27 'TRIPs. Bedrijfsvocring-
methodes zijn nog altijd nitgesloten omdat ze nier voldoen
aan de uitvindingsvoorwaarden die in het nieawe art. 52
zijn gesteld. De nieuwe bepaling moet als volgt luiden;

(1) Curopcan patents shall be granted for any inventions which arc sus-
ceprible of industrial application, which are new and which involve an
inventive step. (2) The following in particular shall not e regarded as
inventions within the meaning of paragraph 1: () discoveries, scientific
theories and mathemarical merhods; (b) aesthetic creations; {c) schemes,
rules and methads for performing inental aces, playing games or doing
business; {(d) presentations of information, (3) Unchaitged (1) Delered —
ficerporated in Articic 53 a5 new letter o)™

1n de begeleidende commentaar bij de revisic wordt echter
wel rocgegeven dat or geen overeenstemming is over de ca-
talogus van uitzonderingen die in art. 52(z) staan. Om deze
reden heeft men dan ook beslist om in het revisievoorsiel de
tekst op dit vlak ongemoeid te laten, alleen de verwijzing
naar computerprogramina’s is gewist.e® Sommige delega-
tiesvindendardeze catalogus van uitzonderingen moct blij-
ven, omdat het fundamentcle aspecten van het octrooirecht
betreft. Andere delegatics vonden dat ze konden gewist
worden, daarin begrepen her EOB. Nog andere delegaties
vonden dat catalogus van uitzonderingen naar de Imple-
menting Regulations zou kuannen verplaatst worden, wat
aanpassing aan nieuwe technologische ontwikkelingen
makkelijker maakt.s» Deze laatste optic lijkt mij niet zo on-
verstandig, maar politiek is het wellicht wat lastig, omdat
somntigen veoral niet willen dat aan de bestaande uitzon-
deringen wordt geraakt, en datis nu eenmaal wel veel mak-
kelijker via een wijziging van de Implementing Regula-

¢ Zie, In re Hiniker Co., 150 T.3d 1362, 1369, 47 U.S. 1 0.2d 1523, 1524,
57 Zie MR/2/00 ¢.

%8 e relevante voorbereidende werkzaamheden ziin te ¥inden in de vol-
gende documenten: CA/PL 6/99; CA/FLEV 03 CA/PL 31700,

%9 Zic MR/z2/00 ¢, bij art. 52.

tions, wat immecrs kan zonder instemming van alle
contracterende partijen. Dle revisieconferentie van het EOV
belooft in etk geval op dit punt spannend te worden. Bij de
Europese Comimnissie zit men intussen nog altijd re evalue-
ren of men nu een voorstel van richtijn zal oniwerpen met
betreliking tot dc¢ octrooiccrbaarheid van computer-
programma’s. Veel zal wellicht afhangen van dc revisic-
conferentic van het EOV.

5 Evaluatic en vooruitzichten

5.1 Deze bijdrage had als eenvoudige doelstelling de situa-
tie duideliik te maken m.b.t, het octrooieren van
bedrijfsvocringmethodes. In Europa is dit slechts cen inte-
ressante discussie als er een computeraspect bij te pas komt,
of een technisch element in het algzemeen, want anders is
men snel uitgepraat. Immers, art. 52(2) EOV bevat een ex-
pliciete uirsluiting van bedrijlsvoeringmethodes. De rele-
vante rechrspraak in de vS over dit onderwerp is ook slechts
interessant in het licht van ccn computerclement. 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 octrocicerbaar kan zijn, als
het cen nurtig effect kan sorteren, en het gericht is op een
concreet, tastbaar resultaat. Tn praktijk zal dit vaak ook een
technisch clement zijn, zodat de verschillen met Europa
toch enigszins binnen de perken blijven.

5.2 Tk wil er hier ook nog op wijzen dal het een [our uit-
gangspunt is te beweren dat een computerprogramima ge-
lijk te stellen is met een algoritmc. Een computcrpro-
gramma bevar cen algoritme, dat is evident, maar is er toch
nict noodzakelijkerwijze toe beperkt. Het is deze beperkte
kijk op een computerprogrammain het verleden dieer heelt
toe geleid dal men gemeend heeft datauteursrechtelijke be-
scherming de enige optie was. Heden ten dage is cr toch in
vele jurisdicties rechtspraak dic overduidclijk hecft vastge-
steld dat er redenen te over zijn om computcrprogramma’s
octrooicerbaar te stellen. Het is echter een andere vraag of
dat een ideale situatie is, en of de vereisten voor octrooi-
eerbaarheid, waarbij de belangrijkste ongetwijfeld nieuw-
heid, uitvinderswerkzaambheid en voldoende beschrijving
zijn, wel op een correcte manier worden toegepast. Men mag
het antwoord op deze vragen nict ontwijken door simpel te
stellen dat computerprogramma’s niet octrooieerbaar zijn,
in dc zin van cen technische of (voor de VS) nuttige uitvin-
ding.

5.3 De discussie over de wenselijkheid van het octrooieren
van computerprogramma’s heb ik hier ou hiet willen voe-
ren. Er is reeds voldoende rechtspraak die heeft aangetoond
dat er vanuit octrooirechtelijk pcrspecticf gezicn geen pro-
blecm is mct het octrooicren van computerprogramma’s.”o

“¢ Voor cen studic dic hetauteursrecht op compurerprogramma’s sterl
VOOrsStaar, zie VERKADE, DJW. F., VISSER, 1.).G., BRUINTNG, L.D.,
Rudme pctriwiering van computerprogranumna's: techivicativy of revolutie?, ITER
rappori 18 december 1999, Ten meer gctrooigerichte studic is deze
gemaakr in opdracht van dc Europese Commissie, HART, R., HOLMES,
0., RELD, |., The Econamic impact of Patentability of Computer Programs. Hierin
wordt genuanceerd gesteld dat de octrooicerbaarheid van computer-
programma’s nict noodzakelijkerwijze een slechre zaak moet zijn voor
programmatuurontwikkelaars. wel wordtaangedrongen op een cor-
recre toepassing van de octrooteerbaarheidscriteria,
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Waar ik in dezce bijdrage wil voor pleiten is cen beleid van
correcte toepassing van de octrocieerbaarheidsvoor-
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 duidcelijk aangctoond dat het EOB hier een
grondigonderzoek heeft gedaan. Vanwege de technische as-
pecten kon de nitvinding als een uitvinding in de zin van
art. 52 EQV worden beschouwd. Maar in het licht van de
stand van de techniek en gezien de relatief voor de hand lig-
gende toepassing van technische e¢lementen en teken-
systemcen, werd ¢r niet aan de voorwaarde van uitvinders-
werkzaamheid voldaan. Dit lijkt mij een gocde benadering
te zijn. De aitspraak 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 vitspraak vergelijkt mee cen aantal positieve kritieken
die in de VS zijn geuit na de fameuze beslissing van de
CAFC. 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
ccen cind heeft gemaakt aan cen nogal cenzijdige uitsluiting
van octrociccrbaarheid van ‘business methods’ en ‘mathe-
matical algorithms® door de rechrspraak, dic 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 onvoldocnde werden belicht. De
State Street Bank zaak heeft duidelijk aangetoond dat prak-
tische toepassingen die met algoritmes kunnen worden ver-
wezenlijkt, tot een octrooieerbare nitvinding 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 situatic 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
octrogicerbaarheids-voorwaarden, en in het bijzonder aan
dc vereiste van ’inventive step’.7= Hoewel ik geen contputer-
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 enmoeilijke berekeningen gemaaki worden. Maar

7! Zie bijv.: SWANSON, 8. R., The Patentability of Business Melhods,
Marhematical Algarithms and Compurer-Relared Inventions After the
Decision by the Court of Appeals for the Federal Circuit in State Street, 8
The Federal Circuit Bar Journal, 1994, 0. 4,153 ctseg.; MCLARTL C.D.,
State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.; Ought
the Mathematical Algorithm and Business Method Exceprions Rerurn to
Busincss as Usual?, 6 Journal of Tntellectual Property Law, 1999, 359 et seq:
KING, C., Abort, Retry, Fail: Protection for Softwarc-Related Inverttions
in the Wake of Stare Streer Bank & Trust Co. v. Signarure Financial
Group, Inc., 85 Cornell Law Review, zoco, 1118 et seq.

7" Hetlijkt erop dat ik niet de cnige ben dic dezc mening is rocgedaan.
Andere auteurs hebben ool reeds gezegd dat volgens hen de USPTO bij
de beoordeling van octraoiaanvragen voor ‘computer-related inven-
tions’ tc weinig aandacht bestecdt aan de octrooieerbaarheids-
voorwaarden van nicuwheid en uitvinderswerkzaamhceid. Zic bijv.,
RASKIND, L.J., The Stare Street Bank Degision: 'I'he Bad Business of
Unlimited Patent Protection for Mcthods of deing Business, 10 Fordham
Intellectual Property, Media & Entercainment Law Jowrnal, 1999, 61 cl 8¢}
DREYFUSS, R.C., Are Business Method Parents Bad for Business?, 16
Compicter & 1Tigh Technology Law Journal, 2000, 263 et seq.

het komt mij voor dat deze technicken toch langzamerhand
bekend zijn in computerland. De literatuur die is geschre-
ven na deze beslissing schenkt daar opmerkelijk weinigaan-
dacht aan.

5.4 De voorstanders van octrooiering zijn opgelucht met
deze beslissing, terwijl de tegenstanders van het octrooie-
ren van computerprogramma’s allerhande argumenten
naar voren brengen dic het cinde van de computerwereld
voorspellen als nog verder octrooien worden afgeleverd.
Deze laatste discussie lijkt mij iberhaupt reeds bij voorbaat
verloren,7s IK zou er willen voor pleiten dat men zijn ener-
gie en verstand zou aanwenden om na te streven dat de
octrooiccrbaarhcidsveorwaarden in al hun aspecten correct
maar gestreng worden toegepast.7# Dit zal naar mijn me-
ning reeds een groot aantal potentiéle octrooihouders te-
leurstellen in bun kagsen om een octrooi te kunnen verwer-
ven en het zal als gevolg daarvan ook een groot deel van de
argumenten endervangen dic het cinde 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 mensclijk denken niet faniken,”s door het verschaffen
van monopolierechten ap gedachten en ideeén. Dit zou ecn
zeer slechte evolutie zijn, En daarom is het zo belangrijk dat
men bij het beoordelen van de octrooiaanvragen heel zorg-
vuldig analvseert of het nu wel om een octrooieerbare uit-
vinding gaat, dan wel om cecn 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 uitsluiting van octrooieerbaarheid van computerprogramma’s als
zodanig wordl geschrapl. Zie MR/z/ooe.

74 Ik sta in beginsel heel huiverachrig tegenover het creéren van sui
generis rechten voor nieawe ontwiklkelingen. Immers, het steeds weer
verzinnen van nieuwe beschermingsvormen maakt het geheel dermate
cnoverzichtelijk dat het ten koste gaat van de rechtszekerheid, enik
meen dar de burger en de industrie nog altijd beter gebaar is bij rechtsze-
kerheid, meer dan hij het verkrijgen van een nieuw type bescherming
dat op het cersee gezicht misschicn wel aantrekkelijk tijkt, maar na
gebruik meet problemen vercorzaakr dan her oplost. Of ‘utility model”
type hescherming hier een vitweg kan bieden kan ik niet geheel

72 Ik bevind mij in deze in her gocde pezelschap van cen rechter van het
Duitse Bundesgerichtshof. Zie, MELULLIS, K.-J., Zur Patentfihigleeic
von Programmen fiir Datenverarbeitungsanlagen, GRUR, 1998, 852.
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J URI SPRUDENDMNTIIE

Nr. 11 Arrondissecmentsrechtbank te ’s-Gravenhage,
26 april zooo

(vormmachine)
Mrs. J.W. du Pon, D. H. von Maltzahn en ]. de Bruijn

Art. 30,lid 4 ROW (1910)

De actrooihoudster en de inbreukmaker hebben na de uitspraken
van het Landgericht en het Oberlandesgericht Diisseldorf met clkaar
onderliandeld over een buitengerechielifke afdocning. De octroot-
houdster koos er toen voor om ter afdoening van de zaak wit te gaan
van een licentievergoeding van 5% van de opgegeven omzet. Deze o1i-
zet had betrekking op de levering van telkens één vormmachine aan
drie afnemers, waaronder Gieterij Neede. In feite fs de octroethoud-
steraldus nagegaan welke vergoeding de inbreukmaker aan haarver-
schuldigd zou zijn geweest als de inbreukmaker de vormimachines met
licentie aan — onder meer — Gieterij Neede zou hebben geleverd. Ver-
volgens freeft zif deze gemiste licenticvergoeding alsnog gevorderd en
ontvangen. Hiermee hecft zif haar octrooirecht althans tegen Gieterij
Neede uitgeput en staat het haar niet meer viif tegen Gietertj Neede
uit hoofile van het Nederlandse deel van haar Europese octrooi op fe
tredei.

Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH te Bad
Lasphe, Duitsland, ciseres in conventie, verweerster in re-
conventie, procureur mr. S.U. Ottevangers,

tegen

1 Gieterij Neede BV te Neede, gedaagdce in conventie, eiseres
in reconventie,

2 Kiinkel-wagner Prozesstechnologie GmbI te Alfcld,
Duirtsland, gevoegde partij, procureur jht. mr. R.E. P. dc Ra-
nitz, advocaat mr. M.A.A. van Wijngaarden tc ’s-Graven-
hage.

De feiten

1.1 Wagner Sinto is rechthcbbende op het Europese octrooi
nr. 0.327.825 voor ccn vormmachine, dat haar onder meer
voor Nederland is verleend prioriteit is verkeegen op grond
van de octrooiaanvraag DE 38 03 648 van 6 fcbruari 1988.
Tublicatie van de verlening heeft plaatsgevonden op zz april
1992.

1.2 Hetoctrooi behelst 10 conclusies.

1.3 Gieterij Neede heeft op 18 juni 1994 van Kiinkcl-Wagner
cen vormmachine gekocht en vervelgens geleverd gekregen
van het type APM-A1 en vij gebruikt deze machine sinds-
dien.

1.4 Door Wagner Sinto is ip Duitsland een procedure gc-
voerd tegen Kiinkel-Wagner wegens de mer dc vorm-
machinc type APM-A1 gepleegde inbreuk op het Duitsc oc-
trooi DE 38 03 648. Door het Landgericht Diisscldorf is bij
uitspraak van 28 november 1995 gcoordeeld dat deze ma-
chine inbreukimakend is. Dit gerecht heeft Kiinkel-Wagner
verboden vormmachinges als in die beslissing bedoeld te fa-
briceren, aan te bieden, in het verkeer te brengen, te gebrui-
ken of tot deze docleinden in te voeren of te bezitren. Verder
dicnde het bedrijf aan Wagner Sinto tc¢ verantwoorden in

wellee omvang zij evengenoemde handclingen sinds 24 fe-
bruari 1994 had gepleegd. Tenslotte werd Kiinkel-Wagner
verplicht aan Wagner Sinto alle schade te vergoeden, welke
door deze handelingen sinds 24 februari 1994 ontstaan wa-
ren en nog zouden ontstaan.

1.5 Het oordeel van het Landgericht Diisscldorf is in beroep
door het Oberlandesgericht Diisseldorf bij uitspraak van
18 december 1997 bevestigd.

1.6 Bij brief van ¢ juni 1998 heeft de raadsman van Kiinlkel-
Wagneraandcraadsman van Wagner Sinto onder meer mee-
gedeeld dat zijn cliénte een onderzoek naar de inbreukmak-
ende handeling heelt gedaan. Hij heeft verwezen naar
bijlage C bij deze brief. Volgens dic bijlage zijn in de periode
van 30 maart t/m 17 juni 1994 aan drie afnemers, waaroii-
der Gieterij Ncede, vormmachines geleverd en bedroeg de
totale omzet DM 467.710,~. De totale provisie werd op DM
25.422,—cn de provisie voor de levering aan Gicterij Neede
op DM 3.5359,— becijferd.

1.7 Bij brief van 2o juli 1998 heeft de raadsman van Wagner
Sinto aan de raadsman van Kiinkel-Wagner geschreven:
Fiir den Fall, daf eine auBergerichtliche Erledigung des meiner Man-
dantin zustehenden Schadensersatzes miglich ist, ist mefne Man-
dantin bereit, den Schadensersatzanspruch auf der Basis einer ange-
messenen Schadensersatzlizenzgebiihrzu regulieren. Als angemessen
wird cine Lizenzgebiihr von 5% angesehen. Bezogen auf den vorer-
wilhnten Umsatz ergibt sich somit ein Betrag von DM 23.385.50.
Entsprechend der Rechtsprechung sind die pro rata temporis geschul-
deten Schadensersatzlizenzbetrdge mit 3,5% diber dem jeweiligen
Bundesbankdiskontsatz zut verzinsen. Der Vereinfachung halber soll
fitrdieJahre 1995 bis heute von einem einheitlichen Zinssatz von 6%
ausgegangen werden. Sodann betragt dic Zinssunyme DM 4,910%.
Ingesamt ergibt sich daraus ein Schadensersatzanspruch meiner
Mandantin in I16he von DM 28.296,46.

Ferner macht meine Mandantin die Ersiattung der ihr durch diese
Rechesverfolgung entstandenen Kosten in Hohe van zwel 7,5/10
Rechesanwaltsgebiihren (fiir Rechisanwalt und Patentanwalt) nach
dem vorgenannten Geschiiftswert=2x DM 828,80 zuziiglich Ausla-
gen und Mehrtwertsteuer geltend.

1.8 Bij brief van 7 augustus 1998 heeft de raadsman van
Kiinkel-Wagncr daarep aan de raadsman van Wagner Sinto
onder meer geantwoord:

daR das von Thnen unterbreitete Angebot zur Regulierung des ifirer
Mandaittin durch Urteil des Landgerichts Diisseldorf vom 28. No-
vember 1995 zuerkannten Schadensersatzanspruches, bestdtigt
durch Urteil des OLG Diisseldorf vom 18. Dezember 1997, von inei-
ner Auftraggeberin angenominen wird,
Als Anlage iibermittle ich Thnen demgemdss einen Verrechnungs-
scheck ither DM 29.165,26.

(i)

Tch gehe deavon aus, dald mit der Zahlung des vorgenannten Betrages
der Anspruch ihrer Mandantin auf Rechnungstegung und Schaden-
ersatz vollstindig erledigt ist.

1.9 Het bedrag van DM 29.165,26 is door Kilinkel-Wagner
aan Wagner Sinto betaald, welk bedrag door Wagner Sinto
zonder enig commentaar is geacceptecrd.

Devorderingen en het verweer

(S
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Beoordeling

in conventie

4 Het betreft hier een Eurapees octrooi waarvan de verle-
ningis gepubliceerd voor 1 april 1995, zodat ingevolge arti-
kel 103 van d¢ Rijksoctrooiwet 1995 het bepaalde bij en
krachtens de Rijksoctrooiwet van 1910 (verder: de Rijks-
oclrooiwet) van toepassing is.

5 D¢ rechitbank zal allereerst onderzoeken of, zoals door
Gieterij Ncede en Kiinkel-Wwagner is aangevoerd, het Neder-
landse deel van het octrooi is uitgeput, anders gezegd of
moeet worden aangenomen dat Wagner Sinto op de voet van
artikel 301id 4 van de Rijksoctrooiwet aan hetoctrooi jegens
Gicterij Neede geen rechten meer kan ontlencn.

6 De rechtbank neemt in aanmerking dat Kiinkel-Wagner
en Wagner Sinto na de in r.o. 1.4 vermelde uitspraken van
het Landgericht en het Oberlandesgericht Diisseldorf met
clkaar hebben onderhandeld over ¢ccn buitengerechtelijke
afdoening. Wagner Sinto koos er toen voor om tcr afdoe-
ning van de zaak uit te gaan van een licentievergoeding (Li-
zenzgeblihr) van 5% van de opgegeven omzet. Deze omzct
had betrekking op de levering van telkens 1 vormmachine
aandrieafnemers, waaronder Gicterij Ncede, In [eite is Wag-
ner Sinte aldus nagegaan welke vergoeding Kiinkel-Wagner
aan haar verschuldigd zou zijn geweest, als Kiinkel-Wagner
de vormmachincs met licentie aan — onder meer — Gicterij
Neede zou hcbhben geleverd. Vervolgens heeft zij deze ge-
miste licentievergoeding alsnog gevorderd en ontvangen.
Tliermee heeft zij haar octrooirecht althans tegen Gieterij
Neede uirgeput en staat het haar niet mecr vrij tegen Giete-
rij Necde uit hoofde van het Nederlandse deel van haar Eu-
ropese octroai op te treden. De vorderingen in conventie
zullen dan ook worden afgewezen met veroordeling van
Wagter Sinto in de kosten.

in reconventie:

7 De rechtbank shuir niet uit dat zij niet tot een oordcecl over
de nietigheid van het octrool zal kunnen komen alvorens de
Octrooiraad op de voct van artikel 57 Rijksoctrooiwet om
advies te hebben gevraagd over de(gedeeltelijke) nietigheid
van het octrooi.

8 Dic rechtbank vraagt zich echter af of Giererij Neede cn
Kiinkel-Wagncr, gelet op de uitkomst in conventie, onver-
kort wensen vast tc houden aan een uitspraak over de {ge-
deelielijke) nietigheid van het octrooi. De rechtbank laat
daarbij wegen dat de (verdere} kosten van dc procedure wel-
licht niet in verhouding staan tot dc financiéle belangen,
welke thans nog voor Gieterij Neede en Kiinkel-Wagncer op
het spel staan.

9 In verband mct het voorgaande zal de rechtbank de zaak
naar de rol verwijzen voor uitlating aan de zijde van Giete-
rij Neede en Kiinkel-Wagner. Iedere verdere beslissing,
waaronder die betreffende de kosterr van het incident tot
vocging, wordt aangehouden.

Beslissing

De rechtbank rechtdoende:

in conventie:

Wijst her gevorderde af en veroordeelt Wagner Sinto in de
kosten, totop dezeuitspraak aan de zijde van Gieterij Neede

en Kiinkcl-Wagner begroor op f 400,— aan verschotten en
op [ 2.580,— aan salaris procuteut.

{71 Feconventic:

Verwifst de zaak naar de rol van 2o juni zooo met het doel als
onder 9 vermeld.

Houdticdere verdere uitspraak aan. Enz.

Nt. 12 Arrondissementsrechtbank te s-Gravenhage,
15 maart 2000 (tussenvonmis)

(DSM/Orffa TIT)
Mis. E.J. Numann, D.H. von Maltzahn en J.A. Hagen

Art. 83, lid 4 ROW 1905

De bevocgdheid tor schorsing bestaat alleen indien reeds apposi-
tie is ingesteld en nict in gevallen waarin oppositie zou kunnen wor-
den ingesteld of waarin ecn partif aankondigt oppositic te zullen in-
stellen. Ev bestaal geen reden de oppositic af te wachten. Partijen
heblben ten overstaan van het EOB reeds uitvoerig met eikaar gedis-
cussieerd over de van belang zijnde punten in deze zaak. Orffa heeft
nict gesteld dat zij nog geheel nieuwe argumenten regen het octroci in
de oppusitieprocedure zal inbrengen. Mede gelet op de tijd die met dic
procedure gemoeid zal zijn, bestaat cr dus geen goede reden om de
beslissing van ket EOB in oppositic af te wachren.

Art. 51 Ry

Aangezien in dit vannis enkel de provisionele vorderingen aan de
orde zifn, gout het om een voorlopig cordeel waarbij de maatstaf
weordt gehanteerd of er cen niet te verwaarlezen kans bestaat dat het
octrooi bif een beoordeling ten gronde zal worden vernietigd.

Art. 1A ROW 1995

Ook indien juist is dat de DNA volgarden uit de conclusies zich op
geen enkele wijze van de in de natuur veorkomende volgorden onder-
schefden, dan nogzifn de conclusics 1-4 van het octroot nicuw, omdint
de uitvinding voorziet in een gezuiverde en geiselcerde DNA volgorde
die codeert voor fytase, welke voordien niet bekend, althans niet be-
schikbaar was.

Art. 2A ROW 1995

Tn zake van gentechnologie als hicr aan de orde kan uitvindings-
heogte aanwezig worden geachit indien er geen redelijke verwachting
was dat het kloncren en tot expressie brengen van cen gegeven gen
succesvol kon verlopen.

Art, 53, lid sub b ROW 1995

Fytase wordl als een van de bestanddelen van de fermentatic-
broth rechtstrecks verkregen door toepdassing van de geoctrooteerde
werkwijze. Dat vervolgens nog enige zuivering moet plaatsvinden
voordat het fytase dagdwerkelijk kan worden gebruike voor het doel
wagarvoor et is bestemd, doet hicr niet aan af.

Art. 7o, lid 7 ROW 1995

Er is geen veden de bewifslast om te keren aangezien de geoc-
trooicerde werkwijze niet betrekking heeft op de vervaardiging van
een nieuwvoorthrengsel. Het voortbrengsel fytase bestond immers al
voor de priovitcitsdatum. Dar ket fytase bereid volgens het octrooi
zutverder zowziin dan heruit de stand van de techniek bekende fytuse
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is geen reden om aan te nemen dai het een nieuw voorthrengsel be-
treft.

Art. 53 ROW 1995

Gelet op de door DSM overgelegde onderzoeksresultaten die wel-
iswaar geen 100% stuitend bewifs van inbreuk leveren, maar wel
sterke aanwijzingen bevatten dat inbreuk wordt gemaake, kan Orffa
niet langer volstaan met een blote entkenning van de inbreuk, maar
zal zif meer duidelijkheid moeten geven welke DNA volgorde het door
hiaar gebruikre gen heefr. De Rechtbank heeft er in dit staditem van de
procedure begrip voor dat Orffa deze informatie nict bij de wederpar-
tij bekend wil doen worden. Indien DSM dit begrip eveneens hecft,
zou een oplossing daarin gevonden kunnen worden dax partijen ovei-
eenkomen dat Orffa de benodigde informatie confidentieel ter hand
zal siellen aan cen in onderling overleg wit te kiczen onderzoeks-
institunt, dar aan de hand van dic informatie dient te bepolen of en
in hweverre de DNA volgorde veldoet aan conclusic 1 (c). Deze rappoi-
tage zal in zodanige vorm dienen te geschieden dat geheime bedriffs-
gegevens van Orffa iiet bij DSM bekend waorden.

1 DSM NV te Heerlen,

2 Gist Brocadces BV te Delft, eiseressen in conventie, ver-
weersters in voorwaardelijk reconventie, procureur mr.
H.C.de Grootveld, advocaten mrs. F.A.M. Hendrick en
M. Herschdorler te Amsterdam,

tegen

1 Orffa Nederland Feed BY 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 OrffaBelgium NV te Londerzeel, Belgié, gedaagden incon-
ventie, gedaagden sub 4 en 5 tevens eiseressen in voorwaar-
delijke reconventie, procurcur mr. R.E.P. dc 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-
ducries staat tussen partijen het volgendc vast:

a DSM is houdsrer van Europces octrooi EP 420.358.B3
(hierna: het octrooi), indicningsdatum 27 scptember 1990
onder inrocping van de prioriteiten 27 september 1989 (EP
89202436) en 17 augustus 1990 (EP 90202231). De 0ctrooi-
aanvrage is gepubliceerd op 3 april 1991. De verlening van
het octrooi is gepubliceerd op 12 mei 199¢. Het octrooi be-
treft cloning and expression of microbial phytase; dc uitvinding
heelt betrekking op de microbidle productie van fytase. Het
octrooi geldt voor Qostenrijlk, Belgié, Zwitserland, Duits-
land, Denemarken, Spanje, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk,
Griekenland, Ttalig, Liechtenstein, Luxemburg, Zweden en
Nederland.

b De conclusies van hel ectrooi (voor zover deze onder meer
in Nederland gelden) luiden in het Lngels, dc taal van de
verleningsprocedure, als volgt:

1 A DNA sequence encoding a fungaf piiytase which catalyses the
liberation of ar least one fnorganic phosphate from o myofnositol
phosphate, said DNA sequence being selected from the group consis-
ringof

(a) DNA sequences comprising ¢ nucleotide sequence encoding the
amino acid sequence as depicted in Figure 8 from position -23 to 444,
o from postEion + 1 10 444

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

(€) DNA sequences iybridizing at low stringency conditions (5 xSSC;
50 °C, avernight; washing in 6 x SSC at room temperature) with o
DNA fragment corresponding to @ cDNA of the nucleotide sequence
depivied in Figure 6 from position 210 to 1123.

2 A DNA sequence which is related to the DNA sequence af claim 1 by
the degeneration of the genctic code.

3 A DNA sequence of clain 1 ar 2, characterized in that it is derived
Jrom an Aspergilius source.

4 A DNA sequence of claim 3, characierized in that it is derived from
an Aspergillus ficuum or an Aspergtlius niger source.

3 An expression construct characterized n that a DNA sequence of
any one of claims 1 to 4, is aperably linked to a regulatory region
capable of directing the expression of the phytase in a suitable expres-
sion host.

& An expression construct of claim s, firther characterized in that the
DNA seguence also contains a secretory leader sequence providing for
the secretion of the phytase.

7 The expression construct of clatm 6, further characterized in that
the sequence encoding the sceretory leader sequence [s homoelogous to
the DNA sequence.

8 The expression construct of claim 6, further characterized in that
the sequence encoding the secretory leader seqticnce is the DNA se-
guenceencoding the 18 anino actd ov the 24 amine acid glucoamylase
stenal sequence.

o The expression construct of any one of claims 5 to 8, 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 cxpression construct of any one af claims 5 t0 9, characterized
in that the requlatory region is derived from a gene selected from the
group comprising the genes encoding a glucoamylase, a phytase, «
Sfungal amylase, an acid phospheatase, and a GAPDH.

11 A vector capable of transforming a host cell characterized in that
the vector contains an expression construct according to any one of
claims s to 10,

12 The vector of claim 11, further characterized in that it is a plas-
mid.

13 A transformed host cell characterized in that it is transformed with
a vector of claim 11 o1 12.

14 The transformed host cell of claim 13 which is selected from the
group consisting of bacteria, yeast and fungi.

15 The transformed host cell of claim 14 which is of the genus Asper-
gillus, Trichoderma, Penicillium, Mucor, Baciilus, Kluyveromyces,
or Saccharomyces.

16 The transformed host cell of claim 15 which is an Aspergillus ni-
gen, Aspergillus ficuum, Aspergillus awamori, Aspergillits eryzae,
Trichoderma reesel, Mucor michei, Klyyveromyces lactis, Sac-
charomyees cerevisiae, Bacillus subtlis or Bacillus licheniformis spe-
cfes.

17 A process for the production of a 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.

¢ Gist-Brocades heeft van DSM het recht verkregen om de
uitvinding onder het octrooi te exploiteren.

d Gedaagde sub 3 vervaardigt in Dencmarken het product
Phytasc Novo.

e Gedaagden sub 3 en sub 4 bieden Phytase Novo aan in on-
der andere Nederland, Denemarken en Belgié en zij verko-
pen dit product 2an 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 premixbedrijven in Nederland en Bel-
gié.

[Dealnemers van Orffa c.s. verwerken Phytase Novo in kant-
en-klaar veevoer ter levering aan mengvoederbedrijven of
mengen Phytase Novo met vitaminen, mineralen enfof an-
dere enzymen tot een zogenaamde premix dic vervolgens
wordtdoorgeleverd aan derden zoals mengvoederbedrijven
of veebedrijven ter verdere vermenging tot veevoer.

2 Vordering, grondsiag en verweer

2.1 Tn conventie vorderen DSM c.s. Orffa c.s. ieder afzonder-
1ijk 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 inbreulk 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 productenenvande alnemers als-
mecdcdicafnemerscenaangetekende briefte verzenden met
demededelingdathet product Novo Phytascinbrecuk maakt
op een aan DSM c.s. teekomend octrooi.

Daarnaast vorderen DSM c.s. ieder der gedaagden bij wijze
van provisionele voorziening, voor de duur van de behan-
dcling van dc hoofdzaak, inbreuk verboden op te leggen
overcenkomstig de ten principale gevorderde verboden, op
verbeurte van een dwangsom.

Tenslotte vorderen DSM c.s. Grffa c.s. hoofdelijk te veroor-
delen tot vergoeding van de tengevolge van de inbreuk gele-
den schadce enjof afdrachi van de door de inbreukmakende
handclingen door Orffa c.s. genoten winst.

2.2 DSM c.s. stellen daartoc dat het door Orffa ¢.s. in het ver-
keer gebrachre product Phytase Wovo valt binnen de
beschermingsomyang van het octrooi, aangezien het moet
worden beschouwd als een voortbrengsel dat rechistreeksis
verkregen door toepassing van de werkwijze van conclusie
7.

2.3 Qrffa 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 besiuiten om de primaire
dan wel subsidiaire vordering zoals ingesteld in het
schorsingsincident nict toc tc wijzen, het Nederlandse deel
van het Europees octrooi EP 0.420.358 tc vernictigen.

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 nict inventicf 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 dc vorde-
ring in reconventie.

3 Beoerdeling

in conventie en in reconyentic

3.1 Ambtshalve 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 tocpassing is.

VOOTes in conventie

formele kwesties

3.2 Bij het vonnis van 29 september 1999, zoals dat inge-
volge de beslissing van 15 oktober 1999 moet worden gele-
zen, heeft de rechtbank zich onbevoegd verklaard tot ken-
nisneming van de vorderingen tegen de gedaagdensub 1, 3,
4 en 5, voor zover dic strekken ot inbreukverboden in Bel-
gi¢, en van dc nevenvorderingen die daarmee samenhan-
gen. De rechtbank heeft de zaak tegen dezce gedaagden voor
hetoverige aangehouden, totdat de bevoegdheid 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 dac ar-
tikel 24 EEX de mogelijkheid verschaft cen provisionele
voorziening te treffen, doch slechts mer 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 gedaagden kan de rechtbank de provisionele vor-
deringen behandelen.

3.4 DSM c.s. moeten in hun vordering tegen gedaagde sub z
niet-ontvankelijk worden verklaard, Tegenover de stelling
van gedaagde sub 2 dat zij geen enkele betrokkenheid heelt
bij enig octrooirechtelijk relevant handelen hebben DSM
¢.s. alleen aangevoerd dat dit niet zo voor de hand lijkt tc
liggen gezien de omstandigheid dat gedaagde sub z cen
dochtervennootschap is van gedaagde sub 3. De rechtbank
acht dczc betwisting onvoldoende gemotiveerd. DSM c.s.
hcbben geen concrete feiten gesteld waaruit zou kunnen
worden afgeleid dat gedaagde sub 2 wel mert 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 Hicruit vloeit voort dat in dit stadium alleen over de
provisionele vorderingen tcgen de gedaagden sub 1, 3, 4 en
5 moet worden beslist.

3.6 Orila ¢.s. hebben zich op het standpunt gesteld dat het
door hen ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van zg
scptember 1999 meebrengt dat de behandeling van deze
zaak daardoor is geschorst. Dc rechitbank kan Orffa c.s.
hierin nict volgen. Het bevocgdhcidsincident was door
Orffa opgeworpen (onder meer) omdat nict dc Nederlandse,
doch de Belgische rechter bevoegd zou zijn. Ter zake van de
gevorderde provisionele voerzieningen met gelding binnen
Nederland hebben Orffa ¢.s. evenwel nimmer betoogd dat
dec Belgische rechrer bevoegd zou zijn. Desgevraagd heeft
de raadsman van Orffa c.s. ter zitting ook nict kunnen aan-
geven welke andere rechter dan de Nederlandse dergclijke
voorzieningen zou kunnen geven. De bevocgdhcid 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 doer hetr appel wordt bestreken. Daar
komt nog bij dat de voortzetring van de behandeling van
het geschil niet geschiedt ter uitvoering van het vonnis van
29 september 1999, zodat deze niet door het bepaaldce in
artikel 350 Rv getroflen wordt.

3.7 Orffa c.s. hebben verder betocogd dat DSM c¢.s. niet ont-
vankelijk moctcn worden verklaard, aangezien zij hun
vorderingsrecht (hun /us agendi) al in cen eerder stadium
hebben prijsgegeven. Orffa c.s. doclen daarbij op het vol-
gende. Bij dagvaarding van 19 februari 1999 hcbben DSM
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¢.5. Orffa c.s. betroldien in een versnelde bodemprocedure
ter zake van beweerdelijlke inbreuk op het octrooi. Bij con-
clusie van eis hebben DSM c¢.s. hun provisioncle vorderin-
geningetrokken omdat zij inmiddcls een kort geding regen
ecnaantal gedaagden waren begonnen. In kort geding heeft
de president geoordeeld dat DSM c.s. niet-ontvankelijk
diende te worden verklaard omdat zij haar inbreuk-
vordering hadden ingesteld v6or de verlening van haar Eu-
ropese octrooi, Tegen dit vonnis zijn DSM c.s. in lioger be-
roep gegaan. De bodemprocedure hebben zij ingetrokken
en vervolgens hebben zij, na de verlening van het Europese
actrooi, dc 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.
Uitgangspuntisdar provisioncle voorzicningen in icder sta-
diwm 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 feiren opgetreden: inmiddels is het Eurapese octrooi im-
mers verleend. Dat was de voorwaardc waaronder dc
(nieuwe) rechrsvordering kon worden ingesteld zodat cok
pas op dat moment het vorderingsrecht ten aanzien van de
provisionele voorziening ontstond.

Beslissend is of DSM c.s. op dit moment belang hebben bij
een voorlopige voorziening. Dat is onweersproken het ge-
val. Juist door het nieuwe frit dat de hoofdzaak bij het von-
nis van 29 september 1999 is aangehoudcn, heeft dat be-
lang alleen nog maar aan krachr gcwonnen.

3.8 Orffa c.s. hebben tenslotte verzacht de procedure op de
voet van artikel 83, vierde lid, ROW 1995 te schorsen

— totdat het Europees Octrooibureau (hierna: EOB) uit-
spraak in een in te stellen oppositieprocedure heeft gedaan,
althans

— rotdat de Nederlandse rechter een definitieve nitspraak
heeft gedaan in de bij dagvaarding d.d. 15 september 1999
door gedaagde sub 3, incidenteel eiseres sub 2, ingeleide
nietigheidsactie.

De rechtbank overweegt hieromtrent allereerst dat de be-
voegdheid tot schorsing ex artikel 83, vierde lid, ROW 1995
alleen bestaat indien reeds oppositic is ingesteld cn nict in
gevallen waarin oppositic zou kunnen worden ingesteld of
waarin een partij aankondigr oppositie te zullen instellen.
Inicder 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 OB reeds uitvocrig mct clkaar heh-
ben gediscussicerd over de van belang zijnde punten in deze
zaak. Orffac.s. hebben nier 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 LOB in oppositie af tc wachten.
Evenmin bestaat reden de afloop van de nietigheidsactic af
te wachten. Voor zover nodig zal in deze procedure reeds op
deargumenten dic steeklken tot vernietiging van het octrooi
warden ingegaan.

inhondelijk

3.9 Dercchrbank zal allereerst de nictighcidsvragen behan-
delen. Aangezien in dit vonnis enkel de provisionele vorde-
ringen aan de orde zijn, gaat het om een voorlopig oordeel
waarbij de maatstaf wordl gehanteerd of er een niet te ver-
waarlozen kans bestaat dat het octrooi bij een beoordeling
Len gronde zal worden verniciiad.

Orffa c.s. hcbben betoogd dat conclusies 1 tot 4 van het oc-
trooi nict nécuw zijn, omdat dc DNA-volgorden, zoals dcze
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 ficaum en Aspergillus terreus fytase-activiteit
verteonden.

3.10 Dit betoog wordt verworpen. Qok indien juistis dat de
DNA-volgorden uit de conclusies zich op geen enkele wijze
van de in de natuur voorkomende volgorden onderschei-
den, dan nogis hetoctrooi nieuw, omdatde witvinding voor-
ziet it een gezuiverde en getsoleerde DNA volgorde dic co-
deert voor fytase, welke voordien niet bekend, althans niet
beschikbaar was.

3.11 Orffa c.s. hebben vervolgens betoogd dat de conclusies
uitvindingshoogtc missen, omdat de oplossing van het door
het octrooi gestelde probleem op vear de hand liggende
wijze en zonder roepassing van uitvinderswerkzaamheid
volgt uit de stand der technick.

Volgens het octrooi is het technische probleem het vinden
van een economische werkwijze voor de productie van fy-
tasc. De oplossing wordt gevormd door het verschaffen van
een DNA-volgorde, welke codeert voor een schimmelfytase,
en het verschaffen van expressieconstructen, vectoren, gc-
transformeerde gastheercellen en werkwijzen veor het pro-
duceren van recombinante fytasen.

3.12 Partijen zijn het erover eens dat een voordracht van
Gibson e.a. in oktober 1987 in Japan de meest nabijgelegen
stand van de technick vormt. Daarin worden vier peplide-
volgorden beschreven op basis waarvan een oligo-
nucleotide-probe ontworpen zou kunnen worden. Even-
eens staat vast dat achteraf is gebleken dat het door Gibson
beschreven peptide 1T daadwerkelijk kon worden gebruikt
als basis voor cen 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 nitvindingshoogte aan-
wezig kan worden geacht, indien er geen redelijke verwach-
ring was dat het kloneren en tot expressic brengen van een
gegeven gen succesvol kort verlopen. Partijen verschillen
van mcaing over de vraag of er een redelijke verwachting
was dat peptide TT met succes zou kunnen worden gebruikt.
3.14 Uit het door Orffa c.s. overgelegde verleningsdossier
blijkt dat de Aanvraagaldeling van het EOB aanvankelijk
twijlels heeft geuit ten aanzien van de inventivitcit, maar
dat zij blijkens haar mededcling van 5 fcbruari 1998 van
oordeel was dat wel degelijlk van uitvindingshoogte kon
worden gesproken, omdat het gebruik van peptide II "at
lcastreguired undue experimentation, when taking intoac-
count the (further) information which was available at the
priority date’. Het EOB is tot dit standpunt gekomen nadat
het zich een en andermaal nitvoerig door beide partijen
heeft laten voorlichiten.

De rechtbank heeft voorshands geen reden anders te oorde-
len dan het EOB heeft gedaan.
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ITicrbij wordt nog aangetekend dat de onderzocksgroep die
in 1987 de vier peptides heeft genocmd klaarblijkelijk zelf
ook geen kans heeft gezien om peptide TT met succes tc ge-
bruiken. Als het de onderzoeksgroep zelf al niet lukt, kan
des te minder van de gemiddelde vakman worden verwacht
dathij meteen redelijke kans op succes pogingen in die rich-
ting onderncemt.

3.15 Orffac.s. hcbben voorts bestreden dat de beschrijving van
denitvinding duidelijk en volledig is.

Ten aanzien van conclusie 1, kenmerk (c) hebben zij opge-
merket dat deze Iaag stringent hybridisatiecondities specifi-
ceert, welke door een deskundige niet zodanig kunnen wor-
den toegepast dat zij lciden tot identificatie van DNA-
volgorden als geclaimd. Volgens Orffa c.s. is conclusic 1 (¢)
niet meer dan een uitnodiging om een onderzoeks-
programma te starten teneinde DNA volgorden te vinden
dic onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen.
DSM ¢.s. hebben in reactic hicrop echter terecht gesteld dat
de hybridisatictest in conclusic 1 (¢) een eerste screening is
om tezien of iets onder het octrooi valt, en dat daarnaastaan
het functionele vereiste in de kop van conclusie 1 moet wor-
den voldaan, namelijk dat sprake is van een DNA-volgorde
dic codeert voor een uit een schimmel afkomstig fytase, Een
DNA-volgorde dic daar nict voor codeert, valt niet onder de
beschermingsomvang van het octrooi.

Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor conclusie z, nu deze
ongeclausuleerd verwijst naar conclusie 1 en derhalve ook
naat de kop van die conclusie.

3.16 Orffa c.s. hebben tenslotte onder verwijzing naar arti-
kel 75, cerste lid onder ¢, ROW 1995 gesteld dat DSM c.s.
geprobeerd hebben om materic te beschermen dic nict dui-
delijk en onomstotelijl is af te leiden uit de oorspronkelijke
aanvrage.

Genoemde vernietigingsgrond heeft betrekking op de si-
tuatic dat als gevolg van wijzigingen tijdens de aanvraag-
procedure of tijdens de oppositicprocedurc wijzigingen in
hetoctrooi worden aangebrachtzodanig dat hetoctrooi wel-
iswaarwordt gedekt door degewijzigde aanvrage, maar niet
meer door de corspronkeliike aanvrage, met andere woor-
den dat nicuwe matcerie is toegevoegd die ontbrak in de oor-
spronkelijke aanvrage.

Orfta ¢.s. hebben betoogd dat ¢r op twee manicren uitbrei-
ding ten opzichte van de oorspronkelijke stukken hecft
plaatsgevonden, namelijk zowel bij conclusie 1 (c) als bij
conclusie 2.

Dit betoog gaat niet op, aangezien het onderwerp van deze
conclusics wordt gedclr door de paragrafen 25 en 26 van de
beschrijving van het octrooi, welke paragrafen identick zijn
aan de regels 16 tot en met 26 van bladzijde 4 van de oor-
spronkelijke aanvrage. Er heeft dus geen wijziging van dc
beschrijving plaatsgevondern.

3.17 Dc conclusic is dat de aangevoerde vernietigings-
grondcn voorshands alle moeten worden verworpen.

3.18 Thans moet worden beoordeeld of Orffa ¢.s. inbreuk
maken op het octrooi. Daarbij gaat het om conclusic 17 van
het octroei, de werkwijze voor de productie van fytase. Con-
clusie 17 is gerelateerd aan de daaraan voorafgaande con-
clusics. De inbreukvraag kan worden beperkt tot de vraagof
Orffa c.s. bij de productic van Phtase Novo gebruik maake
van een gen, dat codeert voor cen uit cen schimmel afkom-
stige fytase en waarvan de DNA-volgordc voldoctaan de ver-
efsten van conclusie 1 (a), (b) of (¢).

3.19Orfla c¢.s. hebben doen opmerken dat DSM c.s. nietaan-
nemelijk hebben gemaakt dat de onderhavige, door ge-
daagde sub 3 vervaardigde, fytaseproducten de directe pro-
ducten zijn van de in het octrooi geclaimde werkwijze.
Volgens Orffa c.s. is het rechtstrecks verkregen product van
dewerkwijze een zogeheten fermentatiebroth of ecn kweck-
medium, dat bestaat uit talrijke componenten, waarvan fy-
taseerslechts één is, en dat door middel van eenaantal extra
processtappen moet worden verwerkt voordat het [ytase
wordt verkregen.

3.20 Dit verweer faalt. Uit de hiervoor weergegeven stelling
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. Datvervolgens neg cnige zuivering moet plaats-
vinden voordat de fytasc daadwerkclijk kan worden ge-
bruikt voor het doel waarvoor het is bestemd doet hicr nict
aan af.

3.21 De bewijslast van de inbreuk ligr op DSM c.s. Anders
dan DSM c.s. hcbben bepleit is er geen reden de bewijslast
overeenkomstig het bepaalde in artikel 7o, zevende lid,
ROW 1995 om te keren, aangezien de gencrraoieerde 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 danhet uit de stand der
techniek bekendc fytasc is gcen reden om aan te nemen dat
het een nieuw voortbrengsel betreft.

3.22 Orffa c.s. hebben niet met zoveel woorden betwist dat
zij een gen gebruiken dart valt onder het ocirooi. Zij hebben
ermee volstaan te stellen dat DSM c.s. dit niet hebben bewe-
zen. Uit hun proceshouding leidt derechtbank echter wel af
dat zij ook hebben willen betwisten dat zij een gen gcbrui-
ken dat onder het octrooi valt.

3.23 DSM c.s. hebben gewezen op een onderzoek waaruit
blijkt dat de DNA-volgerde van het door Orffa c.s. gebruikre
gen een homologic heeft van tenminste 91% mer de in con-
clusie 1 {a) van het octrooi bedoelde DNA-volgorde. 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
conclusic 1 (c).

3.24 Gelet op de door DSM c.s. overgelegdce 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. nictlahger kunnen volstaan met een blote ontken-
ning van die inbreuk, maar dat zij mccr duidclijkheid moe-
ten geven welke DNA volgorde het door hen gebruikte gen
heeft.

De rechtbank acht het daarom noodzakelijk datr Orffa c.s.
deze inlichtingen verstrekt, Zij heeft er in dit stadium van
de procedure begrip voor dat Orffa ¢.s. deze informatie niet
bij de wederpartij belkend wil doen worden. Indien de we-
derpartij dit begrip eveneens heeft, zou ccn oplessing
dazrin gevonden kunnen worden dat partijen overecnko-
men dat Orfla c.s. de benodigde informatie confidenticel 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-volgotde valdoet
aan conclusic 1 (¢). De rapportage zal in een zodanige vorm
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dienen te geschicden dat geheime bedrijfsgegevens van
Orffa ¢.s. nict bij TISM ¢.s. bekend worden.

VOOTES [11 CONVERLE €n in teconventie

3.25 De voorwaarde waaronder de eis in recotiventic is inge-
steld, is, zoals uir het vorcnstaandc 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 onderzock als hicrvoot be-
doeld heeft plaatsgevonden of wanneer partijen niet tot
overcenstemming 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 verderc vertraging van de procedurc te voor-
komen zal de rechtbank bepalen dat hoger beroep van dit
vonnis nict kan worden ingesteld dan tegelijk met het in
deze procedure te wijzen eindvonnis.

3.28 Tedere verdere beslissing wordt aangehouden.

Beslissing

Dcrechtbank:

in conventic en in reconventie

— gelast partijen, deugdelijk vertegenwoordigd en vergezeld
van hun raadslieden, met het doel als hierboven ondcr 3.25
aangegeven, t¢ verschijnen voor de rechitbank of een door
haar nader te bencemen rechtercommissaris, in cen der za-
len van bet Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 6o te Den
Haag. op een ten verzoeke van de procurenr van de meest
gerede partij nader te bepalen dag en uur; et verzoek om dag-
bepaling dient vergezeld te gaan van een opgave van de verhinder-
data van alle betrokkenen;

— bepaalr dat partijen tot uiterlijk 10 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 elkke verdere beslissing aan. Enz.

Nr. 13 Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese
Gemeenschappen, 12 januari zooo (zaak T-19/99)

(Companyline)

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

Art. 7, lid 1, b Gemeenschapsmerkenverordening

et teken’Companyline' isuitslnitend samengesteld wit dein de
Crgelstalige landen gebruikelijke termen “company’ en “ling. De
term ‘company’ geeft aan, dat hiet product of de dienst bestemd {5 voor
underncmingen. Het woord *line” heeft mebrdere betekenissen. Tne de

financiéle en de verzekeringssector betekent het mer name ecn

verzekeringstak of een productenpakket of -groep. Het zijn dus twee
genericke termen voor een producten- of dienstenpakket voor ender-
nemingen.

Door het aaneenschrijven van deze termen, zonder enige wijziging
van de grafische voorstelling of de betekenis, krijet het teken geen
extra kenmerk, waardeor ket zin zijn geheel geschikt zou kunnen
worden om die diensten van verzoekster te onderscheiden.

De omstandigheid dat het woord Companyline als zodanig niet in
woordenbocken voorkomt, ook niet in twee woorden geschreven, ver-
andert niets aan deze vaststelling.

Art. 7, lid z GMV

Deint artikel 7 genoemde weigeringseronden vinden blifkens het
tweede lid ook toepassing, indien zif slechts in een deel van de Ge-
meenschap bestaan. Bijgevelg was de weigering tot inschrifving in
casu gerechtvaardigd, aangezien het woord Companytine in het En-
gelse taalgebied niet voor bescherming vatbaar is.

DKV Deutsche Krankenversicherung AG te Keulen, Duits-
land, verzoekster, advocaat S. von Petersdorff-Campen te
Mannheim en te Karlsruhe,

tcecn

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (mer-
ken, tekeningen en modellen)(BHIM), verweerder, gemach-
tigden A. von Mithlendahl en D. Schenner.

Vooigeschiedenis van let geschil

1 Op 23 juli 1996 hecft verzoekster een aanvraag om ccn
gemccenschapsmerk ingedicnd bij het Burcau voor harmo-
nisatie binnen de interne markt {(merken, tekeningen en
modellen} (hierna: "Burean’). Het Bureau heeft de aanvraag
op 24 juli 1996 ontvangen.

2 Deinschrijvingsaanvraag betreft het woord Companyline,
3 De dicnsten waarvoor de aanvraag is ingediend, zijn *ver-
zekeringen en financiéle zaken’, behorend tot klasse 36 als
bedocld in de overcenkomst van Nice 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 onderzocker de
aanvtaag 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 (EG) 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 artikel 50 van
verordening nf, 40/94 bij het Bureau beroep ingesteld tegen
de beslissing van de onderzoeker. De toelichting van de be-
rocpsgronden is ingedicnd op 3 juni 1998.

6 Het beroep is aan de onderzoeker voorgelegd ter prejudi-
ci€le herziening overeenkomstig artikel 60 van verordening
nr, 40/94.

7 0p 2 juli 1998 is het beroep verwezen naar de kamers van
beroep.

8 Hct beroep is verworpen bij beslissing van de eerste kamer
van beroep van 18 november 1998 (hicrna: *bestreden be-
slissing’), die verzoeksterop 19 november 1998 is betekend.

Conclusies van partijen

9 Verzockster concludeert dat het het Gerecht behage:

— primair, de bestreden beslissing in dicr 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 financiéle zaken)
tezamen mict de verklaring van verzoekster, dat zij geen ex-
clusicve rechten zal docn gelden op de bestanddelen *com-
pany’ of 'line’;

- subsidiair, de bestreden beslissing te vernietigen.

10 Het Bureau concludeert dat het het Gerecht behage:
—de primaire vordering niet-ontvankelijk te verklaren;
—hetberocp voor het overige te verwerpen;

—verzoekster in de kosten te verwijzen.

11 Inhet 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 dicr voege te wijzigen dat het Bureau wordt gelast,
het teken Companyline als gemeenschapsmerk voor de
diensten van klasse 36 (verzekeringen cn financiéle zaken)
in het Blad van gemeenschapsmerken te publiceren teza-
men met de verklaring van verzoekster, dat zij geen exclu-
sieverechten op de bestanddelen ’company’ of "line zal doen
gclden. Verzockster heeft tevens gevorderd, verweerder in
de kosten te verwijzen.

1z Ter terechtzitting heeft verzoekster haar primaire vorde-
ring ingetrokken, waarvan het Gerecht akte heeft genomen.

De vordering tot vernietiging

13 Verzoekster voert in wezen dric middclen 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 ¢, van die verordening, uitgelegd in sa-
menhang met artikel 12, sub b, en in de derde plaats mis-
bruik van bevoegdheid.

Schending van arrikel 7, lid 1, sub b, van verordening nt. 40/94
Argumenten ven pariijen

14 Verzoekster stelt, dat her oordeel van de kamer van be-
roep, dat het woord Companyline niet geschikt is om de
door haar aangcboden financiéle en verzekeringsdiensten
tc onderscheiden, juridisch en feitelijk onjuist is, omdart 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 uirt te sluiten.

16 Bovendien moet het tcken altijd in zijn gecheel worden
becordeeld en niet naar zijn afzonderlijke bestanddclen.
Het gedeponeerde teken, Companyline, is samengesteld uit
twee woorden: *company’ en ‘ling’, Bij de beoordeling van
her enderscheidend vermogen ervan is alleen de totaal-
indruk deorslaggcvend.

17 Uit de motivering van dc bestreden beslissing blijkt
voorts, dat het woord Companyline in de dicnstenscetor
’verzekeringen en financiéle zaken' onbekend is. Het gaat
bijgevolg om een woord dat verzoekster speciaal voor die
sector heeft uitgevonden en dat zelfs voor de Engelstalige
doclgrocp slechts cen vage betckenisinhoud heeit.

18 Verder verzet de systematiek van verordening nr. 40/94
zich tegen toetsing van het onderscheidend vermogen in de
zin van artikel 7, lid 1, sub b, aan de hand van criteria die
cnkel betrekking hebben op het beschrijvend karalter van
een teken in de zin van artikel 7, lid 1, sub c.

19 Tcn slotte stelt verzockster, dat het onderscheidend ver-
mogen van een merk niet alleen voor het Engelse taalgebicd
mag worden becordeeld. Het Bureau is bovendien voorbij-
gegaan aan het feit dar de termen company’ of *line’ in vele
lidsraten van de Gemeenschap zijn ingeschreven, en heeft
aldus de verplichting rot harmoniscring van het com-
munautaire merkenrecht geschonden.

20 Het Bureau merkt op, dat een teken dat elk onderschei-
dend vermogen mist inde zin van artikel 7,1id 1, subb, naar
zijnaard geen merk kan zijn, aangezien het publiel; het niet
als merk zal opvatten (tenzij her merk door het ervan ge-
maakte gebruik onderscheidend vermogen heeft verkre-
gen). Het kan dan ook niet fungeren als tcken, dat wil zeg-
gen als symbool waardoor het product of de dienst in
verband wordt gebracht met de fabrikant of distributeur
ervan.

21 HetBurcauaanvaardt, datcen zeer zwak onderscheidend
vermogen voldoende is om de toepassing van deze
weigeringsgrond uittesluiten. Evenwel isin casu zelfs daar-
van geen sprake.

22 Het Bureau herinnert eraan, dat de in artikel 7 van veror-
dening nr. 40/94 genocmde weigeringsgronden volgens ar-
tikel 7, lid 2, ook van toepassing zijn, indicn zij slechts in
een deel van de Gemeenschap bestaan.

Beopordeling door het Gerechr

23 Blijkens artikel 4 van verordening nx. 40/94 is de beslis-
sende maatstaf bij de beoordeling van de vraag, of een voor
garafische voorstelling vatbaar tcken cen gemcenschaps-
merk kan vormen, zijn geschiktheid om de waren van ccn
onderneming te onderscheiden (zie arrest Gerecht van 8 juli
1999, Procter & Gamble/BHIM, T-163/98, nog niet gepubli-
ceerd in de Jurisprudentie, punt 2o).

24 Hicruit volgt onder mecr, 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 missery’.

26 In casu is het teken vitsluirend samengesteld uitde in de
Engelstalige landen gebruikelijke termen ’company’ cn
ling”. 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 financiéle en de
verzekeringsscctor betekent het met name een verzekering-
stak of een productenpakket of -groep. FHet ziin dus twcece
generieke termen voeor een producten- of dienstenpakket
voor endernemingen. Door het aaneenschrijven van deze
termen, zonder enige wijziging van de grafische voorstel-
ling of de betckenis, 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 nictin
woordenboeken voorkomt, ook nict in twee woorden ge-
schreven, verandert nicts aan deze vaststelling.

27 Bijgevalg mist het tcken Companyline elle onderschei-
dend vermogcen.

28 Aangaande herargument van verzoekster als zou het Bu-
reall de verplichting ror harmonisering van het com-
munautaire merkenrecht hebben geschonden, zij opge-
merkt, dat de in artikel 7 van verordening nr. 40/94
genoemde weigeringsgronden 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 gerechevaardigd, aangezien het woord Compa-
nyline in het Engelse taalgebied nict voor bescherming
vatbaar is.

29 Bijgevolg heeft de kamer van berocp terecht bekrachtigd,
dat het woord Companyline ingevolge artikel 7,1id 1, sub b,
vanvcrordeningnr. 40/94 geen gemeenschapsmerk kan vor-
mern.

30 Zoalsuit artikel 7, 1id 1, van verordening nr. 40/94 blijkt,
is het bestaan van een van dc opgcsomde absolute
weigeringseronden voldocnde om her teken niet als
gemeenschapsmerk 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 ¢, van verordening nt. 40/94, nict tc wor-
den anderzocht.

Misbruik van bevoegdheid

32 Volgens verzockster 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 Naarhetoordeel van het Gerecht zijn cr hoe dan ook geen
objectieve en precieze aanwijzingen, dat dc bestreden be-
slissing uitsluitend of althans overwegend is genomen ter
bereiking van anderc dan de aangegeven doeleinden. Dit
middel dient dan ook te worden afgewezen.

34 Bijgevolg moet het beroep worden verworpen.

Kosten

35 Veolgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de pro-
cesvoering wordt de in hetongclijk gestelde partij in de kos-
ten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien ver-
zockster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig
de vordering van verweerder in de kosten te worden verwe-
zern.

Het Gerecht van Eerste Aanleg (Vicrde kamer),
rechtdoende:

1 Verwerpt het beroep.

2 Verwijst verzockster in de kosten. Enz.

Nt. 14 President Arrondisscmentsrechtbank te
Haarlem, 8 september 2000

(Nike)
Mr. C.}.). van Maancn

Art. 2 Piraterijverordening

Alleszins aannemelifk is dar Cidesporr de beslagen zaken in
Spanije op de markt zal kunnen brengen, ongehinderd door Nike In-
ternational, i de Spaanse Hoge Rand heeft geoordeeld dat Cidesport
in Spanje oudere en sterkere rechten bezit op het merk Nike dan Nike
International, Tveneens aannemelijk (s dat de beslagen zaken ter-
stond na de opheffing van fiet beslag naar Spanje zullen doorreizen.
Het gaat dus om de vraag of Nike International in Nederland ufgifte
kan vorderen van gemerkie waren, die zich in transito op Schiphol
bevinden, en die Cidespore in Nederland niet, maar in het
bestemmingsland Spanfe wel mag verhandelen. De Piraterg-
verordening is daarep nict van togpassing; wit de vererdening zelf en
deslotwoorden vanrov. 34 van et arrest Polo/Lauren v. Dwidua [Hy]
& april 2000, zaak C-383/98. Red.] valt af te leiden dat de verorde-
ning fict oog heeft op goederen die in geen enkele Lid-Staat van de
Gemeenschap legaal in het verkeer gebracht kunnen worden.

Art. 134, Tid 2/° art. 13bis BMW

Mogelifk moet het in-transito-aanwezig-hebben van de gemerkie
waren ap Schiphol krachtens wetsduiding worden aangemerkt als
merkgebruik in Nederland. Van inbreuk is echter eerst sprake bif
merkgebruik in het (Nederlandse) economisch verkeer, hetgeen on-
agntnemelifkis, Qokis in geen geval sprake van moedwillige inbreulk,
i de zakei onderweg zign naar cen land waar zij rechtmatis kun-
nen worden verhandeld, zodat bif Cidesport nict de moedwil voorzit
ont waar ook ter wereld stinks te profiteren van de werfRracht van de
merken van Nike Tnternationdl. Dagraan doet niet af dat Cidesport
mogeliik in China merkinbreuk heeft gepleegd door de monster-
collectic aldagr 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
Hovee Raad daarin klaarbliikelijk geen aanleiding hegft gezien Nike
International de overwinning te gunnen.

Comercial Therica Exclusivas Deportivas SA h.o.d.n. Cide-
sport te L'Hospitalet de Llobregat, Spanjc, ciscres, procu-
reur mt. P, Ingwersen, advocaar mr. A.E. van Zoest te Am-
sterdain,

tcgen

Nike Tnternational Ltd. te Beaverton, Verenigde Staten van
Amerika, gedaagde, procureur mr. P. Heidinga, advocaat
mr. A.P. Meijboom te Amsterdam.

2 De vasistaande feiten

1n dit geding kan van hict 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. Yoor de Benelux is
NIKE op z7december 1974 geregistreerd onder nummer
325981 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-
registeringeschreven op naam van Flora Bemand Mara voar
waren in klasse 25 (sportkleding). De merkhouder heeft ecit
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licentie verstrekt aan Cidesport, een Spaanse onderncming
die zich bezighoudt met vervaardiging en distributie van
sportkleding onder het Spaanse merk NIKE in Spanje.

¢ Tn Spanje hebben partijen jarenlang geprocedeerd. Bij ar-
rest van 20 scptember 1999 heeft de Spaanse Iloge Raad
geoordeeld dat Cidesport oudere en sterkere merkrechten
heeft. In hetzelfde west zijn de merkregistraties van Nike
International in Spanje nietig verklaard en ishet Nike Inter-
national verboden inbreuk te maken op de merkrechten van
Cidesport met betrckking tot haar Spaanse werk N1IKL, Te-
gen dit arrest heeft Nike Tnternational bij het Spaansc Con-
stitutionele Hof beroep ingediend. Op z9 mci zooo hceft
dit Hof bevestigd dat de klacht is ontvangen en de zaak in
bechandeling genomen is. Op 24 juli 2000 heeft het Spaanse
Constitutionele Hof het verzoek van Nike International om
hetarrest van dc Spaansc Hoge Raad te schorsen afgewezen.
dMedio 2000 heeft Cidesport in China een monstercollectic
laten vervaardigen, waarop haar merk Nike is aangebracht.
¢ Blijkens een op 30 juni zeoe 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 nict-
communautaire geederen opgeslagen in douane-entrepot,
in afwachting van doorvoer,

gNaberichtgevingdoor dedouancaan de Stichting Namaak
Bestrijding heeft de douanc deze goederen vervolgens op
verzoek van Nike Tnternational op grond van dc¢ zoge-
naamde Piraterijverordening (EU verordening 3295/94)
twee maal tien dagen tegengehouden.

h Hicrna heefr Nike International conservatoir derden-
beslag tot afgiftc van deze goederen doen leggen onder de
KLM ap Schiphol.

3 De vordering en de grondstag daarvan

3.1 Cidesport vordert dat de president bij vonnis uitvoer-
baar bij voorraad:

—op zal heffen het conscrvatoir derdenbeslag dat op 28 juli
2000 namens Nike Tnternational is gclegd ten laste van
Cidesport onder de KLM te Schiphol;

— Nike International zal vercordelen tot betaling van de
door Cidesport gemaakte buitengerechtelijke incasso-
kosten, welke worden begroot op f 2.500,—;

— Nike Tnternational zal veroordclen 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 cconomisch verkeer in de zin van are, 13A lid
1 van dc Eenvormige Beneluxwet op de Merken (hierna:
BMW) aangczicn dc goederen zich nog in het douane-
entrepot bevinden. Met deze beslagen goedcren zal geenin-
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.¢).
3.3 Daarnaast is volgens Cidesport geen sprake van piraterij
of namaak, zodat de Piraterijverordening — voor zover Nike
International haar vordering hicrop heeft gebascerd — niet
van toepassing is. Tenslotte stelt Cidesport dat Nike Inter-
national geen recht heeft op afgifte in de zin van art. 13bis
BMW, omdat geen sprake is van merkinbreuk, laatstaan van
tc kwadcr trouw gepleegde merkinbreuk. Qok daarom ont-

breckt de grondslag voor cen 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. 7os
lid 1 Rv, en voorzoveel krachtens art, 37 BMW nodig aan de
omstandigheid dat de in geding zijndc verbintenis tot al-
gifte moet worden uitgevoerd op Schiphol.

4.2 De huidige stand van de procedures die partijcn in
Spanje tegen elkander voeren, wettigt alleszins de aanname
dat Cidesport dc beslagen zaken in Spanje op de markr zal
kunncn brengen, ongehinderd door Nike International,
Veorzover Nike Tnternational het tegendecel beweert, heeft
zij bovendien geen belang bij hand having van het beslag op
die {alzonderlijke) grond, aangezien zij op die grond in
Spanje maatregelen zal kunnen treffen, zodra de beslagen
zaken daar aankonicn.

4.3 Eveneens voldoende aannemelijk is namelijk dat de be-
slagen zaken terstond na (eventuele) opheffing van her be-
slag naar Spanje zullen doorreizen. De oorspronkelijke
luchtvrachrbriel vermeldt Barcelona als eindbestermming,
cn zcker na de gebeurtenissen op Schiphol zal Cidesport het
wel uit haar hoofd laren om nog in enig ander land dan
Spanje de confrontatie met Nike International te riskeren.
Bovendien gaat het om monsters voor de nieuwe collectic,
die Cidesport uitsluitend zal willen tonen aan $paanse (lo-
kale) wederverkopers, die immers als enigen in de EG die
collecric kunncn 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 Piraterijverordening cnjof van de
BMW in Nederland afgiftc kan vordcren van gecmerkte 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 her bestemmingsland Spanje wel mag
verhandelen.

4.6 De Piraterijverordening is nict van tocpassing. Uit de
considerans, en uit artikel 2 van de verordening, alsmecdc
uit de slotwoorden van no. 34 van het arrest Polo/Lauren v.
Dwiduavaltaf teleiden dat de verordening het cog heeft op
goederen die in geen enkele Lid-Staat van de Gemeenschap
legaal in het verkeer gebracht kunnen worden, De tegenge-
steldc door Nike Tnternational gehuldigde opvatting impli-
ceert dat Nederland en Spanje ten opzichte van clkaar heb-
ben te gelden als piratennesten, tegen de achtergrond van
het geharmeniseerde EG-merkenrecht is dat een onaanne-
melijke uitleg van de verordening.

4.7 Nike International profiteert dus niet van de fictie van
art. 6 1id 2 aanhef en onder b) van de verordening, die — kort
gezegd — voor de beantwoording van de inbreukvraag
transito-goederen gelijkstelt aan ter plaatse vervaardigde
soederen.

4.8 Of Nike International recht op algifte heeft moet dus
uitsluitend worden beoordeeld naar de BMW. Krachlens art.
13 bis is daartoc vercist dat Cidesport moedwillig inbreuk
maakt op de Benelux-merkrechten van Nike International;
in verband met de territoriale werking van de BMW moct
die inbreuk in de Benelux plaatsgrijpen.
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4.9 Mogclijk moet het in-transito-aanwezig-hebben van de
gemerlkte warcn op Schiphol krachtens wetsduiding (att.
13A lid 2 aanhef en sub ¢) worden aangemerkt als merk-
gebruik in Nederland, Van inbreuk is cchter cerst sprake bij
merkgebruik i1 et (Nederlandse) economische verkeer. De status
van de beslagen zaken — nict communaurtaire goederen in
transito, mct bestcmming Barcelona en Cidesport zelf als
geadresscerde — maakt onaannemelijk dat daarvan sprake
isy daartegenover heeft Nike Inlernational geen omstandig-
heid gesteld die wijst op een mogelijk voornemen van Cide-
sport om in Nederland enigerici markreconomisch rele-
vante handeling tc verrichten met betrekking tot de
beslagen zaken. l'enslottc is in geen geval sprake van moed-
wiilige 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 dc merken van
Nike International. :

4.10 Aan dit laatste (het ontbreken van moedwil in de be-
schreven zin) doet niet af dat Cidesport mogelijk in China
inbreuk heeft gemaakt op aldaar Destaande merkrechten
van Nike International, door de monstercollectic aldaar tc
laten vervaardigen en merken. Evenmin doct daaraan af dat
Nike International bij dc Haarlemse president betoogt dat
Cidesport zich op slinkse wijze heeft meester gemaakt van
de Spaansce rechten op het merk Nike, nu de Spaanse Hoge
Raad daarin klaarblijkelijk geen aanleiding heefr gezicen
Nike International de overwinning te gunnen.

4.11 Deslotsom luidtdat niet is voldaan aan de vercisten die
art, 13 bis Iid 1 BMW stelt voor de tocwijsbaarheid van een
vordering tot afgifte. De beslagvordering is dus ondeugde-
Hjk.

4.12 Cidesport heeft een voldoende spoedeisend belang bij
vrijgave van de beslagen zalcen, nu het een mmonstercollectic
betreft voor een nieuwe collectic.

4.13 Het beslag zal dus worden opgehcven.

4.14 De nevenvordering tot vergoceding van f2.500,— 2an
buitengercchrelijke kosten is niet afzonderlijk bestreden,
cn wordt dus eveneens toegewezen.

4.15 Nike International zal als de in het ongelijk gestelde
partij in de kosten van dit geding worden veroordecld.

Beslissing

De president

5.1 Heft op het conservatoir beslag tot afgifte, dat gedaagdc
op 28 juli zooco ten laste van eiseres heeft gelegd onder de
KLM te Schiphol.

5.2 Veroordeelt gedaagde totbetalingaan cisercs van / 2.500,—
(..

5.3 Veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, tot aan
deze uitspraak begroot op [ 486,19 aan verschotten en
§ 1.550,— aan salaris van de procureur;

5.4 Verkiaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 15 Hof van Justitic van dc Europcse Gemeenschap-
pen, 26 scptember 2000 (zaak C-23/99)

(Commissie/Frankrijk)

.C. Rodriguez Iglesias, president, J.C. Moitinho de
Almeida en L. Sevén, kamerpresidenten, T.J.G. Kapteyn, J.-
P, Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm (rapporteur), M. Wa-
thelet en V. Skouris, rechters

Advocaat-generaal: . Mischo

De Franse denane houdt aan de grens met Spanje auto-onderdeien,
die in Spanje ziin vervaardigd cn dic bestemd zifn om, na doorvoer
vig Frankrijk, op de markt te worden gebracht in een andere lidstaar,
vast om de houders van de beschermde rechten in staart te stellen het
nodige te doen ter bescherming van hun rechien., Llet betreft onderde-
len die bestemd ziin voor voertiigen van Franse merken, en die noch
in Spanje, noch in het land van bestemmring bescherming genicien,
imaar die in Frankrijk modelrechtelifk beschermd zijn en naar Frains
recht deor de Code de la propriéeé intellectuelle als namaakgoederen
worden beschouwd.

Att, 1 Pivaterijverordening

1z confesso is dat verardening (EG) nr. 3295/94 van de Raad van
22 december 1994 tot vaststelling van maatregelen o herin het viije
verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitveer en de plaatsing onder
een schorsingsregeling van nagemaakee of doov piraterii verkregen
gocderen te verbieden (Pb. L 341, blz. 8) [de piraterijverordening|,
niet geldt voor in de Gemeenschap vervaardigde of in het verkeer ge-
brachie nomuaakgoederen, maar enkel voor dergelijke goederen uit
derde landen. De Franse regering betoogt dat de bescherming die deze
verordening biedt hij de binnenkomst van itamaakgoederen uit derde
landen kan worden tenictgedaan indien deze goederen eerst in het
vrije verkeer worden gebracht in een lidstaat, zoals Spanje, waardoor
zif de hoedanigheid van gemeenschapsgoederen krijgen, en vervolgens
angehinderd via cen andere lidstaat kunnen worden doorgevoerd.
Dienaangaande moet worden opgenerkt, dat cen schending van de
verdragsregels inzake ket vilfe verkeer van goederen binnen de Ge-
meenschap niet kan worden gerechrvaardigd met een beroep ep over-
wegingen over het nuttig effect van verordening i, 3295/94.

Artt, 3036 EG-verdrag
Lntracommunautoiredoorvoer valt nict onder het specificke voor-
werp van het fndustriéle en commerciéle cigendomsrecht op tekenin-
gen of modelien. Aangezien de vervaardiging en het (n de handel
brengen van het product in de Ldstaten waar deze verrichtingen
plaatsvinden, geoorloofd zijn en de deorvoer ervan iigt onder liet spe-
cificke voorwerp van het recht op de tekening of et mode! valt in de
lidsigat waar de doorveer plaatsvindt, moet worden vastgesteld dat
de belemmering van het vrife goederenverkeer door de vasthouding
van het product door de douane in laatstbedocide lidstaat met het oog
op de verhindering van de doorvoer ervan, niet gerechtvaardiad is ter
bescherming van de tndustriéle en cominerciéle efgendom.
Het feit dat aan de hand van cen expertise van de onderdelen words
nageeaan of er om kopiedn gaat, kan geen rechtvaardigingsgrond
vormen voor de vasthouding van deze onderdeien deor de doune.
1let onderzoek naar de herkomst en de bestemming van de doorveer-
goederen zou ter plaatse moeten Rurnen worden verricht, indien de
vervoerder beschikt over de relevante stukken of deze onmiddellifk
kan verkrifgen. Tn elk geval steat een vasthouding die tot tien dagen
kan duren, niet in verhoudeng tot ket doel van een dergelifk onder-
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z0ek, zodat zif niet gerechtvaardipd is vanuit het oogpunt van het in
artikel 36 van het Verdrag genoemde doet van bescherming van de
industriéle en commerciéle eigendem.

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 Rcpublick, vertegenwoordigd door K. Rispal-
Bellanger, onderdirecteur juridischc zaken van het Ministe-
rie van Buitenlandse zaken, en R. Loosli-Surrans, chargé de
mission bij die directie, als gemachrigen.

1 Bij verzoekschrift, nccrgelegd ter griffie van het Hof op
2 februari 1999, heeft de Comumissic van de Curopese Ge-
meenschappen krachtens artikel 169 EG-Verdrag (thans ar-
tikel 226 EG) het Hof verzocht vast te stellen, dat dc Fransc
Republick 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 dela propriéré
intellectuelle procedures inzake de vasthouding door de
douane Loe te passen op in een lidstaat van de Europese Ge-
meenschap rechtmatig vervaardigde goederen die bestemd
zijn em na doorvoer over Frans grondgebied op de markt te
worden gebrachtin cenandere lidstaat, waar zij wettig kun-
nen worden verhandeld.

De gemeenschapsregeling

2 Artikcl 36 EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 30 EG)
bepaalt, datdebepalingen inzake het vrije goederenverkeer
vandeartikelen 3o toten met 34 geen beletsel [vormen] voor
verboden of beperkingen van invocr, uitvoer of doorvoer,
welke gerechtvaardigd zijn uit hoofde van (...) bescherming
van de industriéle en commerciéle eigendom. Deze verbo-
dcnof beperkingen mogen echter geen middel tot willekeu-
rige discriminatic noch een verkapte beperking van de han-
del tussen de lidstaten vormen.

3 Wat de industrigle eigendom van tekeningen cn modellen
betreft, geldt verordening (EG) nir. 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 nagemaakre
of door piraterij verkregen gocderen te verbieden (PB L 341,
blz. 8}, niet voor in de Gemeenschap vervaardigde of in het verkeer
gebrachte namaakgoederen, masar enkel voor dergelijke goederen it
derde landen.

4Richtlijn 98/71/EG vanhet Europees Parlementen de Raad
van 13 oktober 1998 {(PB L 289, blz. 28), betreft de rechtsbe-
scherming van tekeningen en modellen, doch zonder de
wetgeving van de lidstaten op dit gebied volledig te harmo-
niscren. De uiterste omzettingsdatum is vastgesteld op
28 oktober zoo1.

5 Artikel 14 van richtlijn 98/71, met als titel Overgangsbe-
paling, luidt als volgt:

Zolang deze richtlijn nict overcenkomstig artikel 18 op voorstel van
de Commissie is gewijzigd, handhaven de lidstaten hun bestaande
wettelijke bepalingen inzake het gebruik van het model van cen on-
derdeel voor het repareren van een samengesteld voortbrengsel met de
bedoeling het zijn oorspronketiike vorm terug te geven, en wijzigen

zif die bepalingen alleen als daarmee een liberalisering van de markt
voor dergelijke onderdelen worde beoogd,

6 Luidens de twintigste overweging van de considerans van
richtlijn 98/71(...) [mag] dc overgangsbepaling in artilkel 14
inzake het ontwerp van een onderdeel dat wordt gebruike
voor de reparatie van een samengesteld voortbrengscl met
de bedoeling het zijn oorspronkelijke vorm terug te geven
in geen geval zodanig (...) worden uitgelegd dat zij een be-
lemmering vormevoor het vrije verkeer van een voortbreng-
sel dat een dergelijk onderdeel is.

7 Aangaande de maatregelen die een beletsel vormen voor
het vrije verkeer van goederen, heeft artikel 1 van beschik-
king 1iir. 3052/95/LG van het Europees Parlement en de Raad
van 13 december 1995 tot vaststelling van een procedure
voor uitwisscling 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 bewrekking op maatregelen
dicdirect ofindirect tot gevelg hebben dathet product alge-
heel wordt verboden of dat de vergunning voor het in de
handel brengen wordt geweigerd.

De Franse regeling

g DcartikclenL. 335-10,L.521-7enL, 716-8 vande Code dc
la propriété intellectuclle, dic respectievelijl van toepassing
zijn op het auteursrecht en de verwante rechten, op gedepo-
neerde tekeningen en modellen en op het merkreche, voor-
zien in een systeem van vasthouding door de douane-
autoritciten van vermoedelijk nagemaakte goedercn. Do
douane kan op schriftelijk verzoek van de houder van het
beschermdc 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 rekencn
vanaf de kennisgeving van de vasthouding van de gocdcren
bij de douanc aantoont dat hij de zaak aanhangig heeft ge-
maakt bij de bevoegde rechterlijke instanties,

g De verkoop, de vervaardiging, dc invoer en het houden
van namaakgoederen op het nationalc grondgebied zijn
strafbare feiten als omschreven in de artikelen T.. 335-2 (au-
teursrecht), L. 521-4 (tekeningen en modellen) en L. 716-9
{merkrecht) van de Code de 1a propriéeé intellectuelle.

10 In meerdere arresten over namaak heeft de Cour de cas-
sation uitspraak gedaan aver gevallen waarin enkel sprake
was van doorvoer van namaakgoederen over het Franse
grondgebied. In een arrest van de strafkamer van 26 april
1990, Asin Crespo Ricardo e.a. tegen Openbaar ministcric
(Bulletin de la Cour de cassation, 1990, nr. 160), betreffende
auto-ondcrdelen, heeft zij gecordeeld, 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 wanneer het goed
rechtmatig in een lidstaat is vervaardigd om, eveneens
rechtmatig, in cen andere lidstaat in de hbandel te worden
gebracht.

De feiten en de precontentieuze procedure

11 De European Automobile Panel Association heeft bij de
Comumissie een klacht ingediend wegens de vasthouding
door de Franse douane aan de grens met Spanje van auro-
ondcrdelen dic in Spanje zijn vervaardigd en die bestemnd
zijn om, na doorvoer via Frankrijk, op de markt te worden
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gebracht in eenandere lidstaat, waar zij mogen worden ver-
handeld.

12 Volgens de Franse douane zijn de betrokken onderdelen,
die bestemd zijn voor voertuigen van Franse merken, naar
Frans recht namaalgoederen die door de Code de 1a prop-
riéréintellectuclic beschermdce recliten op gedeponeerde te-
keningen of modellen en het auteursrecht schenden. De
Fransc douanc houdr vermoedelijk nagemaakle goederen
vast om de houders van de beschermde rechten in staat te
stellen binnen de gestelde termijnen her nodige te doen ter
bescherming van hun rechten.

13 De gemachtigden van de Direction géndrale des douanes
et droits indirccts van het Ministerie van Economische za-
ken, Financién 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 aangckochte on-
derdelen van auto’s van Fransc merken.

14 Bij bricf van 13 mei 1997 stelde de Commissie de Franse
aurtoriteiten ervan in kennis, dat de vasthouding door de
douane van de onderdelen een mert artikel 30 van het ver-
dragstrijdige belemumering van het vrije verkeer van goede-
ren kan vormen, aangezicn deze onderdclen nict bestemd
zijn om op Frans grondgebied in de handel te worden ge-
bracht en zij rechtmatig in Spanje worden vervaardigd en
eveneens rechtmatigin Itali€ in de handel worden gebrachr.
15 Bij brief van 2 juni 1997 antwoordden de Franse autori-
teiten, dat de betrokken nagemaakte onderdclen wegens
hun bedenkelijke kwaliteit cen gevaar vormden voor de vei-
ligheid van de gebruikers, dat dc dounanccontroles v6or het
in dc¢ handel brengen van de vermoedelijk nagemaakre 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 gencemdc
doelstellingen veilig te stellen, cn, 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 gencegen 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 opmcrkingen tc maken. In
deze brief stelt zij, dat de betrokken controles en vasthou-
dingen volgens haar strijdig zijn met 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, artilel 14,1id 2, EG).

17 In haar antwoord van 13 fcbruari 1998 hicld de¢ Franse
Republick vastaan haar voargaande betoog en stelde zij met
name, dat volgens her 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 namaalkgoederen die over het Franse grondge-
bied worden vervoerd, vast tc houdcn. Verder preciscert zij
dat de dounanc 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 Comumnissie eenr mct
redenen omkleed advies aan de Franse Republiek, waarin

zij haarstandpuntomtrent deaard van de vasthouding door
de douane van deze lidstaat herhaalde en de Franse Repu-
blick verzocht, de nodige maatregelen te nemen om rich
binngn ¢en termijn van twee maanden te rekenen vanaf de
kennisgeving van ditadvies naar de gemeenschapsregeling
te voegen.

19 Hicrop deelden de Franse autoriteiten bij nota van
29 september 1998 mee, dat de vasthouding van goedeten
tot doel heeft, de industriéle cn commercicle cigendom in
de zin van artikel 36 van het Verdrag te beschermen, en dat
dc¢ Fransc wetgeving de gevolgen dic het Hof aan het begin-
sel van de territorialiteit van de nationale wet verbindt, vol-
ledig eerbiedigt.

20 Geletop ditantwoord, endaar zij vaststelde datde Franse
Republiek nietde nodige maatregelen had genomen om het
met redenen omkledcadvies op te volgen, heeft dc Commis-
sie het onderhavige beroep ingesteld.

De gestelde niet-nakoming en de beoordeling daarvan door het Hof
21 Volgens de Commissie vormt de vasthouding van onder-
delen door de Franse douanc cen met artikel 30 van het Ver-
drag strijdige beperking van het vrije verkeer van goederen.
22 Dicnaangaande moet worden opgemerkt, dat de Franse
regeling de nationale douaneautoriteiten toestaat, op ver-
zoek van de houder van het recht op een rekening of een
model van auto-onderdelen, vermoedelijk nagemaakte on-
derdelen vast te houden gedurende een termijn van ticn da-
aen, binnenwelke termijrdeverzocker zich tot de bevoegde
nationale rechterlijke instanties kan wenden. Vastgesteld
moet worden, dat een dergelijke vasthouding, waardoor het
goederenverkeer wordt vertraagd en zel[s volledig kan wor-
den geblokkeerd indien het bevoegde gerecht de verbeurd-
verklaring uitsprecke, cenbeperking van het vrij verkeer van
goederen vorme,

23 ITicraan wordt nict afgedaan door her 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 grondgebicd kan
worden toegepast, ongcacht waar deonderdelen zich bevin-
den. Doordat de vasthouding met name van toepassing is
op gocderen dic 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
artilel 30 van het Verdrag strijdige maatregel van gelijke
werking als een kwantitatieve invoerbeperking.

24 Derhalve moet worden nagegaan, of deze maatregel ge-
rechitvaardigd kan zijn.

25 Alvorens te pogen de vasthoudingsprocedure te recht-
vaardigen meteen beroep op artikel 36 van het verdrag, stelt
de Franse regering dat de Franse wetgeving inzake dc vast-
houding door de douane in overeenstemming is mer vcr-
schillende bepalingen van afgelcid recht, namelijk beschik-
king nr. 3052/95, verordening nr. 3295/94 en artikel 14 van
richtlijn o8/71.

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 zicns-
wijze zij zich berocpt op beschikking nr. 3052/95 tot vast-
stelling van cen procedure voor de uitwisseling van infor-
matic over nationale maatregelen waarbij wordt afgeweken
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van het beginscl van hervrije verkeer van goederen., Velgens
haaris hct mocilijk denkbaar, datde maatregelen die krach-
tens deze beschikking kunnen worden genomen cn vervol-
gens ter kennis gebracht, zoals de vasthouding door de
douane waarover het in casu gaat, op zich een schending
van het gemeenschapsrecht zouden kunnen inhouden.

27 Dienaangaande kan worden volstaan mct vast t¢ stellen,
dat beschikking nr. 3052/95 volgens de vijfde overweging
van de considerans ervan, hoofdzakelijl erop gericht is cen
betere kennis te verwerven van de tenuitvoerlegging van het
vrije gocderenverkeer [n niet-geharmoniseerde sectoren en
dc problemen dic zich daar voordoen te identificeren ten-
einde passende oplossingen aan tc dragen. Zij heeft niet tot
doel, vast te stellen welk scort maatregelen verenigbaar is
metde verdragsregels inzake het vrije goederenverkeer. Het
feit dat de vasthouding door de douane onder de in beschik-
king nr. 3052/95 genoemde maatregelen valt, kan dus in
geen geval de verenigbaarheid van cen dergelijke procedure
met de verdragsregels tot gevolg hebben.

28 De l'ranse regering stelt verder, dat de houder van een
recht op cen tekening of cen model, krachrens verordening
nr. 3295/94 dc douaneautoriteiten schriftelijk om hun rus-
senkomst kan verzoeken wanncer uit derde landen afkom-
stige namaalgoederen 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 crkent, dat verordening nt. 3295/94 geen betrekking
heeft op de intracommunautairc handcl, doch stelt dat de
bescherming die deze verordening biedt bij de binnen-
komst van namaakgoederen uit derde landen kan worden
tenietgedaan indien deze goederen eerstin het vrije verkeer
worden gebracht in een lidstaat, zoals Spanje, waardoor zij
de hoedanigheid van gemecnschapsgoederen krijgen, en
vervolgens ongehinderd via cen anderce lidstaat kunnen
worden doorgevoerd. Het zou immers voldoende zijn, dat
lidstaten de goederen op hun grondgebied in het vrije ver-
keer brengen opdat zij nier meer zouden kunnen worden
tegengehouden door een andere lidstaar, die meer belkom-
merd is om de bescherming van de industriéle en commer-
ciéle eigendom, wanneer her grondgebied van laatst-
bedoeldelidstaat slechts voor doorvoer wordt gebruikt. Een
dergelijke praktijk zou leiden tot de uitholling van verorde-
ning nr. 3295/94 of minstens tot een aanzienlijke inperking
van het docl ervan.

30 Volgens dec Commissie is verordening nr. 3295/94 incasu
irrelevant, aangezien zij enkel betrckking 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 voor
gemeenschapsgocderen, doch dit is hicraan te wijten dat
voor laatstbedoelde goederen het in her Verdrag necrge-
legde beginsel van vrij verkeer geldt.

31 Dienaangaande moet worden opgemerkt, dat een schen-
ding van de verdragsregels inzake het vrije verkeer van goe-
deren binnen de Gemeenschap niet kan worden gerecht-
vaardigd met ¢en beroep op overwegingen over het nuttig
effect van verordening nr. 3295/94.

32 Tenslotte betoogt de Franse regering, datde Franse wet-
geving verenigbaar is met artikel 14 van richtlijn ¢8/71. 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 dic crop 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 datartikel bedoelde be-
scherming van tckeningen cn modclien vanonderdelen mo-
gen handhaven, doch dat deze mogelijkhcid slechts bestaat
voor zover de nationale wetgeving verenigbaar is met de re-
gels van het Verdrag. Artikel 14 van deze richtlijn kan niet
de geldigheid van alle nationale bepalingen inzake de be-
scherming van d¢ betrokken rechten tor gevolg hebben, Zo-
alsinde twintigste overwegingvan deconsiderans 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 moct worden nagegaan, of de belemmering
van het vrijc gocderenverkeer door de vasthouding deor de
douane een rechtvaardigingsgrond vindr — zoals d¢ Franse
regering stelt — in de noodzaak om de in artikel 36 van het
Verdrag bedoelde bescherming van de industriéle en com-
merciéle eigendom te verzekeret.

35 Volgens de Commissic rechtvaardigt deze bescherming
niet de vasthouding door de douane van gemecnschaps-
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-
scherimde recht.

36 De Franse regering is daarentegen van mening, dat dc
vasthouding waarom de houder van een recht op cen teke-
ning of een model verzoekt, deel nitmaakt van het speci-
fiekevoecrwerpvandatrechtzoalshetdoordegemeenschaps-
regels is erkend, aangezien deze maatregel erop gericht is
ziin cxclusicf recht te doen eerbiedigen. In I'rankrijlk zijn
onderdelen beschermd door het recht inzake tckeningen 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 lnvoer, de uitvoer of de doorvoer,
is namaak, zodat de vasthouding door dc douanc gerecht-
vaardigd is.

37 Bij de beantwoording van de vraag, of de vasthouding
door de douane van doarvoergoederen waarin de Franse
wetgeving voorziet, gerechtvaardigd is op grond van de in
artikel 36 van het Verdrag genoemdc nitzondering inzake
industriéle en commerciéle eigendom, moet wordcn be-
dacht dat deze uitzondering tot doel heett de vereisten van
hetvrijegoederenverkeer en van hetindustriéle en commer-
ciéle eigendomsrecht met elkaar te verzoenen, door te voor-
komen dar binnen de gemeenschappelijke markt kunstma-
rige barriéres worden gehandhaafd of opgeworpen. Artikel
36 staatafwijkingen van het fundamentele beginsel van vrij
verkeer van goederen in de gemeenschappelijkc markt
slechts toe, voor zover dergelijlse afwijkingen gerechtvaar-
digd zijn ter bescherming van de rechten die het specifieke
voorwerp van die eigendom vormen (zie arresten van 17 ok-
tober 1990, HAG GF, C-10/8g, Jurispr. blz, I-3711, punt 12,
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en 22 september 1998, TDV, C-61/97, Jurispr. blz. I-5171,
punt 13 [BIE 1991, nr. 29, blz. 116; Red.]).

38 Inzake rechtcn op tckeningen of modcllen werden be-
paalde beperkingen van het vrije goederenverkeer geoor-
loofd geacht op basis van artikel 36 van het Verdrag, wan-
neer zij ertoe strekien het specilieke voorwerp van het
industrigle en comimerciéle eigendomsrecht te beschermen
(zie, in die zin, artest van s okrober 1988, CICRA ¢n Maxi-
car, 53/87, Jurispr. blz. 6039, punt 11).

39 Volgens de rechtspraak van het Hof vormt de mogelijl-
heid voor de houder van een beschermd model om derden
te beletten producren waarin het model is verwerkt, zonder
zijn toestemming te vervaardigen en t¢ verkopen of in te
voeren, hetspecificke voorwerp van zijn recht(zicarrest van
5 oktober 1988, Volvo, 238/87, Jurispr. blz. 6211, punt 8).
40 Nagcgaan moet dus worden, of de mogelijkheid voor de
houder van een beschermd model van onderdelen, om der-
den te beletten producten waarin dat medel is verwerkt,
zonder zijn toestemming door te voeren, eveneens deel uit-
maalkt van het specificke 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 tc brengen. Uit de recht-
spraak vanhet Hof, onderandereherarrestvan 2z juni 1994,
NIl Internationale Heiztechnik en Danziger (C-9/93, Ju-
rispr. blz. I-2789|BIE 1995, nr. 39, blz. 1423 Red.]), kan haars
inziens worden afgeleid, dat de fabrikanten van kopiegn van
beschermde onderdelen, door hun producten zonder toe-
stemumning van de houder van het exclusieve recht voor het
eerst via doorvoer op het Fransc grondgebicd in het verkeer
te brengen, dit exclusicve recht schenden.

42 Dicnaangaande zij opgemerkt, dat de vervaardiging, de
verkoop en de invoer inhouden, dat de derde gebruik maalkt
van het uiterlijk voorkomen van het product, dat het recht
inzake tekeningen en modellen beoogt te beschermen. Voor
de aan derden gegeven tocstermming om identicke onder-
dclen te vervaardigen en in de handei 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 dootvoer daarcnregen bestaat in
het vervoer van goederen van de ene lidstaat naar dcandcre
over het grondgcbicd van ccn of mecrderce lidstaten cn
houdr geen gebruik in van hert viterlijk 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 tocstem-
ming van de houdcr van het recht. intracommunautaire
doorvoer valt dus nict ondcer het specificke voorwerp van
hetindustrilc ecn commerciéle cigendomsrecht op tekenin-
gen of modellen.

44 Onder in het verkeer brengen in de zin van de door de
Franseregering aangevoerdeen in 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-
gcn, dat wil zcggen het in de handel brengen ervan. Tn casu
is het product evenwel niet in de handel gebracht op het
Franse grondgebied, waar het enkel wordr 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 reche op de tekening of
hetr model valt in de lidstaat waar de doorvocer 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
Ler bescherming van dc indusiriéle en commerciéle 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
cen andere lidstaat dan de Franse Republiek zijn vervaar-
digd cn of zij ook bestemd zijn voor cen anderce lidstaat.

47 Dienaangaande blijkt uit het dossier en nitde opmerkin-
gen van de Franse regering ter terechtzitting, dat de termijn
van tien dagen gedurende welke de goederen door de
douane worden vastgchouden, niet als voornaamste doel
heeft delidstaten van herkomsten van bestemming teiden-
tificeren, maar de houder van het recht in staat te stellen, de
goederen aan een deskundig onderzoek te laten onderwer-
pen ten bewijze dat het gaatom niet-toegestane kopieén van
onderdelen en dus, naar Frans recht, om namaakgoederen.
Aangezien de loutere doorvoer van niet-toegestane kopiegn
nict onder het specificke 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-
pieén 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-
denverricht, indiendevervoerder beschiktover de relevante
stukken of deze onmiddellijk kan verkrijgen. Tn elk geval
staat een vasthouding die tot tien dagen kan duren, niet in
verhouding tot het doel van een dergelijk onderzoek, zodat
zij niet gerechrvaardigd is vanuit het oogpunt van het in
artikel 36 van her Verdrag genoemde doel van bescherming
van de industriéle cn cominercicle cigendom.

49 Bijgevolg moct wordcen 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 [a propriété intellectuelle procedures inzake de
vasthouding door de douane toe te passenop in een lidstaat
van de Turopese Gemeenschap rechtmatig vervaardigde
gocderen dic bestemd ziin om na doorvoer over Frans
grondgebied op de markt te worden gebrachtin een andere
lidstaat, waar zij wettig kunnen worden verhandeld.

Kosten

50 Ingevolge artikel 6g, lid 2, van her Reglement voor de
procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij inde
kosten verwezen, voor zover ditis gevorderd. Aangezicn de
Transe Republiek in het ongelijk is gesteld, moet zij over-
eenkomstig de vordering van de Commissie in de kosten
worden verwezenn.
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Het Haf van Justitie,

rechtdoende, verstaat:

1 Door op basis van de Code de 1a propriété intellectuelle
procedures inzake de vasthouding door de douanc toc te
passen op in een lidstaat van de Europese Gemeenschap
rechtmatig vervaardigde goederen die bestemd zijn orm na
doorvoer over Frans grondgebied op de markt te worden
gebrachtin een andere lidstaat, waar zij wettig kunnen wor-
den verhandeld, isde Franse Republiek de krachtens artikel
30 EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikcl 28 EG) op haar
rustende verplichtingen niet nagekomen.

2 De Franse Republiek wordt in de kosten verwezen. Enz.

Nr. 16 Kantongerccht tc Amsterdam,
28 augustus zooo

(Yacht)
MTr. ). van Andel

YACHT

{merk van Randstand}

{teken van FSM)

Art. 5a Hnw i art. 13A, tid 1 d BMW

Nu fiet oudere merk van verweerster niet voor een jongere han-
delsnaam hoeft te wifken, komt aan verzoeksters handelsnamen nict
de bescherming toe waarop zij zich jegens de handelsnamen van ver-
weersters beroept, ook al zouden zif 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 BY,

2 Randstad Dienstencentrum BV heiden t¢ Dicmen, ver-
weersters, gemachrigde mr. D.E. Stols advocaat te Amster-
dam.

B De beoordeling van het verzoek
]

4 Metbetrekking tot hetgeen partijen hebben gesteld, over-
weegt de kantonrechter als volgr:

1 Naar de kantonrechter begrijpt, worden onder de onder-
werpelijke handelsnamen van verzoekster nog geen
bedrijfsmatige activiteiten uitgeoefend, maar is verzoekster
doende zich te oriénteren op de wijze waarop zij de doclstel-
ling van de onderneming, die onder die handelsnamen gaat
opereren, het beste kan realiseren. Derhalve bevindt ver-
zoekster zich wat betreflt 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 vetzoekster in de
voorbereidingsfasc hecft ontplooid, is dc 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 ondcrwerpelijke handelsnamen al voor deszel-
ver registratie voerde. Verweersters hebben dat bij gebreke
aan wctenschap betwist. Vooralsnog heeft verzockster 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 toc waarop zij zich in dezen jegens de liti-
gicuze handelsnamen van verweersters beroept, ook al zou-
den zij die handelsnamen later zijn gaan voeren dan ver-
zoeckster de hare. De kantonrechter leidt dit af uit het
bepaalde in artikel sa der Handelsnaamwet en ook uit het
bepaalde in artikel 13A.1 sub d van dc Benelux Merkenwet.
5'l'en overvloede overweegt de kantonrechterdat heter naar
nitzict dat het verzoek ook anderszins niet voor tocwijzing
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 dc in het ongelijlk te stellen partij dient verzockster in
de proceskosten veroordeeld te worden.

DeBesiissing

De kantonrechrter:

1 Wifst het verzock af.

2 Veroordeelt verzoekster in de kosten van dezen procedure
tot op heden aan de zijde van verweersters begroot op
§ 750,— wegens salaris gemachtigde. Enz.
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Nr. 17 Bureau voor de Industriéle Eigendom,
14 juni 2000

(beperking octrooei in advicsprocedure)

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

Atrt. 75 ROW 1995

1let Buieau concludeert tor nictigheid van de materie van de ne-
gen conclusies van het octroot 0.g.v. gebrek aan resp. nieuwheid (con-
clusies 1, 2, 3, 5, 6, en 8), inventiviteil (conclusies 4 en 7) en basis in
de oorspronkelijke stukken (conclusie o).
De stelling van de octrooihouder dat vecht moet worden gedaan aan
deverbetering die £.0.v. de bekende invichting is gepresenteerd, vat het
Burean op als een wens tot beperking. Tn het licht van het ‘Spive/
Flameo” arrest van de HR oordeelt het Burcau het gewenst dut de
octroothouder zelf voorstelt loe de conclusies dienen te luiden., Len ter
zitting gedaan voorstel voor combinatie van de conclusies 1, 4, 7en 8
ucht het Bureau niet e laat; een derde dient er op bedacht te zijn dat
(combingties van) onderconclusies even zovele terugtrekposities’ be-
vacten die eerse tifdens de discussie rer zitting naar voren kunnen
komen, Deze nieuwe conclusic mist echter 0ok inventiviteit.
Len ter zitting verdediode verdere beperking (met twee maatregelen)
van deze Inatste concluste, acht het Bureaw wal de eerste maatregel
(keuze) betreft, nict telaatbaar wegens gebrek aan steun in de stuk-
ker: het ectroot (als verleend) en de aanvrage (als ingediend). De
rweede maatregel (s weliswaarwel terug te vinden in (slechts de figu-
ren van) de oorspronkelijke aanvrage, doch van cen vevrassend effect
daarvan blijkt nicts uit de beschrijving van het octrooi.
Het aisnog aantonen van cen verrassend effect van beide maatre-
gelen met een beroep op een ter zitring overgelegde Biflage A wordt
niet toclaatbaar geacht omdat men heeft te doen met een verleend
actrooi, waarin elke apnduiding van zulk een gffect en derhalve van
de daaraan inherente witvinding ontbreekt. Het Bureau beoordeclt
niettemin in beide gevallen de vraag naar het verrassend effect, voor
her geval de rechter anders denkt aver deze toelaatbaarheid, en con-
stateert dat de voorgestelde kevze door een deskundige met zijn nor-
male vakkennis kan worden bepaald, resp. dar een verrassend cffect
van de tweede maatregel niet aan Bijlage A kan waorden ontleend.

Advics cx artikel 84 Rijksoctrooiwet 1995, inzake Neder-
lands octrooi 1003408

Koene Consultancy Holland B.V. te Rotrerdam, verzockster,
gemachtigde ir. HL A, Witmans

tegen

Rombout Adriaan Swanborn tc Arnhem, octrooihouder, ge-
machtigde ir. A.A.G. Land.

2 Defeiten

Octrooihouder is rechthebbende op hiet Nederlands octrooi
1003408, hem op een aanviage van 24 juni 1996 op de voet
van de ROW g5 voor 20 jaar verleend voor een Inricliting en
werkwifze voor fict behandelen van een gas/vioeistofmengscl.

Hct octrooi omvat 11 conclusies, waarvan conclusie 1 als
volgt laidt:

1. Invicheing voor et behundelen van een gas/vieeistofinengsel om-
vattende;

een invoer voor invoer van het mengsel;

een in het verlengde van de invoer geplaatst stromingsclement et
dén of meer wervelorganen voor het laten wervelen van het mengsel;

een in hetverlengdevan het stromingsclement geplaatste uitvoer voor
uitveer van de tenminste gedeeltelijk van vioeistof ontdane gas-
stroom; en

één of meer terugvoerleidingen voor afveer van de afzescheiden vioer-
stafen een gedeelte van de gasseroom, waarbi de terugvoerleidingen
zifn aangesloten op cen centraal in et stromingselement aange-
bracht kanaal; gekenmerkt door anti-kruipstroommiddelen voor het
vermijden van Rrutpstroom langs et stromingselement, Van de ove-
rige conclusies zijn de conclisies 2 t/m 8 gerichi op een nadere uitwer-
king van conclusie 1, {s conclusie 9 gericht op een werkwijze en zifn de
cenclusies 10 en 11 gericht op een systeem voor het behandelen van
een gasivioeistofimengsel wit een boorput in de aardkorst.

3 De door verzoekster aangevoerde nietigheidsgrenden

Door verzoekster (nader te noemen Koene) zijn een drietal
nietigheidsbezwaren aangevoerd (vel. het verzoekschrift
pag. 4, regels 1, 31-34; pag. 7, regels 16-17 cn pag. 8, regels
9-11)

1 Dein de conclusics 1-3 en 5-8 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 conclusics 8 ¢n 9 worden niet ge-
delt door de inhoud van dec oorspronkelijke aanvrage.

Ten aanzien van de conclusies 10 en 11 heeft Koene geen
advies gevraagd.

4 Het verweer van octrocihouder

Octrooihouder heeft de nicuwheid cn inventiviteit van de
aangevallen cenclusies staandc gchouden en hecft daarbij
betoogd dat de uitvocring 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 dc conclusics 7, 8 crt 9 en heeft gesteld dar
mctdchicrin verwoorde uitvoeringen (conclusies 7 en 8) en
wcrkwijze conclusic 9 een technisch effect wordt bereiket,
dat nader wordt toegelicht in de ter zitting overgelegde bij-
lage A, te weten een doar de heer Swanborn recent opge-
stelde toelichting op de CDS-Axiflow cyclone.

5 Het advies van het Burean ILE.

Hect Burcau zal de bijlagen 3, 5 en 6, waarvan de tijdige be-
kendheid wordtbetwist, buiten beschouwing laten.Het Bu-
reau merkt ten aanzien van de aangevoerde nietigheids-
gronden het volgende op.

Ad(1): Nieuwheid van de conclusies 1-3en 5-8.(...)

Ad(2); Inventiviteit van de conclusies 4, 7en 8.(...)

Ad(3): Dekking van de onderwerpen van de conclusies 8 en 9 door de
inhoud van de oorspronkeliike aanvrage. {....)

Op grond van het bovenstaandc komthet Bureau tot de vol-
gende gevolgtrekking:

— dc conclusies 1, 2, 3, 5, 6 en 8 zijn bekend uit het proel-
schrift, dat door de octrooihouder is gepresenteerd op
25 oktober 1988, en zijn daardoor niet meer als nieuw aan
te merken.
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— De conclusies 4 en 7 voldoen niet aan de eis van inventivi-
teitop grond van het proefschrift in combinatie met het be-
kende volgens bijlage 7.

—Het onderwerp van conclusic 9 wordt nict 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
g van het Nederlandse octrooi 1003408.

Gedeeltelijke nietigheid?

Namens octrooihouder 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
verbetering van de invichting 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-
gon:

Tn zijn noot onder het arrest van de HR van 9 februari 1996,
’Spiro Research/Flamce’ (BIE, nr.10 van 16 oktober 1996,
pag.334-347) merkt Steinhauser op:

De gangbare opvatting is dat het in het kader van een gedecltelijke
nietigverklaringvan het octvooi mogelijkis de inhoudvan het octroni-
schrift te wijzigen. De rechter zal het dan vaak nodig achten de con-
clusics of zelfs de beschrijving opnicuw te formuleren. De HR geeft
thans richtlifnen voor een dergelijke wijziging. (....... )
Naarverwachting zal met het toenemen van cen rechierlijke beoorde-
ling van niet vooronderzochie octrooien het zich vaker voordoen dat
het octroat in het kader van ecn nietigheidsactie gewiizigd worde (....)
De rechiter zal de correcties die noodzakel ik zijn om een geldig octrool
over te houden tn het vonnis vastleggen en het octrooi nietig verkla-
ren voor zover het van de gewijzigde tekst afwijkt. Het is aan te beve-
len dat de rechter daarbij de octrooihouder in het debar betrekt en het
Bureau IE of het EQB om advies vraagt. Uit de Tensar-matzoak (..)
Dlijkr dat het Bureau IE {toen nog Octroofraad) nicuwe conclusies
voorstelt als hiet daar aanleiding toe vindt. Dat achr ik in het kader
van de aan de orde zifnde verleningstechnick toe te juichen. Tn zijn
noot onder datzellde arrest wijst Brinkhof erop:

Partiéle nietigheid schept problemen. De beschrijving, tekeningen en
de conclusies kunnen tengevolge van de particle nietigheid wifziging
behioeven. Door deze wijzigingen kunnen derden voor verrassingen
komen t¢ staan. De behocfte aan een goede afweging van de betangen
van de octrooihouder en derden is groot.

Gezien dit kader, is het naar het oordeel van het Bureau -
dat in cen adviesprocedure als de onderhavige zich in het
algemeen lijdelijk zal opstcllen — 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
gcdeelte van het octrooi waarvan hij meent dat het in stand
kan blijven. Dit bevordert de discussic ter zitting omdat zo-
wel verzockster als het Burcau dan de gelegenheid hebben
deze tijdig ingediende voorstcllen op hun tcchnische
waarde te beoordelen.

Tijdens de hoorzitting heeft de gemachtigde van octrooi-
houder desgevraagd verklaard dat gezien in het licht van de
matcric als vermeld op pagina 2, regels 20-29, en van de
figuren in het octrooi een conclusic dic cen combinatic is
van de conclusies 1, 4, 7 en 8 aan alle gisen van octrooi-
eetrbaarheid voldoet.

De gemachtigde van Koene heeft gesteld dat dir ter zitting
gedane conclusievoorstel te laat is.
Desondanks gaathet Bureau ervanuitdathet inditstadium
cen dergelijke beperkte conclusie inhoudelijk mag beoor-
delen, omdat een derde crop bedacht dicnt te zijn dat {(com-
binatics van) ondcrconclusics cven zovcle 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 afgcbakend van het procefschrift :
Tnrichting voor het behandelen van een gas/vioeistofmengsel omvat-
tende:

een invoer voor invoer vai het mengsel:
—een in het verlengde van de invoer geplaarst stromingselement met
één of meer wervelorganen voor het laten wervelen van het mengsel:
- ¢en in het verlengde van het stromingselement geplaatste witvoer
voor titvoer van de tenminste gedeeltelijk van vioeistof ontdane gas-
stroons;
— één of meer terugveerletdingen voor afvoer van de afsescheiden
vipeistof en cen gedeelte van de gasstroom, waarblj de terugvoer-
leidingen zijn gangesloten op een centraal in het stromingselement
aangebracht kanaal, varn wetk kanaal de inwendige diameter 12 mm
of meer bedrangt; en
~ anti-kruipstroommiddelen voor het vermiiden van kruipstroom
langs het stromingselement, met het kenmerk, dat
- het anti-kriipstroomelement afgeknot kegelvormig s, 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 niert blijkt dat er een inven-
tief verband tussen bestaat, op zichzelf bekend uit hijlage 7.
Om de hiervoor vermelde redenen mist ook zulk een (ge-
combineerde) conclusie inventiviteit.
Echter, octrooihouder heeft tijdens de hoorzitting nog een

zin, dat

{1) de inwendige diameter van het kanaal 12 mm bedraagt,
derhalve een keuze van (exact) 12 mm uit het traject van
12 mm of meer, en

{2) het anti-kruipstroomelement 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 nict ccn
recycle-opening van (exact) 12 mm eist doch, integendeel,
een opening van 12 mm of meer.

Naar het oordeel van het Bureau is deze stelling van Koene
juist: het octrooi cn cvenmin de aanvrage maakt aanneme-
lijk dat de keuze van 12 mm een inventieve keuze is wit het
traject van iz mm ¢f meer, omdat daarin nicts is t¢ 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 vaneen verrassend effect van de genoemdekeuze
terondersteuning van deinventiviteit toclaatbaar isen heeft
dazartoe gewezen op Bijlage A.

Het Bureau deelt de mening van gemachtigde niet: men
heefthier te doen met een verleend octrooi waarin — en ove-
rigens ook in de oorspronkelijke stukken daarvan - elke
aanduiding van zulk con effect en derhalve van de daaraan
inhcrente vitvinding ontbreekt, zodat bij het wel toelaten
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en (eventueel) dengdelijk bevinden van Bijlage A hetonder-
werp van het octroof nict meer wordt gedekt door de oor-
spronkelijk ingediende aanvrage.
Enkel voor het geval de rechrer achteraf te kennen geeft het
oordeel van het Bureau niet te delen, dat her in dit stadium
niet meer mogelijk is cen verrassend cffect aannemelijk te
maken, zal ten overvlecde nog worden ingegaan op Bijlage
A.
In verband met de onder (1) genoemde keuze heeft de heer
Swanborn tijdens de hoorzitting onder verwijzing naar Bij-
lage A verteld dat hij in 1992 verder is gcgaan met het opti-
maliseren van de cycloon volgens het proefschrift op het
punt van de inwendige diameter van her kanaal (recycle-
opening).
Bij het optimaliseren van de diameter van het kanaal werd
volgens de octrooihouder uitgegaan van een cycloon mct
een kanaal met een diameter van 8-9 mnt mct cen doorzet
van het gas/vloeistofmengsel van ongeveer 100-120 m/hr
(vergelijl in dit verband ook het antwoord-verzoekschrilt,
pag.3, derde alinca, waarin een kanaaldiameter is vermeld
van 8,8 mm). Figuur 14 van Bijlage A maakt duidelijk datde
recyclettow afhankelijk is van de diameter van het kanaal.
Bij een geringe diameter, bijvoorbecld 12 mm, is de recy-
cleflow groter dan bij een diameter van 15 mm (figuur 14
dient volgens de octrocihouder daarbij gecorrigeerd te wor-
den: 8§ mm dient gewijzigd te worden in 1z mm).
Het doel van het oprimaliseren van de diameter van het ka-
naal was, zo heeft octrooihouder betoogd, om bij hoge
doorzet-waarden een zo hoog mogelijk scheidings-
rendement te bereiken. Pas na langdurige en ingewikkelde
. proefnemingen en berckeningen, zo heeft de octrooihou-
der betoogd, is vastgesteld dat bij cen recycleopening van 12
mm met een doorzet van zoo Am/hr en een recyclellow van
20% cen optimaal scheidingsrendement wordt verkregen,
in het bijzonder bij hogere druls (40 bar), zoals is af tc Iciden
uit de figuren 14, 15 en 16 van Bijlage A. Dit systematische
optimaliseringsonderzoek met als uitgangspunt een cy-
cloon met een recycle-opening van 8-9 mm vereist volgens
de octrooihouder inventieve arbeid. Dit standpunt is door
Koene bestreden met het argument dat de gemiddelde vak-
man met standaard programmatuur een dergclijke optima-
lisering kan doorrekenen, Het Burcau merkt op dat de oc-
trooihouder bij het beoordelen van dc inventiviteit van de
optimalisering van de recyclc-opening van een onjuist uit-
gangspunt uitgaar. Immucrs in het als uitgangspunt geko-
zen procfschrift is reeds duidelijk gesteld dat de recycle-
opening een diameter heeft van 12 mm of meer. Voorts
behoren de waarden van de overige door octrooihouder in
Bijlage A gencemde parameters, zoals recycle-flow, doorzet
en druk, volgens het Burcau nict tot het resultaat van het
optimaliseringsondcrzock, omdat deze parameters of het
gevolg zijn van de keuzce van de inwendige diameter van het
kanaal (zoals bij de recycle-flow het geval is) ol worden be-
paald door het hierboven omschreven, door octrooihouder
tijdens de hoorzitting genoemde doel van het optimalise-
ren (zoals doorzet en druk).
Naar hetoordeel van het Burcau is een deskundige, die voor
deopgave wordtgesteld om bij decycloon volgens het proef-
schrift cen zo hoog mogelijk scheidingsrendement bij een
hoge doorzct te behalen, in staat om met zijn normalce vak-
kennis, cn onder uitvoeren van een beperkt aantal cenvou-
dige proeven, te bepalen bij welke (cxacte) inwendige dia-

meter in het traject 12 mun of meer het hoogste scheidings-
rendement wordt bereikt, omdat de vakman voor het uit-
voeren van zijn proefitemingen slechts één parameter, dc
inwendige diameter van het kanaal, te beginnen bij 12 mm,
hoeft te variéren.

Ad {2). Dan rcsteert nog de optimalisering van de plaatsing
van het anti-kruipelement. In figuur 1 van het octrooi is ecn
uitvoeringsvorm van het anti-kruipstroomelement () te
zien waarbij dit element zich in stroomafwaartsc richting
afeeknot kegelvormig verwijdt cn dircct 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 heelt van een vlakke flens die
achter de wervelbladen (5) op het stcromingslichaam (4} zclf
is gelast. Beide uitvoeringsvormen hebben dus als gemeen-
schappelijk verschil ten opzichte van het in figour 8.6B ge-
toonde clement nit het proefschrift dat in het octrooi geen
pijpstuk aanwczig is tussen het stromingslichaam en het
anti-kruipstroomelement, omtrent welk verschil in dc be-
schrijving niets is te vinden, Dit verschil is wel terug te vin-
den in (slechts) de figuren van de oorspronkelijkec aanvrage.
In het antwoord-verzockschrift heeft de octrooihouder op
dit verschil gcwezen:

Zogls aangeduid op bladziide z regel zo worden de anti-
krutpstroommiddelen volgens conclusie 1 bij voorkeur gevorind door
een anti-krutpsiroomelemeite nabij et elnde van het kanaal. Het is
echter evenzeer denkbagr dat dergelijke anti-kruipstroommiddclen
op een andere lokatie in die inrichting volgens onderhavige uitvin-
ding aangebracht zin of dat deze worden gevormd door bepaalde di-
menstonering van het stromingsclement, de wervelorgaan en/of door
vooraf gekozen van de waarde van de stromingssnelheid vai het
mengsel en of de drukverhouding in de inrichting volgens de onder-
havige witvinding, De voorkeuisuitvoeringsvorm valgens conclusie 2
(ent 3) waarbif het anti-kruipstroomelement zich nabij het einde van
het kanaal bevindt (en zich radian! uitstrekt) volgens figuur 2 van
et octrood is duidelifk anders dan de in figuur 8,68 van het proef-
schrift duidelifk zichtbare axiaal witsieckende pifp met flens, terwifl
de andere mogelijkheden volgens conclusie 3 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
proceduie nog iets bijzonders kan worden gewaardeerd in
het afgeknot kegelvormige anti-kruipstroomelement in-
dicn dit zender 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
deoorspronkelijke aanvrage bescherming is gevraagd endie
ontleend kan worden zan de tekening, maar daarvoor is wcl
noodzakelijk dat van een dergelijle uitvoeringsvorm het
hijzondere karakter komt vast te staan. Concreet gezegd,
wat is het verrassende effect van het feit dat het afgeknot
kegelvormige anti-kruipstroomelement volgens figuur 1
direct, dus zonder tussenkomst van een pijpstul, op het
stroomafwaartse einde van het stromingslichaam is beves-
tigd ten opzichte van zulk een element met tussenkemst
van ccn pijpstuk ?

In de beschrijving van het octrool is daaromtrent niets te
vinden, laat staan aanwijzingen die duiden op een verbe-
terd scheidingsrendement, in het bijzonder bij hoge druk,
van deze uitvoeringsvorm, zodar octrooihouder er niet in is
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geslaagd aannemelijk te maken datin debedoelde construc-
tie volgens figuur 1 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 mogclijk is cen verrassend effect van de onder (z2)
genoemde plaatsing van het afgeknot kegelvormige anti-
kruipstroomelement in de cycloon aan tc tonen. Enkel voor
het geval de rechter ook hier achteraf tc kennen geeft het
oordecl van het Bureau, dat het in dit stadium nict mcer
mogelijk iseen verrassend effect aannemelijk te maken, niet
te delen, zal ten overvioede nog worden ingegaan op Bijlage
A.

Hoewel de figuren 3-8, 11-18 en 19 van Bijlagc A suggere-
ren dat het gebruikte anti-kruipstroomeiement in dein dic
figuren getoonde cycloon door middel van een pijpstuk op
afstand van het stromingslichaam is aangebracht, is deor
octrooihouder gesteld darditnict het geval is geweest. Of de
geteste cycloon nu een constructie had volgens figuur 1 of 2
van het octrooi is tijdens de hoorzitting niet duidelijk gc-
worden.

Het bijschrift bij figuur 17 in Bijlage A zegt in zeer alge-
mene bewoordingen dat het radialc en axiale bereik van het
anti-kruipelement niet beschreven zijn in het proefschrift,
zonder in constructiedetails te treden van dc gceteste cy-
cloon. Tn zijn toclichting bij figuur 17 heeft de heer Swan-
borninwezen nict meer gezegd dan in figuur 17 van Bijlage
Ais vermeld, namelijk dat de radiale en axiale extensie van
dir 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
opstelling van het anti-kruipelement (in radiale en/of axiale
richting)en het becogde hogescheidingsrendementontbre-
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 2) niet ondersteunt.

Samenvattend, d¢ hiervoor weergegeven conclusie welke
een combinatie vormt van dc conclusies 1, 4, 7 en 8 en be-
perkt opgevat zoals door de octrooihouder verdedigd, mist
inventiviteit op grond van het als vitgangspunt gckozen
procfschrift in combinatie met bijlage 7.

Op grond van het vorenoverwogene komt het Bureau 1.E.
tot het advies dat de aangedragen nictigheidsgronden van
toepassing zijn op de conclusies 1-g van het octrooi, en even-
eens op een conclusie als omschreven in dc voorgaande ali-
nea.
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WETGEVING

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
nt. 84/450/EEG inzake misleidende reclame tencindc
ook vergelijkende reclame te regelen (PREG L 290)

Voostel van wet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlandcn,
Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horcen lezen, saluut! doen te
weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat Boek 6 van
het Burgerlijk Wetboek dient te worden aangepastaan richt-
lijn (EG) nt. 97/55 van het Europees Parlement en de Raad
van 6 oktober 1997 tot wijziging van richtlijn nr. 84/450/
LEG inzake mislcidende reclame tencinde ook vergelij-
kende reclame te regelen (POEG L 290);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met ge-
meen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden
en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1
Titel 3 van het Bock 6 van het Burgerlijk Wetboek wordt als
volgt gewijzigd:

A. Het opschrift van Afdeling 4, Titel 3 van Boek 6 van het
Burgerlijk Wetboek wordt gewijzigd in Mislcidende 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 uitdrulkkelijk of
implicier worden genoemd.

2. Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, ge-
oorloofd op voorwaardc dar dezce:

a. nict misleidend is;

b. goederen of diensten vergelijkt die in dezelfde behoelten
voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd;

¢. opobjectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, con-
troleerbare en representaticve kenmerken van deze goede-
ren on diensten, zoals de prijs, met elkaar vergelijkt;

d. er niet toc Icidt 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, handclsnamen, andcrc ondcrschei-
dendce kenmerken, gocderen, diensten, activiteiten of om-
standigheden van een concurrent;

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

. geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de be-

kendheid van een merk, handelsnaam of andetre 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-
maalk van goederen of diensten met een beschermd merk of
beschermde handelsnaam.
3. Elke vergelijking dic verwijst naar een speciale aanbie-
ding moct duidelijk en ondubbelzinnig het cinde cn, zo de
specialc aanbicding nog nict 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 wordtals volgt gewijzigd:

Artikel 195, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt als volgt te luiden:

1.1Indien een vordering ingevolge artikel 194 of artikel 194a
wordt ingesteld regen icmand dic inhoud en inkleding van
de mededeling geheel of ten dele bepaald of doen bepalen,
rust ap 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 berustonderschei-
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 materiéle juist-
heidenvolledigheid van de feitelijke gegevensinde reclame
rust.

2. In het tweede 1id wordt *na artikel 194" ingevoegd: en
artilkel 194a.

E. Het eerste lid van artikel 196 komt als volgt te luiden:

1. Indien iemand door het openbaar malken of laten open-
baar maken van een 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 medc-
deling of zodanige ongeoorloofde vergelijkende reclame
verbieden, maar ook hem laten veroordclen 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 IT

Deze wer 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 zullks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering
de hand zullen houden.

Dc Minister van Justitie
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BERICHTEN

PAO-cursus ’Contract maken’

De cursus ’Contract maken” wordt tijdcens 8 bijeenkomsten
van 19.00 tot 22.00 uur op maandag te Utrecht gegeven.
Dezeomvathet onderdeel ’Computercontract’ op 14 mei zoo1,
docenten prof. mr, EW. Grosheide en prof, mr. J.M.A. Berk-
vens en her onderdeel 'Licentiecontract’ op 21 mei 2001, do-
centen jhr. mr, J.L.R.A. Huydccopcer cn prof. mr. ir. A. Louét
Feisser.

Dekostent voor deelname per onderdeel bedragen NLG 475,—,
voor alle bijcenkomsten NLG 3.500,—.

Inlichtingen en aanmeldingen: Universiteit Utrecht, Faculteit
Rechtsgeleerdheid, Juridisch PAO, Janskerkhof 3, 3512 BK
Utrechr.

Tel. 030 2537021/2; Fax 030 25384.10;

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

Incentives for Innovation in the Biomcedical 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 TPRs as pertaining to biomedical indus-
tries and isaimed at practitioncrs, acadcmics, policy makers
and advanced students of intellectual property law.

Scheduled speakers are:

Dr. A. Kamperman Sanders, University of Maastricht
(courseleader)

Prof. Martin Adelman, George Washington University, Was-
hington DC, USA

Dr. Sven Bostyn, University of Maastricht

Dr. Christopher Heath, Max Planck Institute, Munich, BRD
Prof. Bernt Hugenholz (University of Amsterdam, NL)
Prof. Brad Sherman, Griffith University, Australia

Hon Randal Rader, United States Court of Appeals for the
Tederal Circuit, Washington DC, USA.

NOVA points applied for.
This seminar is preceded by a two-day scminar on ’Current
Issues of Competitions Law’ on the z and 3 of July.

For further information: Dr. A. Kamperman Sanders, Universi-
teit Maastricht, a.kampermansanders @ pr.unimaas.nl.

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

Deze cursus wordl jaarlijks georganiseerd door het Juri-
disch PAO Utrecht en het Eggens Instituut, in samenwer-
king met het Molcngraaff Instituut van de Universiteit
Utrecht en het Tnstituut voor Tnformatierecht 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 uitgebreid in op
nieuwe ontwikkelingen die te melden zijn over dec onder-
werpen mediaconcentratic 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
vindr vanzclfsprckend plaats in het licht van de richtlijnen
vande EUL

Voor wie?

Advocaten, entertainment lawyers, bedrijfsjuristen werk-
zaam voor pers, omrocp of reclamcburcaus, uitgevers en
malkers van audiovisuele producten.

Docenten

Prof. mr. EW. Grosheide, hoogleraar Privaatrecht bij het
Molengraaff Instituut, Universiteit Utrecht (Centruin voor
Intellectueel Eigendomsrecht), tevens advocaat te Amster-
dam (cursusleider)

Mw. mr. W.J.H.T. Dupont, docent-onderzoeker Privaat-
recht bij het Molengraaff Instituut, Universiteit Utrecht
Mr. K.]. Koelman, projectonderzoeker Instituut voor
Tnformatierecht aan de Universiteit van Amsterdam

Vorm: Hoorcollege met ruimte voor vragen en discussic
Niveau: Actualiteitencursus, basiskennis vereist

Plaats en Tijd: Woensdag 16 mei 2001, 13.30 — 17.30 uur te
Utrecht

Prijs: [ 525.,—(238,— Euro), inclusicf cursusmateriaal en con-
sumpties

Aantal deelnemers: Maximaal 35

Cursusnummer: 714

Aanmelding en informatic: Juridische Post Academisch Onder-
wijs, Universiteit Utrecht, Janskerkhof 3, 3512BK Utrecht,
tel. 030-2539076, fax 030-25384.10,

e-mail: c.lahr@law.uu.nl.

Postdoctotrale opleiding Pallas LL.M. in European
Business Law

In september zoo1 start in Nijmegen voor de zevende maal
de postdoctorale LL. M. Opleiding *Pallas LL. M. in European
Business Law’.

DitEuropeanBusiness Law programmais een éénjarige full-
time opleiding, georganiscerd door het Pallas Consortium,
een samenwerkingsverband van acht vooraanstaande Euro-
pese universiteiten.

Deze universiteiten (Barcelona, Bologna, Essex, Luiss, Lyon,
Konstanz, Miinster en Nijmegen) zijn gezamenlijk verant-
woordelijjk voor de inhoud van het cutriculum.

Dc acht vakken van het programma zijn:

—Contracts and Extra-contractual Liability;
—International Trade and Dispute Settlement;

—Company Law;

— International/European Taxation;

—Compctition Law;

—TIntellectual Property;

—Environment Protection and Business Activities;
—Financial Markets and Banking.

Teder vak wordt afgesloten met een schriftelijke examen. Na
het halen van de 8 examens en het behalen van een vol-
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doendc veor de scriptie wordt een LL.M. diploma namens
dc declnemende universiteiten uitgereikt.

De deelnemers krijgen door het velgen van de opleiding de
gelegenheid zich op grondige wijze te verdiepen in het
ondernemingsrecht in Europa en zich te vormen tot specia-
list op het gebied van het Europese ondernemingsrechr.
Toclatingsceriteria  zijn  o0.a.: een boven-gemiddelde
afstudeerlijst, een goede beheersing van de Engelse taal
(TOEFL en TELTS test vereist) en ten minste z aanbevelings-
brieven.

De studenten komen vanuit heel Europa, en ook van daar-
buiten. Zc wonen in het algemeen allemaal in hetzelfde
studentencomplex, waar ze samen studeren en ook koken
en eten. Ze leren daardoor de verschillende cultuten goed
kennen en ermee omgaan. Door het samen wonen, cn door
het feit dat ze samen het intensieve onderwijs volgen, ont-
staat een hechre band tussen de studenten. Ze bouwen aan
cen internationaal nerwerk, waar ze in hun latere carriére
zeker profijt van zullen hebben.

Gastungversiieit: Universiteit van Nijmegen;

Werktaal: Tngels;

Collegegeld/kosten voor levensonderfivud: De kosten van de op-
Iciding zijn voor hetjaar zoo1/2002: 9.950,— Euro. Voor stu-
denten van de partneruniversiteiten geldt een gereduceerd
tarief. Naast het bedrag van het collegegeld komen nog de
kesten voor het levensonderhoud.

Bewrzen: Doot sponsoren zijn het jaar 2001/2002 twee beut-
zen ter beschikking gesteld, voor Nederlandse studenten,
vanclk f 10.000,-.

Qrganisatie/informatie/brochure:

Centrum voor Postdoctoraal Onderwijs, Universiteit van
Nijmegen, Faculteit der rechtsgeleerdheid, t.a.v. mw, mr.
Mariélle Cornielje, Postbus 10520, 6500 MB Nijimegen.
Telefooi: + 31 24 3613090/3615852, Tax: + 31 24 3615838,
E-mail: pallas @ cpo.kun.nl, Website: www.pallas.llm.nl.

CIER-lezingen

Mevrouw mr. Marijke Reinsima, voorheen Raadadviseur Mi-
nisteric van justitic, thans zelfstandig juridisch consultant.
Datum: woensdag 4 april zoo

Qnderwerp: Gebruiksrechten op overheidsinformatie

Mr. Dick van Engelen, advocaat te Amsterdam.

Datum: woensdag 2.3 mei 2001

Onderwerp: Octrooiering van business methoden
Delezingen durcn van 16.00 tot 17.00 uur cn vinden plaats
op het Molengraaff Tnstituut voor Privaarrecht, zaal 211,
Nobelstraat za 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.
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Sluiting Bureau L. E.

Het Burcau voor de Industri¢le Eigendom zal op vrijdag 13
april 2001 (GoedeVrijdag) en opmaandag 3o april 2001 (Ko-
ninginnedag) voor het publick gesloten zijn. (Kennisgeving
van de Voorzitter van de Octrooiraad, tevens Directeur van
hetBureau voor de Industriéle Eigendom, ingevoelge artikel
7, lid 2 Besluit Bureau Industriéle Eigendom.)

Personeel

Indiensttreding

Deheerdr. M.W. de Lange is metingang van 1 februari 2001
in tijdelijke dienst bij het Burcau voor de Industriéle Eigen-
dom aangesteld in de functie van technisch adviseur Tndus-
triéle Eigendom bij de Divisie Chemie van de Octrooiraad.
(Besluit van de Minister van Economische Zaken van 31 ja-
nuari 2oo1, nr. Personeel 2001.003.)

Mevrouw W.T. Dijkman is mct ingang van 1 februari zoo1
in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriéle 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. Personecl 2001.002.)

Verdrag van Boedapest

Mexico isop 21 december 2000 toegetreden tot het Verdrag
van Boedapest inzake de internationale erkenning van het
depot van micro-organismen ten dicnste 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 zco1 in werking tre-
den.

Overeenkomst van Nice

Santa Lucia is op 18 december 2000 en Mexico is op 21 de-
cember zoo0 toegetreden tot de Herziene Overeenkomst
van Nicevan 15 juni 1957 betreffendedeinternationale clas-
sificatie van waren en diensten ten behoeve van de inschrij-
ving van merken, Genéve, 13 mei 1977, nadien gewijzigd
op 28 september 1979 (Trb. 1996, 313). De Overeenkomst
zal voor Santa Lucia op 18 maart 2001 envoor Mexicoop 21
maart 2001 in werking treden.




