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Hoofdstuk 1

Inleiding

1.1 Voor de lezer

Dit document is een inleiding en beschrijft het nut en gebruik van know-
how en intellectueel eigendom (IE) voor studenten in de technische, exacte,
medische en bedrijfseconomische wetenschappen. We beschrijven een aantal
basiskenmerken en begrippen van IE, en we gaan in op het doel en gebruik
van verschillende IE-rechten.
De verschillende IE onderwerpen worden uitgelegd met een voorbeeld dat
past bij jouw achtergrond.
Wil je meer weten over IE dan wat in dit document wordt behandeld? In
bijlage B vindt je links met extra informatie.

1.2 Iedere dag IE

Vrijwel elke dag heb je te maken met producten en diensten waarvoor intel-
lectuele eigendomsrechten (IE-rechten) zoals merken, modellen, octrooien,
auteursrechten, etc. gelden.
Producten die je koopt zijn meestal van een bepaald merk. Een merk zorgt
ervoor dat je weet welke producent een bepaald product heeft gemaakt.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bedrijf Coca-Cola dat de frisdrank cola
produceert. In het algemeen zijn merken daarmee voor organisaties belang-
rijk om hun producten en diensten te vermarkten.
Producenten en de meeste organisaties maken gebruik van handelsnamen
waarmee ze zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Een boek dat je leest of de muziek waarnaar je luistert zijn werken van schrij-
vers en musici. De makers van deze werken willen daar graag aan kunnen
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verdienen en zonder hun toestemming mag je hun werk niet vermenigvuldi-
gen omdat er auteursrechten op zitten.
In producten als fietsen of auto’s zijn veel technische ontwikkelingen ver-
werkt die zijn geoctrooieerd. Ontwikkelaars en producenten van deze tech-
nologie willen uiteraard hun investeringen in deze ontwikkelingen kunnen
terugverdienen en octrooien bieden daarvoor de mogelijkheid.
Of je nu al of in de toekomst zelf producten gaat ontwikkelen of daarbij
betrokken bent, de kans is groot dat je met verschillende IE in aanraking
komt en ze ook zal moeten kunnen gebruiken. Daarom is het belangrijk dat
je als student voldoende leert over IE. Tijdens je studie kom je namelijk nu
niet alleen in aanraking met IE maar kan je er ook al gebruik van maken
voor bepaalde ontwerpopdrachten.

1.3 Waarom bestaan IE-rechten?

Honderden jaren geleden werd er nauwelijks gebruik gemaakt van intellec-
tuele eigendomsrechten. Met de komst van de boekdrukkunst werd het
mogelijk om boeken en andere schriftelijke werken makkelijk te vermenig-
vuldigen en vervolgens te verspreiden. Vanaf dat moment ontstond zowel
bij schrijvers als uitgevers voor het eerst de behoefte om eigenaar te worden
van deze werken. Met de komst van latere technieken tijdens de industriële
revolutie werd het steeds makkelijker in grote hoeveelheden te produceren.
Daarmee ontstond bij producenten van deze werken de behoefte om eige-
naar te kunnen worden van hun werken, ideeën en uitvindingen en daarmee
namaak te voorkomen.

Het moderne octrooi (patent) in Venetië

In de vijftiende eeuw was Venetië een rijke en bloeiende stad.
Een van de redenen voor deze welvaart was het glas-in-lood dat
op het eiland Murano werd geproduceerd.
Dit was een zeldzaam en duur product dat een belangrijk eco-
nomisch bezit voor de stad werd.
De formule voor het maken van gekleurd glas was echter slechts
bij een paar mensen bekend: de glasmakers van Murano.
De Senaat van Venetië begon zich zorgen te maken over de mo-
gelijkheid dat de glasmakers zouden sterven of naar andere lan-
den zouden vluchten, waardoor dit kostbare geheim verloren zou
gaan.
Om een dergelijke hypothese te voorkomen, bood Venetië de
glasmakers aan om enkele leerlingen op te leiden die door de stad
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werden gestuurd. De glasmakers weigerden echter omdat het
accepteren van het aanbod zou betekenen dat ze hun monopolie
zouden verliezen en potentiële concurrenten zouden creëren.
Omdat ze de bezorgdheid van Murano begrepen, bood Venetië
in ruil voor het geheim een exclusief recht voor een beperkte tijd
aan om het monopolie van de glasmakers te garanderen. Het do-
cument dat dit recht verleende, werd een “patent” genoemd, van
het Latijnse werkwoord “patere”, wat bekendmaken betekent.
Dankzij dit accepteerden de ambachtslieden het aanbod en wist
Venetië het geheim te bewaren, zodat we vandaag de dag nog
steeds kunnen genieten van het prachtige gekleurde glas van Mu-
rano.
In 1474 publiceerde Venetië het eerste patentstatuut in de ge-
schiedenis om de kwestie te regelen. Zie afbeelding 1.1.

Figuur 1.1: Het Venetiaanse patentstatuut, dat in 1474 door de Senaat van
Venetië werd uitgevaardigd, wordt algemeen aanvaard als de basis voor het
vroegste patentsysteem ter wereld.

Het centrale idee achter het gebruik van intellectuele eigendomsrechten is
namelijk dat de maker of bedenker van werken en uitvindingen een tijdelijk
exclusief recht kan aanvragen waarmee concurrenten op afstand worden ge-
houden. Dit recht geeft dan de eigenaar de mogelijkheid om te verdienen
aan de exploitatie van de (niet-tastbare) zaken die anders gemakkelijk te
kopiëren zijn of na te maken. Daarmee biedt het recht aan de ene kant de
mogelijkheid aan mensen die tijd en geld hebben geïnvesteerd om een nieuw
product te ontwikkelen de kosten voor deze investeringen terug te verdienen
en meer. Aan de andere kant hebben concurrenten dan niet de mogelijk-
heid om het werk of de uitvinding gemakkelijk, dat wil zeggen zonder zelf
te investeren en dus goedkoper, na te maken en te verkopen.
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Voor consumenten die producten kopen waarvoor IE-rechten zijn aange-
vraagd betekent dit vaak dat zij een hogere prijs moeten betalen. Wanneer
er geen intellectuele eigendomsrechten zouden zijn voor die producten kun-
nen concurrenten ze immers goedkoper namaken en aanbieden. De waarde
van de invoering van het gebruik van intellectuele eigendomsrechten voor
een maatschappij ligt dus niet in het aanbieden van de goedkoopste produc-
ten, maar in de mogelijkheid om toegang te krijgen tot nieuwe producten
en voldoende innovaties. Door gebruik te maken van intellectuele eigen-
domsrechten kunnen bedrijven tijdelijk hogere prijzen rekenen en daarmee
de aanloopinvesteringen terugverdienen. Dit is weergegeven in figuur 1.2.

Ondernemingen, makers Inkomsten ⇔ Producten Maatschappij

Figuur 1.2: Nut voor ondernemingen en maatschappij

1.4 De bekendste IE

Organisaties, ondernemers, auteurs, ontwikkelaars en uitvinders kunnen ge-
bruik maken van IE-rechten zoals auteursrechten, merken, octrooien, be-
drijfsnamen, modellen, databankrechten, kwekersrechten, chips- of topogra-
fierecht en bedrijfsgeheimen.
Hieronder worden de bekendste IE-rechten weergegeven;

Auteursrecht Geeft de maker (auteur) na het maken automatisch wereld-
wijde bescherming voor originele werken zoals een artikel, boek, een
tekst, muziek of afbeelding. Dit recht beperkt de distributie.

Merken Na registratie krijgt de merkhouder het alleenrecht om het merk
voor bepaalde waren en goederen of diensten te gebruiken. Een merk-
recht kan gebruikt worden om op te treden tegen concurrenten die een-
zelfde of overeenstemmend merk willen exploiteren in dezelfde markt.

Octrooien Na aanvraag, registratie en eventuele toetsing van een octrooi
kunnen anderen worden uitgesloten om de geoctrooieerde uitvinding
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commercieel te gebruiken.

Handelsnamen Handels- en bedrijfsnamen worden gebruikt om een be-
drijf bekend te maken bij klanten in de markt en zorgen voor een
reputatie en daarmee klantenbinding. Een ander bedrijf mag met zijn
handelsnaam geen verwarring zaaien door gebruik te maken van een
handelsnaam dat te veel overeenkomt met een reeds eerder geregi-
streerde handelsnaam.

Modellen Na registratie krijgt de modelhouder het alleenrecht om het mo-
del te gebruiken. Een modelrecht kan gebruikt worden om op te treden
tegen concurrenten die een gelijkend model willen exploiteren.

1.5 Meest gebruikte IE voor innovaties

In dit document zullen we niet de juridische aspecten van IE behandelen.
Zie hiervoor links naar de wetsartikelen in bijlage D. We behandelen wel het
gebruik van IE, specifiek voor innovatie. Voor een overzicht van het belang
van de verschillende IE-rechten voor innovaties zie de onderstaande tabel.

Tabel 1.1: Effectiviteit van mechanismen voor toe-eigening voor productin-
novaties; % product innovaties waarbij geacht effectief.

Sector n
Se-

crecy
Pa-

tents
Other
IPRs

Lead
time

Comple-
mentary

sales
services

Comple-
mentary
manufac-

turing

Food 89 59 18 21 53 40 51
Petro-
leum

15 62 33 6 49 40 36

Basic
chemicals

35 48 39 12 38 46 45

Drugs 49 54 50 21 50 33 49
Machi-
nery tools

10 62 36 9 61 43 35

Compu-
ters

25 44 41 27 61 40 38

Electrical
equip-
ment

22 39 35 15 33 32 32

Semicon-
ductors

18 60 27 23 53 42 48

10



Sector n
Se-

crecy
Pa-

tents
Other
IPRs

Lead
time

Comple-
mentary

sales
services

Comple-
mentary
manufac-

turing

Medical
equip-
ment

67 51 55 29 58 52 49

Autop-
arts

30 51 44 16 64 45 53

All 1118 51 35 21 53 43 46

From: Scotchmer [Sco04] Table 9.1, page 260.
Source: Cohen, Nelson en Walsh [CNW00], table 1. Note: Each number is
a mean response, representing the percentage of product innovations in the
row category for which the type of protection in the column is deemed “effec-
tive”. The response categories are <10%, 10%–40%, 41%–60%, 61%–90%,
>90%.
Over het algemeen kunnen we zien dat geheimhouding (inclusief wat
we knowhow noemen) een van de meest gebruikte mechanismen voor
toe-eigening is. Tegelijkertijd zijn octrooien belangrijk in de sectoren
geneesmiddelen en medische apparatuur.
Andere IE-rechten (bijvoorbeeld merken of modellen) worden minder vaak
gebruikt voor innovaties, maar zijn natuurlijk erg belangrijk voor verkoop
en marketing.

1.6 Een voorbeeld

In deze paragraaf introduceren we een voorbeeld dat in de volgende hoofd-
stukken verder wordt uitgewerkt.
Het hoofdvoorbeeld is hier het onderzoek naar- en vervolgens de ontwik-
keling en het gebruik van de PER.C6 technologie. Het betreft een vector
voor het maken van adenovirussen en een cellijn om het virus te verpakken.
In de jaren tussen 1992 en 1996 is deze technologie doorontwikkeld op basis
van wetenschappelijk onderzoek over gentherapie aan de Universiteit Leiden.
Dit is een interessant voorbeeld van valorisatie van wetenschappelijke kennis
via spinoff bedrijf Introgene en later Crucell. Het was prof. Dinko Valerio
die als een van de eersten in Nederland tijdens zijn promotie onderzoek al in
1984 was begonnen met experimenten voor deze technologie. Na terugkomst
uit de Verenigde Staten richtte hij samen met prof. van Bekkum in 1993
het gentherapie bedrijf Introgene bv. op. In samenwerking met de onder-
zoeksgroep van prof. Van der Eb en dr. Hoeben aan de Universiteit Leiden
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zette het bedrijf in de periode tussen 1990 en 1999 in op de ontwikkeling
van cellijnen met verbeterde eigenschappen. Hierbij bleek dat verscheidene
soorten virussen, waaronder het adenovirus, zowel kunnen worden gebruikt
voor gentherapie en ook voor de productie van verscheidene geneesmiddelen.
Op zich was al bekend dat adenovirussen voor gentherapie gebruikt kunnen
worden maar de resultaten uit hun onderzoek werden gebruikt om enkele
verbeteringen mogelijk te maken. Frits Fallaux en dr. Bram Bout waren als
wetenschappers en uitvinders betrokken bij een aantal experimenten.
De uitvinding heeft betrekking op het maken van adenovirussen die als vec-
tor gebruikt kunnen en een cellijn om dat virus in te verpakken. Het idee
van de uitvinding is om de problemen van de bestaande productie van het
adenovirus als transportmiddel op te lossen (zie voor het transportmiddel
als voorbeeld 1.3). In 1996 heeft de Universiteit Leiden een octrooi (WO
97/00326) aangevraagd voor deze vinding.

Figuur 1.3: Gentherapie met een adenovirus vector

Diverse studies van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO laten zien dat
ca. 4 procent van de wereldbevolking gezondheidsproblemen heeft die ver-
holpen kunnen worden met behulp van gentherapie. Deze in Leiden ontwik-
kelde PER.C6 technologie kan daarbij een interessante mogelijkheid bieden
als oplossing voor dit maatschappelijk gezondheidsprobleem. Aan de an-
dere kant is bekend dat het traject van onderzoek naar-, ontwikkeling en
marktintroductie van een therapie, vaccin of geneesmiddel zeer kostbaar is
en zelden door een bedrijf of organisatie alleen bekostigd kan worden. Het is
daarom dat in afgelopen decennia het steeds gebruikelijker is geworden dat
onderzoekers werkzaam aan kennisinstellingen zoals universiteiten en medi-
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sche centra samenwerken met farma of spin off bedrijven. Het voorbeeld
van spin off bedrijf Introgene bv. kan hierbij als zodanig als een interessante
casus worden beschouwd. Daarbij komt dat IE en duidelijke afspraken over
het eigendom en gebruik daarvan tijdens het proces van de ontwikkeling
van vaccins, medicijnen en therapien een belangrijke rol spelen. In eerste
instantie gaat het dan vaak om octrooien en merken.
De belangrijkste octrooiaanvraag voor de PER.C6 technologie is te zien en te
lezen in paragraaf E.1. De behandeling- en uitleg van deze octrooiaanvraag
wordt in hoofdstuk 3 verder uitgewerkt.
Over het idee om adenovirussen te gebruiken voor gentherapie is dan al
eerder gepubliceerd. De nieuwe vector en cellijn van de groep van Valerio
hebben verscheidende voordelen ten opzichte van de bestaande technieken:

• De kans op het ontstaan van competente virussen door homologe re-
combinatie is sterk verlaagd. Dit wordt voorkomen door geen over-
lappende sequenties tussen de vector en de adenovirus sequentie in de
cellijn te hebben,

• Er kunnen tot 38 kb vreemd DNA in adenovirussen worden ingevoegd.
Voorheen was dit beperkt tot 7 kb.

• Een mutatie in de gastheer variatie zorgt ervoor dat het adenenovirus
niet beperkt blijft tot de gastheer

• De expressie van het toxische adenovirus proteïne E2 is sterk gecon-
troleerd door

(1) een mutatie zodat het proteïne E2 alleen onder bepaalde tempe-
raturen aan DNA kan binden en

(2) door een induceerbare promoter

• De virale replicatie proteïnen E1A en E1B komen alleen voor in de ver-
pakkingscellen PER.C6 (PGK-E1-Retinoblasts) en niet in het adeno-
virus construct.

• Het adenovirus bestaat alleen uit een beperkt aantal onderdelen: en-
capsulation signal, inverted terminal repeat, een gemuteerd E2 pro-
teine en target DNA,

• Er is geen expressie van virale proteinen in de cellen, waarin het ge-
netisch materiaal is ingevoerd, zodat er geen ontsteking in de cellen
ontstaat.
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Hoofdstuk 2

Knowhow en
bedrijfsgeheimen

2.1 Inleiding

In de huidige kenniseconomie wordt regelmatig gesproken over knowhow en
bedrijfsgeheimen waarover bedrijven beschikken.
Ondernemers beschouwen knowhow als een van de belangrijkste aspecten
van innovaties. Ondanks dat knowhow geen IE recht is behandelen we het
toch in dit hoofdstuk.

2.2 Wat is knowhow?

Bij knowhow hebben we het alleen over die kennis waarover spe-
cifieke personen beschikken voor productie en verkoop en waar-
over derden niet ongehinderd en onbeperkt kunnen beschikken.

Algemene kennis zoals bijvoorbeeld bekend is uit leerboeken rekenen we niet
tot knowhow. Zie voor deze definitie van knowhow bijvoorbeeld Nieuwen-
hoven Helbach, Huydecoper en Nispen [NHN02] hoofdstuk 5.
Onder derden wordt verstaan anderen dan diegene die over deze knowhow
beschikken. Vaak beschikken slechts enkele personen binnen een bedrijf of
een organisatie over specifieke knowhow. Duidelijk moet zijn dat knowhow
dus niet zo maar toegankelijk is. Derden zullen altijd eigen inspanningen
moeten verrichten om vergelijkbare knowhow op te bouwen. Je kunt stellen
dat knowhow daarmee voor anderen een geheim is.
Het is logisch dat personen die in staat zijn om een bepaalde taken of pro-
cessen uit te voeren daarvoor moeten (kunnen) beschikken over specifieke

14



vaardigheden en kennis. Denk bijvoorbeeld aan de assemblage of het ont-
werp van een product, het opstellen van een algoritme, het verwerken van
data. De combinatie van bepaalde technische vaardigheden, het verwerken
van informatie in combinatie met bepaalde technische kennis noemt men
dan knowhow. Daarnaast kan ook niet-technische kennis zoals marktgege-
vens, marketingtechnieken, politieke verhoudingen, regelgeving en uitvoe-
ringspraktijk, kennis over relaties en ‘netwerken’ tot de knowhow behoren.
Investeringen in onderzoek en ontwikkeling dragen bij aan de opbouw van
knowhow en dat geldt ook voor werkervaring en het volgen van opleidingen.
Denk bijvoorbeeld aan de opbouw en opslag van informatie zoals technische
data, formules, standaarden, specificaties, processen, methoden, recepten,
tekeningen en het gebruik daarvan door professioneel personeel.

2.3 Gebruik van knowhow bij organisaties

Veel grotere organisaties, kennisinstellingen en internationaal opererende be-
drijven hebben een IE-afdeling. Ze hanteren vaak interne regels, procedures
en voorwaarden over de gewenste omgang van hun (nieuwe) personeel met
IE en maken daarbij ook afspraken over de omgang met knowhow. Deze af-
spraken worden dan ook vaak expliciet vermeld in de arbeidsovereenkomst.
Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan een geheimhoudingsclausule.
In het midden-en kleinbedrijf of bij starters zonder IE-afdeling is het raad-
zaam om vergelijkbare afspraken over IE en knowhow met (nieuw) personeel
op te stellen. Voor bedrijven die als toeleverancier werken, zijn afspraken
over omgang met specifieke knowhow en geheimen in het algemeen nog be-
langrijker. Zonder die afspraken loop je namelijk het risico dat je eigen
medewerkers te veel kunnen delen met afnemers.

2.3.1 Eigen toepassing en gebruik

IE-rechten geven bedrijven de mogelijkheid om aanloopinvesteringen in on-
derzoek, ontwikkeling, marketing en productie met een zekere marge terug
te verdienen. Het is belangrijk om te begrijpen dat de combinatie van het
gebruik van knowhow en octrooien bijdraagt aan een succesvolle introduc-
tie van nieuwe technische innovaties in de markt. De knowhow is daarbij
essentieel want die maakt het mogelijk dat bedrijven producten en diensten
kunnen maken en leveren aan klanten en afnemers. In de economie verto-
nen knowhow en octrooien veel overeenkomsten. Beide zijn bronnen van
(technische) kennis die de gebruiker in staat stellen om technische ontwik-
kelingen en verworvenheden toe te passen die voor concurrenten niet voor
handen zijn. De bezitter van de knowhow kan deze technische voorsprong
zelf exploiteren in de markt. Denk bijvoorbeeld aan productieprocessen.
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2.3.2 Exploitatie door derden

Veel bedrijven hebben geen productiefaciliteiten in alle lande van de wereld.
In die landen waar bedrijven zelf niet operationeel zijn, maar waar wel een
markt is voor hun producten en diensten kunnen zij als licentieverlener wer-
ken met licentieovereenkomsten. Deze licenties met andere bedrijven (licen-
tienemers) worden vaak afgesloten voor zowel de IE-rechten als de knowhow.
De IE-rechten zorgen daarbij voor een tijdelijk exclusief recht dat houders
en licentienemers kunnen gebruiken tegen namaak. Tussen licentieverlener
en licentienemer worden daarbij van tevoren afspraken gemaakt over het
gebruik daarvan en de te betalen royalties. Denk hierbij aan een toepassing,
een geografisch gebied en een bepaalde periode.

2.4 Wet en regelgeving

De relevante wet- en regelgeving voor knowhow is te vinden in EU-richtlijn
2016/943 en de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen.

De wet voorziet in de bescherming tegen onrechtmatig gebruik
van knowhow en bedrijfsinformatie en het openbaar maken daar-
van. Deze combinatie van knowhow en bedrijfsinformatie wordt
bedrijfsgeheim genoemd.

Hierbij moet een bedrijf of organisatie aan een aantal voorwaarden voldoen.
Het betreft daarbij informatie die:

a. geheim is omdat zij niet algemeen bekend is of toegankelijk voor der-
den, en

b. waarde heeft voor de handel of transacties van het bedrijf of organisa-
tie, en

c. door het bedrijf geheim wordt gehouden door voldoende maatregelen
(denk aan een registratiesysteem en toegang voor bepaalde personen
op ‘need-to-know’ basis).

Al met al is wel duidelijk dat knowhow ligt opgeslagen bij personen. Bij het
beëindigen van een arbeidsovereenkomst verdwijnt deze knowhow niet (zie
figuur 2.1). Dit roept de vraag op of deze knowhow wel kan worden opgeëist
door de werkgever?
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Figuur 2.1: Knowhow: daar staat het en daar gaat het.
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Hoofdstuk 3

Octrooien

3.1 Inleiding

Met een octrooi word je eigenaar van jouw uitvinding.

Een octrooi is dus eigendom en daarmee kan je:

a. anderen stoppen jouw uitvinding te gebruiken (exclusief gebruik), of
b. anderen toestemming geven om jouw uitvinding te gebruiken.

Eigendom is per land via (inter-) nationale wet- en regelgeving vastgelegd.
Dit geldt dus ook voor octrooien die immers onderdeel uitmaken van de
industriële eigendomsrechten. Dit recht op een octrooi en het gebruik van
de uitvinding is altijd afhankelijk van de wetgeving in het betreffende land.
De toepassing van een uitvinding is meestal niet alleen nuttig in een bepaald
land, maar kan in vele landen nuttig worden gebruikt.

De wereld van uitvindingen is daarom multinationaal of wereld-
wijd.

Vanwege het wereldwijd gebruik van octrooien zijn er naast nationale wetten
ook verscheidene belangrijke internationale verdragen. Deze worden geïn-
troduceerd in paragraaf 3.2.
In daaropvolgende paragrafen worden de belangrijkste eigenschappen van
octrooien behandeld.
Vanaf paragraaf 3.6 beschrijven we een uitgewerkt octrooi aan de hand van
het algemeen voorbeeld (zie paragraaf 1.6).
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3.2 Octrooiwetten en verdragen

Ieder land heeft een eigen octrooiwet. Daarnaast zijn er verdragen voor
regionale en internationale samenwerkingen. Een voorbeeld daarvan is het
Europese Octrooiverdrag (EOV). Deze samenwerking zorgt ervoor dat de
octrooiwetten van de 38 deelnemende landen geharmoniseerd zijn. Er is ook
een wereldwijd verdrag voor een centrale wereldwijde octrooiaanvraag via
de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) (193 deelne-
mende landen).

• Het Nederlandse octrooirecht is vastgelegd in de Rijksoctrooiwet
1995 (ROW) Het Octrooicentrum Nederland verleent Nederlandse
octrooien.

• Het Europese octrooirecht is vastgelegd in het Europees Octrooiver-
drag (EOV). Een Europees octrooi wordt door het Europees Octrooi-
bureau (EOB) verleend. Deze Europese octrooien worden door de
aanvrager in gewenste deelnemende landen geregistreerd en zijn alleen
in die landen geldig.

• De wereldwijde octrooiaanvraag is vastgelegd in de Patent Coopera-
tion Treaty (PCT). Uit deze procedure komt echter geen verleend oc-
trooi. Na deze centrale aanvraag gaat de octrooiaanvraag door naar
de gewenste landen of regio’s.

3.3 Octrooirechten

Het octrooirecht regelt dat anderen de uitvinding niet commercieel mogen:

• maken,
• gebruiken,
• verkopen, of
• op voorraad mogen hebben.

Het octrooi is voor een periode van maximaal 20 jaar na de indieningsdatum
van de octrooiaanvraag geldig.
De beperkingen die een octrooi uitoefent worden door de wetgeving van een
betreffend land bepaald en kunnen dus sterk verschillen. Aan de andere
kant zorgt het verdrag van Parijs (1883) voor harmonisatie.
In Europa beperkt een octrooi in het algemeen het commercieel maken,
gebruiken, verkopen en op voorraad houden van de uitvinding, maar is het
is wel toegestaan de uitvinding voor eigen gebruik (niet-commercieel) te
gebruiken.
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Je kan dus voor jezelf een Ferrari nabouwen, maar verkoop die
niet aan je buurman, want dat is een commerciële handeling.

Het is onder voorwaarden ook toegestaan de uitvinding voor wetenschap en
onderzoek te gebruiken, zonder vervolgd te worden voor inbreuk.
De rechtsgevolgen van een octrooi in Nederland staan beschreven in artikel
53 ROW.
Het octrooirecht kan niet meer worden gebruikt als de octrooihouder, of een
ander met toestemming van de octrooihouder, het geoctrooieerde product
heeft verkocht. Je mag dan met het geoctrooieerde product doen wat je
wilt. Dit wordt uitputting genoemd. Dit is beschreven in artikel 53 lid 5
ROW.

3.4 Uitvindingen

Veel mensen hebben wel een beeld van wat een uitvinding is en wat uitvin-
ders doen. Ze beschrijven dan een uitvinding bijvoorbeeld als een:

• nieuwe ontwikkeling,
• vaak ook technisch en
• meestal een verbetering ten opzichte van bestaande technieken.

In formeler jargon wordt een uitvinding dan vaak ook beschreven als een
technische oplossing voor een probleem.

In beschrijvingen over het octrooirecht is een uitvinding echter
niet gedefinieerd!

De wetgever definieert wat niet als uitvinding wordt gezien. Theorieën en
wiskundige methoden zijn bijvoorbeeld geen uitvindingen en daarmee uit-
gesloten van octrooien.
Verder moet een uitvinding ook industrieel toepasbaar zijn. Deze eis van in-
dustriële toepasbaarheid bakent het octrooirecht af van andere intellectuele
eigendomsrechten.
De definities en vereisten van nieuwheid en inventiviteit zorgen ervoor dat
technische ontwikkelingen en uitvindingen alleen als octrooieerbare uitvin-
ding kunnen worden beschouwd als ze nog niet bekend zijn gemaakt en niet
voor de hand liggen.
Voor een beschrijving van de uitzonderingen en de basisvereisten, zie artikel
2 ROW, artikel 52 EOV of artikel 33(1) PCT.
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3.5 Waaraan moet een octrooi voldoen

Er zijn vele vereisten waaraan een octrooi moet voldoen. Naast formele
vereisten, zijn er inhoudelijke vereisten. Formele vereisten zijn nodig voor
de juiste verwerking van de aanvraag. Het octrooibureau moet bijvoorbeeld
contact met de aanvrager kunnen opnemen en de aanvraag moet in de juiste
taal zijn geschreven.
Om een octrooi te krijgen zijn de belangrijkste inhoudelijke vereisten dat de
uitvinding:

• nieuw,
• inventief,
• voldoende duidelijk beschreven moet zijn.

De uitvinding moet nieuw en inventief zijn, anders zou het octrooi niet
bijdragen aan de algemene kennis en verbetering van de techniek. Het moet
daarom ook duidelijk genoeg beschreven zijn.

3.5.1 Nieuwheid

Nieuw betekent dat de uitvinding niet eerder bekend is gemaakt. Om dit
bepalen kan alle informatie worden gebruikt die openbaar toegankelijk is
voor de vakman. Het is een objectief criterium, waarbij de vakman geacht
wordt alle stand van de techniek te kennen.
Bij de beoordeling van nieuwheid (en inventiviteit) wordt alle informatie
voor de indieningsdatum van de aanvraag meegenomen. Dit is de datum
van eerste indiening: ‘first to file’.
Tot voor kort kende de Verenigde Staten een ander systeem: ‘first to invent’.
Het moment waarop de uitvinder de uitvinding concipieert, was het moment
van waaruit gerekend werd. Hoewel principieel juist, brengt dit allerlei pro-
blemen in bewijsvoering met zich mee als er conflicten ontstaan. Vandaar
dat men in 2011 in de Verenigde Staten ook op het ‘first to file’-principe is
overgestapt.
Documenten met een latere publicatiedatum dan de indieningsdatum kun-
nen niet de nieuwheid en ook niet de inventiviteit wegnemen.
Dus als niet alle eigenschappen van de uitvinding bekend zijn, is de uitvin-
ding nieuw:

Een uitvinding wordt als nieuw beschouwd, indien zij geen deel
uitmaakt van de stand van de techniek (zie ook artikel 4 lid 1
ROW, artikel 54 lid 1 EOV of artikel 33(2) PCT).
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3.5.2 Stand van de techniek

De stand van de techniek is precies gedefinieerd in de octrooiwet:

De stand van de techniek wordt gevormd door al hetgeen voor de
dag van indiening van de octrooiaanvrage openbaar toegankelijk
is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door
toepassing of op enige andere wijze (zie ook artikel 4 lid 2 ROW,
artikel 54 lid 2 EOV of Regel 64 PCT).

Deze definitie bepaalt dat alle informatie, die op de wereld openbaar toe-
gankelijk is, tot de stand van de techniek wordt gerekend. Dus ook de
documenten in een kleine bibliotheek in een Chinees bergdorp. Een be-
langrijke beperking is dat de informatie openbaar toegankelijk moet zijn.
Documentatie, zoals bijvoorbeeld technische tekeningen die in een bedrijf
worden gebruikt, zijn normaal gesproken niet openbaar toegankelijk (we-
gens geheimhoudingsplicht). Deze documenten kunnen daardoor niet voor
het beoordelen van de nieuwheid worden gebruikt.
De indieningsdatum is daarbij een belangrijke datum, want alles wat na
deze datum openbaar is geworden heeft geen invloed op de octrooiaanvraag.
Als dezelfde uitvinding op verschillende data wordt aangevraagd, dan heeft
diegene die het eerste de aanvraag indient het recht op de uitvinding.
Iedere octrooiaanvraag wordt 18 maanden na de eerste indiening gepubli-
ceerd. Het wordt daarmee ook een onderdeel van de stand van de techniek.

3.5.3 Inventief

Inventief zijn, betekent dat het voor de vakman niet voor de hand ligt om de
verbetering of verandering, waarvoor bescherming wordt gevraagd, zo uit te
voeren:

Een uitvinding wordt als het resultaat van uitvinderswerkzaam-
heid aangemerkt (=inventief), indien zij voor een deskundige niet
op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van
de techniek (zie ook artikel 6 ROW, artikel 56 EOV of artikel
33(3) PCT).

In de praktijk van de toetsing van octrooien betekent het niet inventief zijn,
dat alle geclaimde eigenschappen bekend zijn uit een combinatie van twee
uitvoeringen, beschreven in een of twee documenten. De vakman heeft daar-
bij ook een duidelijke aanwijzing om de twee uitvoeringen te combineren.
of
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Als het enige verschil met een bekende uitvoering een voor de vakman voor
de hand liggend alternatief is, dat hij op grond van zijn algemene kennis
kent, dan wordt de uitvinding als niet inventief beschouwd. Bijvoorbeeld:
Om iets op een muur op te hangen is een schroef een bekend alternatief voor
een spijker.

3.5.4 Duidelijk en volledig

Bij een octrooi moet de uitvinding openbaar gemaakt worden. Dit moet op
zo een wijze gedaan worden, dat het door de vakman kan worden uitgevoerd.
Het is dus niet mogelijk om een octrooi te krijgen en je uitvinding geheim
te houden. Zie ook artikel 25 lid 1 ROW, artikel 83 EOV en artikel 5 PCT.

Een perpetuum mobile is dan ook per definitie niet octrooieer-
baar.1

Zaken die de vakman weet hoeven daarbij niet beschreven te worden. Bij-
voorbeeld: Het is niet nodig om te beschrijven hoe iets moet worden vastge-
maakt, als het voor de vakman duidelijk is dat het bijvoorbeeld kan worden
gelast of gelijmd.
De vakman is gedefinieerd in het octrooirecht als kundige op het gebied van
de uitvinding met brede vakkennis. De vakman kent alleen voor de hand
liggende oplossingen voor problemen, maar kan zelf niet inventief worden.

3.6 Inhoud octrooiaanvraag

Een octrooiaanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

Beschrijving De beschrijving bestaat uit een inleiding en een gedeelte met
ten minste één complete uitvoering van de uitvinding. In de inleiding
wordt kort beschreven wat de bekende stand van de techniek is, welke
probleem deze bekende stand van de techniek nog heeft en een korte
beschrijving van de oplossing (de uitvinding) voor dit probleem.

Claims (Conclusies in formeel Nederlands) De claims definiëren de
octrooibescherming. Deze claims zijn normaal als een set van claims
opgezet. Er is een hoofdclaim en meerdere hiervan afhankelijke claims.
De hoofdclaim biedt daarmee de grootste beschermingsomvang. De
afhankelijke claims voegen verdere kenmerken toe en hebben daardoor
een kleinere beschermingsomvang dan de hoofdclaim.

1 Waarom is een perpetuum mobile niet voldoende openbaar gemaakt? Klik voor uitleg.Bij een perpetuum mobile moet energie uit het niets gecreëerd worden. Dit is met de
huidige kennis van de natuurwetten niet mogelijk. De vakman kan daarom de uitvinding
niet uitvoeren.
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Figuren De figuren zijn er om de uitvinding te verduidelijken.

De claims bepalen de omvang en soort van bescherming. De juridische be-
scherming van het octrooi wordt dus bepaalt door de claims. De claims zijn
daarom op een juridische manier geschreven.
Voor een maximale bescherming probeert men de uitvinding zo algemeen
mogelijk te beschrijven in de claims. Maar als de uitvinding te algemeen
wordt beschreven, dan is de kans groter dat het niet nieuw of niet inventief
is.

3.7 Publicatie octrooiaanvraag

18 maanden na de eerste indiening wordt de octrooiaanvraag gepubliceerd.
In figuur 3.1 is de voorkant van de publicatie van de aanvraag van het
PER.C6 voorbeeld te zien. Na de voorpagina volgen de pagina’s van de
aanvraag zoals deze is ingediend. De hele publicatie is te zien in para-
graaf E.1.
Dit is de A publicatie (zie de A1 code in het publicatienummer WO 97/00326
A1). De A publicatie is de publicatie van de octrooiaanvraag. De volgende
publicatie is de B publicatie. De B publicatie is de publicatie van het ver-
leende octrooi.
Bilbiografische gegevens staan op de eerste pagina van de octrooipublicatie.
De volgende gegevens zijn de meest interessante:

Titel (Title) geeft een snelle indicatie van de inhoud.

Samenvatting (Abstract) is een korte samenvatting van de inhoud.

Figuur naast de samenvatting is meestal een afbeelding die representa-
tief is voor de uitvinding.

Andere gegevens zijn interessant om de juridische eigenschappen van het
octrooidocument te controleren:

Aanvrager (Applicant) is diegene die de octrooiaanvraag heeft ingediend
en is normaal ook diegene die de octrooirechten bezit.

Uitvinder (Inventor) is een of zijn meerdere personen die significant heb-
ben bijdragen aan de uitvinding. In het octrooirecht van de VS is de
uitvinder diegene die de octrooirechten heeft, terwijl in andere landen
dat de aanmelder is.
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Figuur 3.1: Voorkant van WO 97/00326 A1
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Prioriteitsdatum (Priority data) is de datum van de eerste octrooiaan-
vraag waarvoor een prioriteit wordt gevraagd. De octrooirechten be-
ginnen vanaf deze datum. In dit geval zijn er twee Europese docu-
menten (EP 95201611 van 15 en 9521728 van 26 juni 1995) waarmee
prioriteit is aangevraagd.

Datum van de aanvraag (Filing date) is de datum van indiening van
de octrooiaanvraag.

Aangewezen landen (Designated states) zijn de landen waarvoor oc-
trooibescherming is gevraagd op het moment van indiening van de
PCT aanvraag. De PCT procedure wordt gebruikt om een wereld-
wijde octrooiaanvraag te doen.

Publicatie datum (Publication date) is de datum waarop de octrooi-
aanvraag is gepubliceerd. Het is vanaf deze datum zichtbaar voor
iedereen. Voor deze datum was de aanvraag nog geheim.

Er zijn ook administratieve gegevens genoemd:

Document nummer (Publication number) is een uniek nummer om
het octrooidocument te identificeren. Het geeft ook informatie over
het type document. De eerste letters zijn een landcode. In dit geval
WO, voor een PCT aanvraag. Andere codes zijn bijvoorbeeld EP voor
de Europese procedure bij het Europees Octrooi Bureau (EOB), NL
voor Nederland, US voor de Verenigde Staten, DE voor Duitsland, etc.
Er is ook een kind code. In dit geval A1. Deze code wordt gebruikt
voor een octrooiaanvraag met search report. Als een octrooi wordt
verleend, dan wordt vaak een B code gebruikt.

Aanvraag nummer (Application number) is een nummer dat de aan-
vraag krijgt wanneer het wordt ingediend.

Er staan ook classificatiecodes op het document. Deze worden gebruikt bij
het zoeken.

3.8 Claims

De claims (conclusies in formeel Nederlands) bepalen de omvang van de
bescherming van het octrooi. Meestal is er een hoofdclaim met meerdere
afhankelijke claims. De afhankelijke claims definiëren verdere kenmerken
van de uitvinding.
De functie van de afhankelijke claims is specifiekere claims te hebben in het
geval de hoofdclaim niet stand houdt in de toetsing van de octrooiaanvraag
of bij een rechtszaak.
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3.8.1 Claim van het PER.C6 voorbeeld

De hoofdclaim in deze lifesciences and health octrooiaanvraag is als volgt
opgesteld (WO 97/00326 A):

A recombinant nucleic acid molecule based on or derived from
an adenovirus having at least a functional encapsidating signal
and at least one functional Inverted Terminal Repeat or a func-
tional fragment or derivative thereof and having no overlapping
sequences which allow for homologous recombination leading to
replication competent virus in a cell into which it is transferred.

De taal in de claim is een stuk ingewikkelder dan de taal die je normaal zou
kunnen gebruiken om de uitvinding te beschrijven. De uitvinding is ook te
beschrijven als:

De minimale onderdelen (functional inverted repeats, functional
incapsidated signals) van een adenovirus DNA die nodig is om
in cellen te vermenigvuldigen.

Een reden voor deze ingewikkelde taal in claims is dat de tekst een juridische
tekst is. De uitvinding moet juridisch duidelijk beschreven worden. De
formulering in de claim beschrijft een functionele groep en een signaal die
nodig zijn om de therapie mogelijk te maken. Er zijn bepaalde woorden
gebruikt zoals ‘based on’ of ‘derived from’ en ‘derivative therof’ waarmee de
vinding wel wordt gedefinieerd maar meteen niet teveel wordt beperkt.

3.8.2 Test voor nieuwheid

Zoals eerder genoemd, moet een octrooi nieuw zijn. In het search report
in de publicatie van de octrooiaanvraag in paragraaf E.1, is te zien dat er
meerdere documenten als stand van de techniek zijn geciteerd. Het search
report, rapport van het onderzoek naar de stand van de techniek genoemd in
formeel Nederlands, wordt door de examiner gebruikt voor de toetsing van
nieuwheid en inventiviteit van de octrooiaanvraag. Meerdere documenten
beschrijven de kenmerken van de claims waardoor ze schadelijk zijn voor de
nieuwheid van de geclaimde vinding in de octrooiaanvraag.
Hieronder wordt gedemonstreerd hoe het bepalen van de nieuwheid kan
worden uitgevoerd. Het begint met het opdelen van de claim in afzonderlijke
kenmerken. Daarna wordt bepaald of deze kenmerken gezamelijk bekend
zijn in een document van de stand van de techniek. Voor deze oefening
wordt het eerste document in het search report gebruikt. Dit document met
nummer WO 94/28152 is in paragraaf E.2 te vinden.
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Probeer zelf het antwoord te vinden voordat je het antwoord bekijkt.

Kenmerken claim 1 van de
octrooiaanvraag

Waar te zien in WO 94/28152 A?

A recombinant nucleic acid
molecule based on or derived
from an adenovirus

Klik voor antwoord.Te lezen op pagina 9; regel 1 en 2: We par-
ticularly prefer an adenoviral vector ac-
cording to the invention deriving from the
genome of a human adenovirus type 5 by
deletion.

having at least a functional en-
capsidating signal

Klik voor antwoord.Pagina 9; regel 28 - 30: According to
a particularly preferred embodiment an
adenoviral vector according to the inven-
tion is derived from the genome of an
adenovirus by deletion of the entire adeno-
viral genome excluding ... the 5 and 3
ITRs and all or part of the region of en-
capsidation.

and at least one functional In-
verted Terminal Repeat or a
functional fragment or deriva-
tive thereof

Klik voor antwoord.Pagina 9; regel 28 - 30: According to
a particularly preferred embodiment an
adenoviral vector according to the inven-
tion is derived from the genome of an
adenovirus by deletion of the entire adeno-
viral genome excluding the 5 and 3 ITRs
...

having no overlapping sequen-
ces which allow for homolo-
gous recombination leading to
replication competent virus in
a cell into which it is transfer-
red

Klik voor antwoord.Pagina 6; regel 28 - 33: This deletion aims
to reduce or delete the common sequences
between an adenoviral vector according to
the invention and the adenoviral genome
fragment integrated into a complementa-
tion line ...

Na het lezen van deze tabel is duidelijk dat claim 1 kan niet worden verleend
vanwege gebrek aan nieuwheid, immers alle kenmerken zijn al beschreven
document WO 94/28152.
Bovendien geeft de examiner aan dat er een essentieel kenmerk ontbreekt.
In de claim wordt een recombinant adenovirus beschreven waarbij bepaalde
aanpassing zijn gemaakt om te voorkomen dat er competente adenovirussen
kunnen ontstaan. Maar voor het produceren van de recombinant adenovi-
russen wordt gebruik gemaakt van een specifieke cellijn die dus ook moet
worden beschreven in de claim.
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3.9 Procedures octrooiaanvraag

Octrooien kunnen in verschillende landen, maar ook regionaal worden aan-
gevraagd. In Europa kan een Europees octrooi worden aangevraagd bij het
Europees Octrooibureau (EOB). Een wereldwijde octrooiaanvraag kan via
de PCT procedure worden aangevraagd bij het WIPO.
Deze verschillende procedures voor aanvraag van een octrooi hebben grote
overeenkomsten, maar ze zijn niet hetzelfde. Daarom worden hieronder de
verschillende procedures beknopt beschreven. Als laatste worden de gekozen
procedures van het voorbeeld beschreven.

3.9.1 EP octrooiaanvraag

Als eerste wordt de procedure voor een octrooiaanvraag voor een Europees
octrooi (EP) behandeld. Deze procedure is vergelijkbaar met de procedure
voor een octrooiaanvraag in vele landen. In figuur 3.2 is een overzicht van
de EP procedure weergegeven.

indiening search report publicatie toetsing verlening

- - - - -

. ≈ 9 maanden 18 maanden . 2+ jaar

Figuur 3.2: EP procedure

De aanvraag begint met de indiening van de aanvraag bij het octrooibureau.
Het eerste inhoudelijke antwoord op de aanvraag is een search report. In het
search report is de meest relevante stand van de techniek genoemd. Deze
stand van de techniek wordt gebruikt bij de beoordeling van de vereisten.
Deze beoordeling van de vereisten vind tijdens de toetsing plaats. Naast het
search report wordt ook een schriftelijke opinie meegestuurd. In de schrifte-
lijke opinie zijn eventuele bezwaren tegen de verlening opgeschreven. Niet
nieuw zijn of een gebrek aan inventiviteit zijn de meest bekende bezwaren.
De aanvraag wordt 18 maanden na de eerste indieningsdatum gepubliceerd.
Tot dit moment is de aanvraag geheim. Vanaf dit moment is de uitvinding
in de hele wereld bekend.
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Voordat het octrooi verleend wordt, wordt er eerst getoetst of de aanvraag
aan alle voorwaarden voldoet. Indien niet aan alle voorwaarden voldaan is,
wordt een brief geschreven door de examiner en naar de aanvrager gestuurd.
In deze brief staan de bezwaren en dat de aanvraag dus niet verleend kan
worden. De aanvrager heeft de mogelijkheid deze bezwaren weg te nemen
door bijvoorbeeld de claims aan te passen. Deze ronde van bezwaren en
wijzigingen kan meerdere keren plaats vinden. Eventueel kan er ook nog
een mondelinge zitting plaats vinden om tot een besluit te kunnen komen.
Als er geen bezwaren zijn, dan wordt de aanvraag verleend. Er is ook de
mogelijkheid dat de aanvraag wordt afgewezen als de bezwaren niet worden
overkomen.
Na de verlening moet het octrooi in de gewenste landen in Europa worden
gevalideerd bij de nationale octrooibureaus. Het Europese octrooi wordt
dan dus een bundel nationale octrooien.

3.9.2 NL octrooiaanvraag

De Nederlandse procedure voor een octrooi is eenvoudiger dan bijvoorbeeld
de Europese procedure. De Nederlandse procedure is weergegeven in figuur
3.3. Een vergelijkbare procedure wordt ook toegepast in andere landen,
zoals bijvoorbeeld België.

indiening search report publicatie en verlening

- - -

. ≈ 9 maanden 18 maanden

Figuur 3.3: NL procedure

Het grote verschil met bijvoorbeeld de EP procedure is dat er geen toetsing
plaats vindt. De octrooien worden automatisch samen met de publicatie
verleend. Dus ook octrooien die niet aan de vereisten voldoen. Met de
gegevens van het search report en de bijbehorende schriftelijke opinie moet
dan worden ingeschat in hoeverre de octrooihouder zijn octrooirechten kan
uitoefenen. Een eventuele rechtszaak hierover geeft dan meer duidelijkheid.
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3.9.3 PCT octrooiaanvraag

De PCT (Patent Cooperation Treaty) procedure, voor de wereldwijde oc-
trooiaanvraag, is schematisch weergegeven in figuur 3.4. De enkele centrale
aanvraag voor de meest relevante landen in de wereld is het voordeel van de
PCT procedure ten opzichte van de nationale of regionale procedures.

indiening search report publicatie toetsing einde

- - - - -

. ≈ 9 maanden 18 maanden optioneel 30 maanden

Figuur 3.4: PCT procedure

Er zijn echter 2 kenmerken die een belangrijk verschil zijn met de andere
procedures:

1. De PCT procedure eindigt na 30 maanden. Er is dan geen verleend
octrooi.

2. De toetsing is optioneel.

De procedure om een octrooi te krijgen moet worden voortgezet in regionale
of nationale procedures. Dus de PCT procedure is alleen het begin van
de octrooiprocedure. De optionele toetsing is daarom ook geen besluit tot
verlening of afwijzing, maar een opinie over de octrooieerbaarheid.
Het uitstel van de keuze van de gewenste landen en daarmee ook een uitstel
van kosten is een reden waardoor veel voor de PCT procedure wordt geko-
zen. Verder hoeft er maar 1 keer voor een search report betaald te worden,
omdat het search report uit de PCT fase in de latere nationale of regionale
toetsing wordt gebruikt. Als in verschillende landen parallel zou worden
aangevraagd, dan moeten deze kosten in al deze landen worden gemaakt.
De PCT procedure is daarom interessant als verwacht wordt dat octrooi-
rechten in meerdere landen in verschillende regio’s gewenst zijn.
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3.9.4 Prioriteitsjaar

Meestal kan pas na de ontvangst van het search report beoordeeld worden
of het voortzetten van de aanvraag nut heeft. Daarom hebben de meeste
landen de regel dat gedurende 1 jaar de prioriteit van een eerdere aanvraag
uit een ander (of zelfde) land kan worden gebruikt. De aanvrager heeft dan
een jaar de tijd om te bepalen in welke landen nog een octrooi gewenst is.
De latere aanvraag krijgt dan de prioriteitsdatum van de eerdere aanvraag.
Het is dan alsof de latere aanvraag toch op de eerdere datum is ingediend.
(zie ook artikel 9 ROW, artikel 87 – 89 EOV of artikel 8 PCT).
Dit prioriteitsrecht kan ook voor regionale procedures zoals de EP proce-
dure of voor de PCT procedure gebruikt worden. Het is dus mogelijk om
in een land te beginnen met de octrooiaanvraag en dan binnen 1 jaar de
wereldwijde aanvraag te doen. Je hebt dan de mogelijkheid om het nut van
de octrooiaanvraag in te kunnen schatten voordat er grotere kosten gemaakt
moeten worden.

3.9.5 Procedure van het PER.C6 octrooi

In figuur 3.5 is een overzicht van de aanvraag van de uitvinding tot aan de
verlening weergegeven.

2x EP PCT einde EP

AT, BE, CH, DE,
DK, ES, FI, FR,
GB, GR, IE, IT,
LI, LU, MC, NL,
PT, SE, SL

US, AU, CA,
HK, IL, JP, KR

- - - - -

. < 1 jaar 30 m.

Figuur 3.5: Procedure van het PER.C6 octrooi

32



Er zijn eerst twee EP aanvragen ingediend voor de uitvinding. Deze heeft
men laten vervallen voor de publicatie.
Binnen de periode van een jaar na deze eerste aanvragen is op 14 juni 1996
de octrooiaanvraag via de PCT procedure ingediend. Deze aanvraag heeft
daarbij de prioriteit van de twee EP aanvragen gebruikt. Deze aanvraag
bevat naast een korte samenvatting ook een meer algemene beschrijving,
met daarnaast wetenschappelijke artikelen en resultaten van onderliggend
onderzoek.
Een aanvraag wordt 18 maanden na de indiening gepubliceerd en kan bin-
nen het prioriteitsjaar worden voortgezet via verschillende aanvraagproce-
dures.De PCT procedure eindigt na 30 maanden.
Er is besloten om na de PCT fase door te gaan via verschillende nationale oc-
trooiaanvraagprocedures en de EP aanvraagprocedure. Via de EP procedure
zijn uiteindelijk in 19 Europese landen octrooien verleend: Oostenrijk (AT),
België (BE), Zwitserland (CH), Duitsland (DE), Denemarken (DK), Estland
(ES), Finland (FI), Frankrijk (FR), Verenigd Koninkrijk (GB), Griekenland
(GR), Ierland (IE), Italië (IT), Liechtenstein (LI), Luxemburg (LU), Mo-
naco (MC), Nederland (NL), Portugal (PT), Zweden (SE) en Slovenië (SL).
Daarnaast zijn er ook in Australië (AU), Canada (CA), Hong Kong (HK),
Israël (IL), Japan (JP), Korea (KR), en de Verenigde Staten (US) octrooien
verleend.
Hoewel we dat niet weten kunnen we er in eerste instantie vanuit gaan
dat het marktpotentieel voor het gebruik van de PER.C6 technologie een
belangrijke rol heeft gespeeld in de keuze om octrooien aan te vragen in
bovengenoemde landen.

3.9.6 Verleende PER.C6 octrooi

Uit het international report van de octrooiaanvraag voor de PER.C6 tech-
nologie blijkt dat er drie documenten gevonden zijn die een deel van de
nieuwheid van de uitvinding wegnemen. Tijdens de examination zijn de in-
gediende claims aangepast. De hoofdclaim zoals beschreven in het verleende
octrooi luidt als volgt (waarbij de tekst in italics het verschil aangeeft ten
opzichte van de ingediende claim):

A pakaging system comprising: a recombinant nucleic acid mo-
lecule based on or derived from an adenovirus, said nucleic acid
molecule having at least a functional encapsidating signal and
at least one functional Inverted Terminal Repeat or a functional
derivative thereof, and having a packaging cell said recombinant
nucleic acid and said packaging cell together comprising all ele-
ments which are necessary to generate a a recombinant adenoviral
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particle comprising said recombinat nucleic acid molecule whe-
rein said recombinant nucleic acid molecule has no overlapping
sequences which allow for homologous recombination leading to
replication competent virus in said packaging cell.

Er zijn een aantal kenmerken aan de hoofdclaim toegevoegd op basis van
het nieuwheidsonderzoek en examination. Nadat eerder in de examination
was geconstateerd dat de vinding een essentieel kenmerk miste is dit in de
nieuwe hoofdclaim toegevoegd.
Je kunt zien dat de beschermingsomvang zoals beschreven in de conclusies in
het uiteindelijk verleend octrooi kleiner is dan in de eerste octrooiaanvraag.
De claims kunnen worden aangepast met aanvullende kenmerken die wor-
den genoemd in de afhankelijke claims of de beschrijving. Met deze extra
kenmerken is het mogelijk de bezwaren tegen de verlening van het octrooi
te overkomen. Deze kenmerken moeten al in de octrooiaanvraag beschreven
zijn, omdat deze niet later, na de indiening van de aanvraag, mogen worden
toegevoegd.

3.9.7 Octrooifamilie

Uit het voorbeeld heb je gezien, dat vanuit een eerste octrooiaanvraag meer-
dere gelijke verleende octrooien in de verschillende landen zijn voortgeko-
men. Deze octrooiaanvragen en verleende octrooien hebben praktisch de-
zelfde inhoud. Ze zijn echter wel allemaal apart gepubliceerd.
De meeste van deze publicaties zijn in de octrooidatabanken opgenomen.
Echter, als je gaat zoeken, dan wil je niet iedere publicatie met dezelfde
inhoud apart zien. Dat is niet nuttig. Als je eentje hebt gezien, dan weet je
ook de inhoud van de andere publicaties.
In de octrooidatabanken zijn de publicaties daarom per familie gegroepeerd.
Een familie van octrooien is dus een verzameling van octrooiaanvragen en
octrooien die dezelfde inhoud hebben. De groepering wordt automatisch
uitgevoerd, waarbij de relatie met de eerste indiening wordt gebruikt om de
documenten te groeperen. Dit kan echter soms niet correct zijn, als er een
niet standaard procedure gevolgd is.

3.10 Na de verlening van het octrooi

Na de verlening van het octrooi is pas duidelijk wat precies de omvang van
de octrooibescherming is. Daarom is het octrooi pas echt te gebruiken om
anderen te stoppen als het octrooi verleend is. Het werk aan het octrooi en
ook de kosten en zelfs risico’s zijn dan echter nog niet voorbij.
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De volgende activiteiten vragen nog het nodige:

1. Pontentieel inbreuk op je octrooi moet je zelf ontdekken. Je moet dus
goed opletten welke concurrent eventueel inbreuk maakt.

2. Het stoppen van een mogelijke inbreuk moet je ook zelf organiseren.
Eerst de potentiële inbreuk pleger waarschuwen en misschien uiteinde-
lijk een rechtszaak aanspannen. Een rechtszaak zal het nodige kosten.
Daar zal rekening mee moeten worden gehouden bij beslissingen bij de
te volgen strategie.

3. Ook als je octrooi verleend is, dan kan je deze nog verliezen. In de
EP procedure is er nog een oppositie procedure mogelijk binnen 9
maanden na de verlening. Bij een oppositie procedure kunnen derden
bezwaar maken tegen het verleende octrooi. Het kan dan gebeuren
dat het octrooi alsnog wordt afgewezen. Het is ook mogelijk dat het
octrooi moeten worden aangepast. Dit is vergelijkbaar met de toetsing
voor het verlenen van het octrooi.
Het octrooi kan ook later via de rechter worden aangevallen door der-
den. Ook dan is het mogelijk dat het octrooi nietig wordt verklaard.
Deze stap wordt meestal door derden genomen als ze beschuldigd wor-
den van inbreuk.

4. Om ervoor te zorgen dat de octrooirechten niet onnodig lang blijven
bestaan, moet er een jaarlijkse instandhouding worden betaald. Als
er niet betaald wordt, dan vervalt het octrooi. Indien het octrooi niet
genoeg economische waarde heeft, dan is het waarschijnlijk beter om
het niet langer in stand te houden.

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de publicaties in de octrooidataban-
ken geen informatie over de status van een octrooi geven. Deze status moet
in de octrooiregisters worden opgezocht. Ieder land heeft een eigen octrooi-
register om deze status te administreren. Enkele links naar deze registers
zijn in paragraaf B.4 te vinden.
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Hoofdstuk 4

Gebruik IE om geld te
verdienen bij technische
innovaties

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk gaan we verder in op het bedrijfsmatig gebruik van in-
dustriële eigendomsrechten. Auteursrechten behoren niet tot de industriële
eigendomsrechten, dit betekent overigens niet dat producten die middels
auteursrecht zijn toegeëigend niet bedrijfsmatig gebruikt kunnen worden.
Hoewel deze begrippen vaak naast of door elkaar worden gebruikt is het be-
langrijk om onderscheid te maken tussen de aard en het belang van ideeën,
uitvindingen en innovaties. De definitie van een uitvinding is al eerder be-
schreven in paragraaf 3.4. We merken op dat er veel ideeën kunnen zijn
om producten te verbeteren of te vernieuwen, maar dat zij lang niet altijd
worden meegenomen in de onderzoeks- of ontwikkelingsfase van een innova-
tieproces. Daarmee leiden ze niet tot nieuwe uitvindingen die economisch
pas echt van meerwaarde zijn als ze zijn verwerkt in een innovatie die ver-
kocht kan worden op de markt. Want in het algemeen spreken we over een
innovatie als een bedrijf een nieuw product of dienst op de markt heeft ge-
bracht en deze vervolgens gekocht wordt door klanten of afnemers. Zodoende
dragen innovaties bij aan economische groei.
In de volgende paragraaf beschrijven we veel voorkomende stappen in een
innovatieproces van bedrijven. In de daaropvolgende paragrafen gaan we
verder in op het gebruik- en de toepassing van IE-rechten in diverse stappen
in het innovatieproces.
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4.2 Innovatieproces

Voorafgaand aan de afzet van een nieuw product is er al een lange weg af-
gelegd in een innovatieproces vanaf het eerste idee over- tot de marktintro-
ductie van een verkoopbaar eindproduct. Tijdens de verschillende stappen
en fasen in dat proces is het nuttig om gebruik te maken van (informatie
over) intellectueel eigendom.
In figuur 4.1 is dit proces schematisch weergegeven.

onderzoek ontwikkeling voorbereiding,
marketing productie verkoop

$$$

Figuur 4.1: Proces van onderzoek tot verkoop product

Bedrijven beginnen een kostbaar innovatieproces meestal met grondig
marktonderzoek. Afhankelijk van de economische sector waarin het bedrijf
opereert is een onderzoek naar de stand van de techniek relevant en duurt
de productvernieuwing langer of korter. Voor langlopend onderzoek en
productontwikkeling wordt vaak samengewerkt met een universiteit en
waarbij een of meerdere onderzoekers een groot deel van het onderzoek
uitvoeren. Bijvoorbeeld door een promovendus.
Het doel van de fase van ontwikkeling is om een productidee naar een dus-
danige status te brengen waarbij het zijn eindvorm krijgt. Hierbij krijgt het
product de eerste vorm zoals het uit het eindproduct eruit kan komen zien,
zonder dat de exacte productie al bepaald is. Met name dit deel van het
proces is voor veel producten lang en erg kostbaar omdat veel mensen vanuit
meerdere disciplines bij deze ontwikkeling betrokken moeten zijn.
Bij de productievoorbereiding moet op voorhand het productieniveau be-
paald worden en de daarbij behorende inrichting van de fabriek. De kosten
van deze stap zijn zowel afhankelijk van het product als de economische
sector waarin het bedrijf opereert. Voor de productie van een nieuw model
auto kan deze investering in de miljarden euro’s lopen.
Hoewel marketing en verkoop op zich geen logische volgende stap in dit
proces lijken, zijn ze van cruciaal belang. Immers, de kans dat de aanloo-
pinvesteringen en kosten die zijn gemaakt voor onderzoek en ontwikkeling,
productie en marketing kunnen worden terugbetaald, zijn volledig afhanke-
lijk van een succesvolle marktintroductie van het product en dus van het
succes van de afdeling verkoop. Voorafgaand daaraan is een effectieve mar-
keting belangrijk.
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Pas bij de verkoop van het product worden inkomsten gegene-
reerd!

In alle fasen in het innovatieproces voorafgaand aan de verkoop van het
nieuwe product moet een bedrijf tijd en geld investeren. Deze aanloopinves-
teringen zijn vaak aanzienlijk en het te verwachten bijbehorend rendement
kan pas bij de verkoop worden gemaakt. Het gebruik van intellectuele ei-
gendomsrechten maakt het mogelijk om voldoende marges te maken bij de
verkoop om deze investeringen terug te verdienen. Op deze wijze dragen
intellectuele eigendomsrechten bij aan het terugverdienvermogen van de or-
ganisatie. Omgekeerd heeft intellectueel eigendom alleen waarde als een
product naar de markt wordt gebracht.

4.3 Gebruik van IE-informatie bij keuzes in het
innovatieproces

Tijdig gebruik van openbaar beschikbare informatie over intellectueel eigen-
dom kan vaak voorkomen dat er tijdens een innovatieproces onnodig kosten
worden gemaakt of dat er na marktintroductie problemen kunnen voorko-
men. In deze paragraaf gaan we daar verder op in.
In figuur 4.2 is schematisch weergegeven welke soort informatie gebruikt kan
worden en wanneer.
Met behulp van twee soorten onderzoek kan volgende informatie worden
verzameld voor verschillende doelen:

1. patent landscape-analyse

a. bevat technische informatie over reeds bekende oplossingen,
b. reeds bekende oplossingen waarvan moet worden nagegaan of er

nog eigendomsrechten waarmee rekening moet worden gehouden,
c. voor een marktanalyse op zoek naar concurrenten en mogelijke

partners

2. Freedom to Operate (FTO) analyse
Informatie en analyse over mogelijk inbreukrisico.

4.3.1 Patent landscape analyse

Bedrijven en kennisinstellingen werken internationaal. Tijdens een innova-
tieproces kan je een patent landscape-analyse gebruiken om te onderzoeken
welke geoctrooieerde technologie er wereldwijd al is ontwikkeld en door wie.
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Figuur 4.2: IE informatie in het proces voor nieuw product

Data uit een patent landscape analyse worden op drie manieren geanaly-
seerd. Dit is nodig om de juiste informatie voor de verschillende fasen in het
innovatieproces te kunnen gebruiken bij te nemen keuzes.
A. Om te bepalen welke problemen en oplossingen technisch onderzocht en
ontwikkeld moeten worden, is een overzicht van bekende oplossingen en de
daarbij opgeloste problemen nodig. Voor het uitvoeren hiervan zijn daarom
de personen nodig die het technische inzicht van de problemen en oplossingen
hebben.
B. Voorafgaand aan de beslissing om te beginnen met de ontwikkeling van
een nieuw product, is het nuttig om oplossingsrichtingen beschreven in be-
staande of toekomstige octrooien in kaart te brengen. Hierbij wordt gezocht
naar bestaande technische oplossingen of oplosrichtingen die in de buurt
komen van wat het onderzoek en de ontwikkeling die je zelf wilt gaan uit-
voeren. Voor de analyse van deze data is zowel kennis over technologie als
over octrooien nodig. Hoe een bedrijf om wil gaan met de resultaten van
deze analyse, als ze bijvoorbeeld een zelfstandige productontwikkeling lijken
te beperken, is geheel afhankelijk met de te volgen bedrijfsstrategie. Een
mogelijkheid is het stoppen van voorgenomen productontwikkeling als er
beperkingen zijn. Een andere mogelijkheid is om de nodige rechten op de
technologie te verkrijgen of zelfs als partners te gaan werken. Deze moge-
lijkheden worden in de volgende paragrafen verder uitgewerkt.
C. Naast de technische- en juridische informatie uit een patent landscape-
analyse kan je ook nuttige data halen voor verder marktonderzoek. Deze
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informatie kan je gebruiken om interessante landen, markten en eventuele
partners in kaart te brengen voor de afzet van nieuwe producten. Ook is het
mogelijk interessante markten te analyseren waarop je niet zelf actief wilt
of kunt zijn, maar bijvoorbeeld wel via een partner.

4.3.2 Freedom to Operate (FTO) analyse

Als een product een duidelijke vorm krijgt tegen het einde van de ontwik-
keling, dan is het belangrijk om het risico in kaart te brengen op mogelijke
inbreuk op rechten van derden. Bij een inbreuk op rechten van derden kan de
productie of verkoop van dat product ernstig gehinderd of zelfs onmogelijk
gaan worden. Een dergelijke risico-analyse wordt een Freedom to Operate
analyse genoemd.
Tijdens de uitvoering van een patent landscape analyse is het risico op mo-
gelijke inbreuk al enigszins bepaald. Echter pas als een product een meer
definitieve en duidelijke vorm krijgt, is het mogelijk de analyse van het risico
op inbreuk met voldoende zekerheid uit te voeren. Tot aan het moment dat
een product tot de stand van de techniek gaat behoren bijvoorbeeld door
middel van verkoop of publicatie in bijvoorbeeld een eigen octrooi, is het
mogelijk dat derden rechten krijgen die de verkoop daarvan kunnen verhin-
deren. Het is daarom nuttig om een FTO analyse ook tussentijds een update
te geven.
Voor het uitvoeren van een FTO analyse is naast technische- en octrooi-
kennis ook aanvullende kennis nodig op juridisch en financieel gebied. Dit
maakt dat de uitvoering van een FTO analyse multidisciplinaire kennis ver-
eist en dat deze analyse duur kan zijn. De omvang van het FTO onderzoek
moet daarom ook in verhouding tot de risico’s staan.

4.4 Strategisch IE gebruik

Het is van belang om als eerste te bepalen welke soort IE nodig is voor een
succesvolle innovatie. Grotere, gevestigde bedrijven hebben hiervoor een ei-
gen afdeling en gebruiken een IE strategie. Deze afdeling maakt de keuze om
verscheidene IE rechten te benutten tijdens de fases van hun innovatiepro-
ces. Voor meer informatie over het gebruik van de verscheidene IE rechten
in diverse economische sectoren per product of proces, zie Cohen, Nelson en
Walsh [CNW00] en Scotchmer [Sco04] hoofdstuk 9.
Om voldoende marge te kunnen genereren bij de verkoop van een nieuw
product en daarmee eerdere investeringen terug te verdienen is het meestal
nodig zelf intellectueel eigendom te hebben. Als eigenaar van IE-rechten
kan de innovator er immers voor zorgen dat concurrenten niet makkelijk
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hetzelfde product tegen een lagere prijs op de markt gaan brengen. Dit heet
een defensieve IE-strategie en wordt regelmatig gehanteerd door bedrijven
werkzaam in de farma sector. Meer economische literatuur over het prijs-
mechanisme dat mogelijk wordt gemaakt door product- en proces octrooien
staat in Greenhalgh en Rogers [GR10], zie hoofdstuk 1 en 2.
In figuur 4.3 is schematisch weergegeven welke IE per fase van een innova-
tieproces relevant kan zijn.

strategie

auteursrechten,
octrooien

octrooien merken,
modellen

know-how

onderzoek ontwikkeling voorbereiding,
marketing productie verkoop

Figuur 4.3: IE genereren bij een nieuw product

Bij onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie zullen vooral oc-
trooien relevant kunnen zijn. Bij onderzoek aan universiteiten spelen ook
auteursrechten voor de wetenschappelijke publicaties van het onderzoek een
belangrijke rol. Afhankelijk van de economische sector en industrie waarin
het bedrijf opereert zal het gebruik van modelrechten interessant zijn. Na-
melijk als het product zijn uiterlijke vorm gaat krijgen dat met een eigen
karakter immers goed herkenbaar moet zijn voor klanten.
Daarnaast zijn merken voor de marketing en marktintroductie van nieuwe
producten van primair belang. Daarnaast kan marketing ook een belangrijke
reden zijn bij afweging om modelrechten te gebruiken.
Geheimen (know-how) over en kennis van de productietechniek en het ge-
bruik van onderdelen bij de productie en marktintroductie van een nieuw
product vormen op zich weer een andere bron van intellectueel eigendom.
Bij de productie kunnen daarnaast octrooien een rol spelen als het bedrijf
een offensieve IE-strategie hanteert en daarbij op zoek is naar licentienemers.
Denk hierbij aan octrooien op nieuwe productiemethoden in bijvoorbeeld de
chemische industrie.

4.5 Inkoop en verkoop van IE

In veel sectoren van de economie is de technologie tegenwoordig zover ont-
wikkeld dat veel onderdelen of processen al beschikbaar zijn. Het is daarom
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niet meer nodig om deze zelf nog een keer te ontwikkelen of te produceren.
Dit is een groot verschil ten opzichte van de opkomende economie aan het
begin van de industriële revolutie waarin producenten voor de assemblage en
productontwikkeling vrijwel alle technologie en halffabricaten of onderdelen
zelf in huis moesten hebben. Voorbeeld: Ford wilde in de dertiger jaren van
de vorige eeuw eigen rubberplantages oprichten voor de rubber productie
voor autobanden.
Tijdens onderzoek en ontwikkeling is het nuttig om in deze fase te verkennen
welke technologie, halffabricaten of onderdelen kunnen worden ingekocht van
andere bedrijven. Daarmee kan het bedrijf bepalen wat vervolgens zelf ont-
wikkeld en geproduceerd moet worden. Deze aanpak is ook relevant voor
het vinden van interessante technologie en oplossingen voor bepaalde pro-
blemen die andere (internationale) partijen al hebben ontwikkeld maar die
bijvoorbeeld nu in het eigen product of productieproces kunnen worden toe-
gepast. Als er IE-rechten op deze oplossingen rusten, dan kan er niet zomaar
gebruik gemaakt worden van deze oplossingen. Het is dan misschien moge-
lijk om deze IE-rechten in eigendom over te nemen, of om een toestemming
van gebruik te krijgen. Toestemming om een oplossing te kunnen gebruiken
wordt dan via een licentie geregeld.

4.5.1 Het in licentie nemen van een octrooi

De reden dat een bedrijf een technologie wil inlicenseren kan zijn dat het dan
sneller kan opstarten met de productie en verkoop van het eigen product.
Na uitvoering van een patent landscape-analyse of een Freedom to Ope-
rate analyse is duidelijk dat er een technologie bestaat die een bedrijf zou
willen inlicenseren of dat het zelfs noodzakelijk is om inbreuk op octrooien
van derden te voorkomen. Uiteraard is het hierbij van belang hierbij na te
gaan of het desbetreffende octrooi niet alleen is verleend maar ook in stand
wordt gehouden in het land waar het bedrijf opereert (=octrooilicentiene-
mer). Met andere woorden, als een Nederlandse producent met producten
voor de Nederlandse markt een nieuwe technologie wil gaan gebruiken moet
worden nagegaan of het octrooi op desbetreffende technologie van een licen-
tieverlener ook in Nederland geldig en daarmee van kracht is.
De bedrijfsstrategie en te bedienen markten zijn vaak bepalend voor de be-
slissing om een bepaalde technologie in licentie te nemen van derden. Voor
bedrijven met weinig financiële middelen voor eigen onderzoek en ontwik-
keling of productontwikkeling is het nuttig om eerst een patent landscape-
analyse uit te (laten) voeren. Afhankelijk van de resultaten daarvan kan de
vervolgstap worden genomen om contact op te nemen met een octrooihou-
der en na te gaan of dat bedrijf (organisatie) bereid is octrooilicenties te
verlenen aan anderen.
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Figuur 4.4: IE in en uit
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In figuur 4.4 staat het inlicenseren “IE in” van een technologie als stap in
een innovatieproces weergegeven.

4.5.2 Het verlenen van octrooilicenties voor het gebruik van
een technologie

Voorafgaand aan de beslissing om voor een bepaalde markt of in een bepaald
land zelf een productielijn op te zetten of een productieproces te ontwikke-
len moet een bedrijf al besloten hebben om dat in eigen beheer te doen, of
door anderen te laten doen. Dat laatste is mogelijk door anderen in licentie
of franchise de productie en verkoop te laten uitvoeren. Deze strategische
beslissingen worden overwegend op centraal niveau in de onderneming ge-
nomen om vervolgens decentraal te worden uitgevoerd.
Als een onderneming niet in staat is of er vanaf wil zien om een eigen product
op een bepaalde markt zelf te introduceren bestaat er afhankelijk van de
omvang van de octrooiportefeuille en octrooifamilie vaak nog de mogelijkheid
om dit via licenties door derden te (laten) doen. Dit is een voorbeeld van
uitlicenseren. In figuur 4.4 is ook het proces van uitlicenseren “IE uit”
weergegeven. In de praktijk werkt het uitlicenseren vaak succesvol met
andere bedrijven die al in diverse, meestal buitenlandse, regio’s opereren en
het geoctrooieerde product in hun pakket kunnen opnemen als vorm van
diversificatie. Voor de octrooihouder betekent dit meestal wel dat deze al in
de thuismarkt heeft bewezen het geoctrooieerde product succesvol te kunnen
verkopen.

4.5.3 Het gebruik van octrooien in verschillende IE strategi-
een

Afhankelijk van bedrijfsstrategie en het gebruik van intellectuele eigendoms-
rechten kan een bedrijf ervoor kiezen om het andere bedrijven middels uit-
licenseren mogelijk te maken om het product te introduceren in hun markt.
Dat andere bedrijf heeft dan het voordeel dat zij omzet kunnen maken
uit de verkoop van ingelicenseerde technologie zonder alle daaraan vooraf-
gaande investeringen (in onderzoek en ontwikkeling, productie, marketing,
etc.) hiervoor te maken die de octrooihouder immers al heeft gemaakt.
Dit noemen we een offensieve IE strategie. Dit is een interessante strategie
voor bedrijven met geoctrooieerde producten gebaseerd op een brede, on-
derliggende platformtechnologie of samenstelling met een brede scope aan
toepassingsmogelijkheden.
Aan de andere kant zijn er bedrijven die een defensieve IE strategie voeren
en het concurrenten onmogelijk willen maken om hetzelfde product tegen een
lagere prijs in hun markt te kunnen aanbieden aan hun klantgroepen. Dit
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vereist in eerste instantie de opbouw van een grote octrooiportefeuille met
octrooien die zijn verleend in veel landen. Voor bedrijven met geoctrooieerde
producten gebaseerd op een zeer concrete technologie en samenstelling die
relatief eenvoudig kunnen worden nagemaakt kan dit een nuttige strategie
zijn.
Hoe een onderneming zich het best kan positioneren en welke IE strategie
daarbij kan worden gebruikt is afhankelijk van de huidige- en toekomstig
gewenste marktpositie ten opzichte van die van concurrenten. Een patent
landscape-analyse geeft een interessant inzicht en overzicht over de ontwik-
keling van een bepaalde technologie in afgelopen jaren. Bijbehorende data
kunnen niet alleen helpen bij het bepalen van de eigen octrooipositie maar
ook bij het nemen van toekomstige strategische beslissingen. Deze informa-
tie kan ook nuttig zijn om de octrooistrategie van concurrenten in kaart te
brengen.

4.6 Voorbeeld van IE gebruik van de PER.C6
technologie

Crucell heeft gebruik gemaakt van verscheidene IE-rechten voor de exploi-
tatie van hun PERC6 technologie. Naast de octrooien spelen bijvoorbeeld
ook de merkenrechten een grote rol. In volgende paragrafen worden de door
gebruikte IE-rechten kort beschreven om een indruk te krijgen van de stra-
tegie.

4.6.1 Octrooien

Crucell heeft reeds vanaf het begin van het bestaand van het bedrijf gebruik
gemaakt van octrooien. In figuur is een overzicht gemaakt van het aantal
octrooiaanvragen per regio in de tijd. Deze informatie is uit de openbaar
toegankelijke databases te halen (zie hiervoor de links in bijlage B).
Hieruit is te zien dat Crucell vooral regelmatig octrooien heeft aangevraagd
in veel Europese landen, Australie, Canada, Japan, Nieuw Zeeland en in de
Verenigde Staten. In de eerste jaren van het bedrijf zijn er enkele octrooien
aangevraagd. Het octrooi dat we hebben beschreven in het algemene voor-
beeld, dat onder andere de basis van de PERC6 technologie vormt, behoort
hiertoe.

4.6.2 Inkoop en overdracht van octrooien

Crucell heeft na de combinatie van startups Introgene en Ubisys de octrooi-
families (check) van beide startups op naam verkregen. De combinatie van
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deze octrooien was waarschijnlijk nodig voor de ontwikkeling van een pro-
ductieplatform vaccins en medicijnen in opdracht van derden.
Vanaf 2012 is te zien dat Crucell bezig is met diversificatie. Een octrooifa-
milie beschrijft de onderliggende technologie voor deze diversificatie.
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Hoofdstuk 5

Gebruik van IE bij bepaalde
onderwerpen

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het gebruik van IE voor bepaalde onderwerpen be-
schreven. Deze onderwerpen zijn niet gekoppeld aan een specifieke activiteit
zoals genoemd in hoofdstuk 4 en zijn van algemeen nut.
Omdat software tegenwoordig van groot belang is in veel onderdelen van
innovatie en in de samenleving, wordt specifiek dit onderwerp behandeld in
paragraaf 5.2 en open-source software in paragraaf 5.3.

5.2 Software

Computerprogramma’s worden primair auteursrechtelijk beschermd.
Soms kan er ook een octrooi worden verkregen op software-gerelateerde uit-
vindingen. Computerprogramma’s als zodanig zijn niet octrooirechtelijk te
beschermen.

5.2.1 Auteursrecht op software

Historisch gezien is lang gediscussieerd over de vraag of software bescherming
zou moeten krijgen binnen het octrooirecht, het auteursrecht of een apart
rechtsregime. Uiteindelijk is er voor gekozen om software eerst en vooral
auteursrechtelijk te beschermen. Dit was een praktische keuze. Omdat
software wordt geschreven in programmeertaal kan het worden uitgedrukt
als een soort tekst. Daarom worden computerprogramma’s als letterkundige
werken onder het auteursrecht beschermd. Dit uitgangspunt is neergelegd
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in artikel 10 lid 1 van de TRIPs-Overeenkomst en artikel 4 van het WIPO
Auteursrechtverdrag.
De auteursrechtelijke bescherming van software ziet op de concrete uitdruk-
kingswijze van het computerprogramma, d.w.z. de specifieke vorm waarin
de programmeur zijn geestelijke schepping in de broncode tot uitdrukking
heeft gebracht. De broncode (source code) betreft de door de programmeur
in een programmeertaal geschreven en door mensen leesbare instructies. Ook
de doelcode is voorwerp van auteursrechtelijke bescherming. De doelcode
(object code) omvat de binaire, voor een computer leesbare en uitvoerbare
instructies die uit de broncode zijn gegenereerd door een compiler of inter-
preter. De doelcode betreft dus in feite de vertaling van de broncode in een
voor de computer leesbare vorm.
Voor auteursrechtelijke bescherming van software gelden dezelfde voorwaar-
den als voor elk ander werk. De broncode en doelcode moeten getuigen
van oorspronkelijkheid. Ze mogen niet ontleend zijn aan eerdere software
en de programmeur moet bij het schrijven van de broncode creatieve keuzes
hebben gemaakt. Is aan deze voorwaarden voldaan, dan is het computer-
programma van rechtswege beschermd onder het auteursrecht.1

Het auteursrecht beschermt niet een aan een werk ten grondslag liggend
idee. Dit betekent dat de functionaliteit, logica, werkwijze of doelstelling
van een computerprogramma en de processen, procedures, algoritmes, pro-
grammeertalen en indeling van gegevensbestanden die in het kader van een
computerprogramma worden gebruikt om bepaalde functies van het pro-
gramma te kunnen benutten, niet auteursrechtelijk worden beschermd.
Auteursrecht creëert dus geen monopolie op de functionaliteit van software.
Het verleent de maker of rechthebbende exclusieve rechten om het verveel-
voudigen (kopiëren of bewerken) en openbaar maken (uitgeven, in het ver-
keer brengen, uitlenen, verhuren of on-demand beschikbaar stellen) van een
computerprogramma toe te staan of te verbieden. De maker of rechtheb-
bende kan anderen evenwel niet verbieden om eigen computerprogramma’s
te ontwikkelen die eenzelfde of soortgelijk doel of functionaliteit nastreven.
Het auteursrecht op software volgt grotendeels dezelfde regels als die gelden
voor elk ander werk. Zo zijn de regels voor makerschap en rechtsopvolging
gelijk, maken rechthebbenden aanspraak op dezelfde brede exploitatierech-
ten en wordt de beschermingsduur op gelijke wijze bepaald. Toch zijn er
enkele bijzondere bepalingen betreffende computerprogramma’s die zijn op-
getekend in Hoofdstuk VI Aw.
Op grond van het verveelvoudigingsrecht mag de rechthebbende anderen
verbieden om het computerprogramma geheel of gedeeltelijk te kopiëren of

1Ook voorbereidend ontwerpmateriaal kan auteursrechtelijk zijn beschermd, mits geen
programmeerslag met creatieve stappen meer nodig is om van dat materiaal een compu-
terprogramma te maken.
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over te nemen of de broncode te wijzigen. De wet bepaalt daarnaast dat
het verveelvoudigingsrecht ook reproducties omvat die nodig zijn voor het
laden, in beeld brengen, uitvoeren, doorgeven of opslaan van het computer-
programma. Iemand die de software rechtmatig heeft verkregen, zoals de
persoon die een computerprogramma heeft gekocht, mag deze reproducties
wel maken voor zover nodig met het oog op het gebruik van het compu-
terprogramma. De rechtmatige verkrijger mag ook een reservekopie maken
indien dat voor het beoogde gebruik noodzakelijk is.
Daarnaast staat de wet toe dat de werking van software wordt waargeno-
men, bestudeerd en getest om de daaraan ten grondslag liggende ideeën en
beginselen te achterhalen. Er bestaat dus een expliciete bevoegdheid tot
‘reverse-engineering’ van de software.
Verder is het ‘decompileren’ van een computerprogramma, het reconstru-
eren van een broncode op basis van de doelcode, onder omstandigheden
toegestaan. De wet bepaalt dat een computerprogramma’s mag worden
gedecompileerd, niet om een concurrerend programma te maken dat de ge-
decompileerde software nabootst, maar wel om compatibele programma’s te
maken die met de gedecompileerde software kunnen communiceren en daar-
mee interoperabel zijn. Verder volgt uit de rechtspraak dat decompilatie is
toegestaan om fouten in de goede werking van een computerprogramma te
herstellen.

Grafische gebruikersinterface en andere elementen

Gebruikers krijgen bij de uitvoering van een computerpro-
gramma op een computer vooral te maken met de grafische
gebruikersinterface (GUI). Dat zijn de visuele elementen die de
gebruiker in staat stellen om met een computerprogramma te
communiceren en aldus het programma (software) te instrueren
om de computer (hardware) aan te sturen. Denk aan de
verschillende icoontjes in de taakbalk of het menu van een
computerprogramma.
De GUI zelf is echter geen computerprogramma. De bijzondere
bepalingen betreffende computerprogramma’s gelden daarom
niet voor GUIs. Een GUI kan wel zelfstandig auteursrechtelijk
beschermd zijn, als het ontwerper creatieve keuzes heeft ge-
maakt in de vormgeving van de interface. Bij decompilatie van
een computerprogramma ten behoeve van interoperabiliteit of
foutherstel mag de broncode dus wel worden gereconstrueerd
op basis van de doelcode, maar mag de GUI voor zover daar
auteursrecht op rust niet ook worden overgenomen. Dat zou
inbreuk maken op het auteursrecht op de GUI.
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Hetzelfde geldt voor de grafische en geluidselementen van bij-
voorbeeld videogames. Die kunnen zelfstandig auteursrechtelijk
beschermd zijn als ze een eigen intellectuele schepping van de
maker vormen, maar kwalificeren zelf niet als een computerpro-
gramma.

Videogames

Videogames bestaan over het algemeen uit verschillende soorten
werken. Naast software (bron- en doelcode) bevatten veel vi-
deogames een verhaallijn, personages, afbeeldingen, animaties,
video, muziek en teksten. Mits aan de vereisten is voldaan ge-
niet elk van deze werken auteursrechtelijke bescherming. Het
auteursrecht op de verschillende werken kan in principe bij ver-
schillende makers liggen. Aan een enkele videogame kunnen soms
wel honderden mensen een creatieve bijdrage hebben geleverd.
Omdat voor het uitbrengen van de videogame van iedere recht-
hebbende toestemming moet worden verkregen, kan de grote
hoeveelheid rechthebbenden de exploitatie enorm belemmeren.
In de praktijk wordt daarom geregeld dat alle auteursrechten op
de videogame zoveel als mogelijk in handen komen van de pro-
ducent van de videogame. Voor een deel zorgt de Auteurswet
daar al voor. Voor zover makers in dienstverband aan een vi-
deogame hebben meegewerkt, liggen de auteursrechten op grond
van de wet in beginsel al bij de producent als werkgever. Voor
onderdelen van een videogame die door freelancers in opdracht
zijn gemaakt zal de producent zich meestal de auteursrechten
contractueel laten overdragen. Daarnaast kan de producent be-
dingen dat de maker afstand doet van naamsvermelding, zodat
de rechten van rechtswege aan zijn/haar onderneming toekomen.
Voor bestaande werken die in een videogame zijn opgenomen, zo-
als de muziek die op de achtergrond van een videogame klinkt,
zal de producent doorgaans toestemming regelen door het sluiten
van een licentieovereenkomst met de betrokken auteursrechtheb-
benden.

5.2.2 Octrooirecht op software

Uitgangspunt van het octrooirecht is dat er op software als zodanig geen
octrooi kan worden verkregen, omdat computerprogramma’s niet als uitvin-
ding worden aangemerkt. In de term uitvinding ligt echter het vereiste van
technisch karakter besloten. Een computerprogramma dat bij de uitvoering
op een computer een ‘verder technisch effect’ heeft, buiten het effect van de
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normale aansturing van de computer, kan daarom wel worden geoctrooieerd.
Het computerprogramma moet daarbij wel een technische oplossing bieden
voor een technisch probleem. Uitvindingen met software moeten daarnaast
voldoen aan de octrooirechtelijke vereisten van nieuwheid, inventiviteit en
industriële toepasbaarheid (zie paragraaf 3.5).
Voorbeelden van computerprogramma’s die bij de uitvoering op een compu-
ter een ‘verder technisch effect’ hebben zijn programma’s voor de aansturing
van een antiblokkeersysteem (ABS) in auto’s, de vaststelling van emissies
van röntgenapparaten, het comprimeren van data, de encryptie van elek-
tronische communicatie, het herstellen van vervormd digitaal beeld of de
training van kunstmatige intelligentie. Een ‘verder technisch effect’ kan ook
de interne werking of beveiliging van de computer betreffen. Zo bieden pro-
gramma’s voor het verdelen van de processorbelasting, geheugentoewijzing
of de beveiliging van de integriteit bij het opstarten, een technische oplossing
voor een technisch probleem.
Octrooirechtelijke bescherming is ruimer dan auteursrechtelijke bescherming
in de zin dat het octrooirecht wel degelijk een tijdelijk monopolie verleent
op de technische functionaliteit van de software-gerelateerde uitvinding. Het
octrooirecht geeft de houder het exclusieve recht om anderen te verbieden de
geoctrooieerde uitvinding toe te passen en te gebruiken voor bedrijfsmatige
doeleinden. Het is dus niet toegestaan om computerprogramma’s met een-
zelfde ‘verder technisch effect’, of een effect dat min of meer gelijkwaardig
(equivalent) is, op de markt te brengen gedurende de periode dat het octrooi
geldig is.

5.2.3 Overige manieren om software te beschermen

Naast de auteursrechtelijke bescherming van computerprogramma’s en
octrooirechtelijke bescherming van software-gerelateerde uitvindingen
kan software of onderdelen daarvan ook worden beschermd door andere
intellectuele eigendomsrechten. Zo kan de broncode van computerpro-
gramma’s als bedrijfsgeheim worden beschermd. Grafische kenmerken
van computerprogramma’s, zoals iconen of pictogrammen van de gra-
fische gebruikersinterface, kunnen als tekeningen worden beschermd
onder het tekeningen- en modellenrecht, mits uiteraard aan de specifieke
beschermingsvoorwaarden is voldaan.
Daarnaast kan de producent van software natuurlijk contractueel aanvul-
lende bescherming overeenkomen met derden, bijvoorbeeld in licentieover-
eenkomsten.
Ook kan software natuurlijk technologisch worden beschermd, door beveili-
gingsmaatregelen zoals encryptiemethoden en kopieerbescherming. De Au-
teurswet biedt bescherming tegen het omzeilen van dergelijke technologische
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beschermingsmaatregelen.

5.3 Voorbeeld van IE gebruik bij open source soft-
ware

Open source software of alternatief ook free software (free als vrijheid en
niet als noodzakelijk gratis) genoemd, heeft als doel dat de software voor
iedereen beschikbaar is en ook gezamenlijk ontwikkeld kan worden.
Een gedeelte van deze software zit in de public domain en een ander deel
valt onder een licentie. Bekende licenties zijn de GPL (GNU General Public
License) of de BSD (Berkely Software Distribution) licentie. Deze licenties
staan het gebruik van de software onder bepaalde voorwaarden toe. De
gebruiker moet zich dus aan die voorwaarden houden en kan niet alles doen.
Vraag:

Hoe kunnen de voorwaarden van de open source licenties worden
afgedwongen als de broncode openbaar is? Klik voor antwoord.Via het auteursrecht.
Het auteursrecht geeft de makers van de broncode eigendom hier-
over. Zij kunnen daarom bepalen onder welke voorwaarden je het
mag gebruiken en kunnen het gebruik stoppen als niet aan de
voorwaarden wordt voldaan.

Hoewel de open source beweging vooral in de academische wereld ontstaan
is, zijn er tegenwoordig veel en ook grote bedrijven die open source software
ontwikkelen. Deze bedrijven gebruiken de gezamenlijke ontwikkeling om
producten en diensten rond de open source software aan te bieden.

5.4 Voorbeeld van IE gebruik bij standaarden

5.4.1 VESA (Video Electronics Standards Association)

Vesa is een non-profitorganisatie die meer dan 300 bedrijven vertegenwoor-
digt. Deze bedrijven zijn lid van de organisatie. Het stelt interfacestandaar-
den vast voor de computer en consumentenelectronica.
De visie van VESA (van de website):

VESA’s vision is continual growth in technical standards devel-
opment and evolution into an international trade association,
with world-wide membership driving standards initiatives, pro-
duct implementations, and market implementation.
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5.4.2 Displayport

De displayport verbinding tussen computer en monitor is een belangrijke
standaard van Vesa. De leden van Vesa mogen het displayport logo gebrui-
ken op hun producten als die voldoen aan de standaard. In figuur 5.1 is het
logo weergegeven.

Figuur 5.1: Displayport logo

Vraag:

Hoe kan het gebruik van het logo tot alleen leden die voldoen
aan de standaard worden beperkt? Klik voor antwoord.Via het merkenrecht. Vesa
heeft het displayport logo geregistreerd als merk.
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Bijlage A

Woordenlijst

B

BOIP
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Het Benelux-bureau
voor de Intellectuele Eigendom (in het Engels BOIP: Benelux Office
for Intellectual Property, in het Frans: Office Benelux de la Propriété
intellectuelle) registreert merken en modellen voor de Benelux. 60

C

claims
Claims worden in formeel Nederlands conclusies genoemd. De claims
zijn een onderdeel van een octrooi om de beschermingsomvang te defi-
niëren. Meestal bestaat de verzameling claims uit een hoofdclaim met
meerdere afhankelijke claims. 23, 26

D

diversificatie
Diversificatie geeft bedrijven de kans hun aanbod aan producten en
diensten uit te breiden. 44, 46

DPMA
Deutsches Patent- und Markenamt. Het Duitse octrooibureau is belast
met het verlenen van octrooien en merken voor Duitsland. 60

E
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EOB
Europees Octrooibureau. Het Europees Octrooibureau (in het En-
gels EPO: European Patent Office) is belast met het verlenen van de
Europese octrooien volgens het Europees Octrooiverdrag (EOV). De
hoofdvestiging in München met nevenvestigingen in Rijswijk, Berlijn
en Wenen. 19, 26, 29, 60

EOV
Europees Octrooiverdrag. In het Engels: European Patent Conven-
tion (EPC), Duits: Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ), Frans:
Convention sur le brevet européen (CBE). Een multilateraal verdrag
dat het systeem definieert voor het verkrijgen van een Europees oc-
trooi. Naast de artikelen en regels voor het verkrijgen van een octrooi,
is het EOV ook de basis voor de Europese Octrooi Organisatie. Het
Europees Octrooibureau (EOB) is belast met het verlenen van de Eu-
ropese octrooien. 19, 55, 70

EUIPO
European Union Intellectual Property Office. Het European Union
Intellectual Property Office registreert merken en modellen voor de
gehele EU. Ook wel uniemerken en uniemodellen genoemd. 60

examiner
In het Nederlands onderzoeker of technisch onderzoeker genoemd.
Deze persoon werkt bij een octrooibureau en heeft als hoofdtaak een
octrooiaanvraag inhoudelijk te behandelen. Dit is vooral het search
report opstellen en het octrooi verlenen. 27

F

Freedom to Operate
Freedom to Operate (afkorting FTO) is een onderzoek waarin mo-
gelijke risico’s worden geanalyseerd van de marktintroductie van een
nieuw product op inbreuk op octrooien van derden. 38, 40, 42

I

IE
Intellectueel Eigendom. Zie ook de beschrijving van intellectueel ei-
gendom in de woordenlijst. 2, 6, 7, 9, 14, 47, 56

industriële eigendomsrechten
Industriële eigendomsrechten zijn alle soorten intellectuele eigendoms-
rechten behalve auteursrecht. 36
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inlicenseren
Inlicenseren biedt de ondernemming de mogelijkheid om aanzienlijk te
besparen op de investering in onderzoek, ontwikkeling, productie en
marketing. Door een octrooilicentie af te sluiten met de octrooihouder
kan de licentienemer de octrooieerde technologie op de markt brengen.
42

innovatie
Het toepassen van nieuwe technologieën in producten, diensten en pro-
cessen. 36

intellectueel eigendom
Tot intellectueel eigendom behoren voortbrengselen van de geest. In-
tellectueel eigendom wordt vaak als synoniem voor intellectuele eigen-
domsrechten gebruikt. 6, 37, 38, 40, 55, 56

intellectuele eigendomsrechten
Intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) zijn de exclusieve rechten
van rechthebbenden op een voortbrengsel van de menselijke geest. Tot
de intellectuele-eigendomsrechten behoren sterk uiteenlopende rech-
ten als het auteursrecht, naburige rechten, het databankenrecht, het
octrooirecht, het merkenrecht, het tekeningen- en modellenrecht, het
handelsnaamrecht, het kwekersrecht en het chipsrecht. 6, 38, 56

J

JPO
Japan Patent Office. Het Japanse octrooibureau is belast met het
verlenen van octrooien en merken voor Japan. 60

L

licentie
Betekenis van licentie bij het gebruik in de IE: Het recht om een pro-
duct of dienst waar een andere rechtspersoon intellectueel eigendom op
heeft, commercieel te gebruiken op basis van een financiële of materiële
vergoeding. 42

O

octrooi
Octrooi wordt ook patent genoemd. Een intellectueel eigendomsrecht
op een uitvinding. 9, 18
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Octrooicentrum Nederland
Octrooicentrum Nederland is de octrooiverlener voor Nederland. Het
Octrooicentrum is een onderdeel van de Rijksdienst voor Onderne-
mend Nederland (RVO) en valt onder het Nederlandse ministerie van
Economische Zaken en Klimaat. Het Octrooicentrum geeft ook voor-
lichting over het octrooisysteem en behartigt de belangen van Neder-
land in Europese en mondiale organisaties voor intellectueel eigendom.
19, 60

P

patent landscape-analyse
Een patent landscape-analyse geeft een wereldwijd overzicht van oc-
trooihouders die technologie hebben in de economische sector van jouw
organisatie. Daarmee heb je zowel markt- als productinformatie over
al bestaande technologie. Met deze analyse kan je op tijd onderzoek
en ontwikkeling bijsturen, of besluiten om een licentie aan te vragen
van de octrooihouder voor jouw markt. 38, 39, 42, 45

PCT
Patent Cooperation Treaty. Dit Octrooisamenwerkingsverdrag is om
verleningsprocedures gedeeltelijk te stroomlijnen en in vorm en inhoud
te harmoniseren. Met de PCT-procedure hoeft een aanvrager slechts
een enkele aanvraag in te dienen, die dan rechtsgevolgen heeft in alle
bij de PCT aangesloten staten. 19, 26, 29, 31, 73

prioriteit
Een octrooiaanvraag kan het recht van voorrang verkrijgen van een
eerdere aanvraag. Dit heeft het effect alsof de octrooiaanvraag op de
datum van de eerdere aanvraag is ingediend. 32

R

rapport van het onderzoek naar de stand van de techniek
Dit rapport wordt opgesteld door het octrooibureau waar de octrooi-
aanvraag is ingediend. Bij de toetsing in de octrooiprocedure worden
de nieuwheid en de inventiviteit beoordeeld aan de hand van de do-
cumenten in dit rapport. Het bevat daarom de meest relevante docu-
menten voor de toetsing. 27, 58

ROW
Rijksoctrooiwet 1995. Wet voor octrooien geldig binnen Nederland,
inclusief Caribisch gebied, Curaçao en Sint Maarten. 19, 65
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S

search report
In het Nederlands: rapport van het onderzoek naar de stand van de
techniek. 27, 29

stand van de techniek
De stand van de techniek wordt gevormd door alles wat voor de dag van
indiening van de octrooiaanvraag openbaar toegankelijk is gemaakt
door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door toepassing of
op een andere manier. 21, 22, 27, 37

U

uitlicenseren
Uitlicenseren biedt een organisatie de mogelijkheid om anderen gebruik
te laten maken van een geoctrooieerde technologie. Dit kan voor de
octrooihouder rendabel zijn omdat bij het opstellen van een licentie
overeenkomst meteen afspraken worden gemaakt over de afdracht van
inkomsten door de licentienemer. 44

uitputting
Als een merk-, model- of octrooihouder, of een ander met toestemming
van de houder, een product heeft verkocht, dan heeft hij hiervoor geld
ontvangen en kan hij het recht niet meer gebruiken voor dat product.
Dit geldt voor merken, modellen, octrooien en andere IE-rechten. 20

USPTO
United States Patent and Trademark Office. Het United States Patent
and Trademark Office is belast met het verlenen van octrooien en
merken voor de Verenigde Staten. 60

V

vakman
De term vakman, zoals gebruikt in het octrooirecht, is een geconstru-
eerde virtueel persoon met kennis en kunde van een (breed) technisch
gebied. De vakman kent de gehele stand van de techniek, maar heeft
geen enkel vermogen tot inventiviteit. Deze virtuele vakman wordt
gebruikt bij het opstellen van argumentie bij vooral inventiviteit (uit-
vinderswerkzaamheid), volledigheid en duidelijkheid van de octrooi-
aanvraag. 21–23

W
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WIPO
World Intellectual Property Organisation. Wereldorganisatie voor in-
tellectuele eigendom. WIPO is een gespecialiseerde organisatie van
de Verenigde Naties. WIPO bestaat uit 193 lidstaten, en beheert 26
internationale verdragen. Het hoofdkwartier is in Genève. 19, 29, 60
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Bijlage B

Links

B.1 Nationale en internationale IE-bureaus

Octrooicentrum Nederland:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/octrooien-ofwel-patenten

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP):
https://www.boip.int/

Europees Octrooibureau (EOB):
https://www.epo.org/

European Union Intellectual Property Office (EUIPO):
https://www.euipo.europa.eu/

World Intellectual Property Organisation (WIPO):
https://www.wipo.int/

Duits octrooibureau (DPMA):
https://www.dpma.de/

Octrooibureau van de Verenigde Staten (USPTO):
https://www.uspto.gov/

Japanse octrooibureau (JPO):
https://www.jpo.go.jp/e/

B.2 Verdere informatie

ThatsIP E-learning over intellectuele eigendom:
https://www.thatsip.nl/nl/

Octrooicentrum Nederland, video’s met uitleg over octrooien:
https://www.rvo.nl/onderwerpen/octrooien-ofwel-patenten/
uitlegvideos
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UK Intellectual Property Office, video’s voor IP basic, case studies en an-
dere:
https://www.youtube.com/user/ipogovuk

Werkgemeenschap Octrooi-informatie Nederland (WON):
http://www.won-nl.org

B.3 Interessante publicaties van het WIPO

What is Intellectual Property?
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4528&
plang=EN

Intellectual Property Basics: A Q&A for Students
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4410&
plang=EN

Understanding Industrial Property
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4080&
plang=EN

Inventing the Future
An Introduction to Patents for Small and Medium-sized Enterprises
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4350&
plang=EN

Enterprising Ideas
A Guide to Intellectual Property for Startups
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4545&
plang=EN

Guide to the International Patent Classification (2022)
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4593&
plang=EN

International Patent Classification (IPC)
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4582&
plang=EN

B.4 IE-databanken

Espacenet:
https://worldwide.espacenet.com/patent/

Espacenet pocket guide:
https://www.epo.org/espacenet-pocket-guide

61

https://www.youtube.com/user/ipogovuk
http://www.won-nl.org
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4528&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4528&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4410&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4410&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4080&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4080&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4350&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4350&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4545&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4545&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4593&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4593&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4582&plang=EN
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4582&plang=EN
https://worldwide.espacenet.com/patent/
https://www.epo.org/espacenet-pocket-guide


Handleiding Espacenet:
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/03/Handleiding%
20Espacenet_februari2021.pdf

European Patent Register:
https://register.epo.org/

European Patent Bulletin:
https://data.epo.org/expert-services/index.html

Google patents:
https://patents.google.com/

Depatisnet (DPMA):
https://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet

Patentscope:
https://patentscope.wipo.int/

The lens:
https://www.lens.org/

Trademark view en Design view:
https://www.tmdn.org/

EUIPO register (eSearch plus):
https://euipo.europa.eu/eSearch/

BBIE merkenregister:
https://www.boip.int/nl/merkenregister
BBIE modellenregister:
https://www.boip.int/nl/modellenregister
Octrooiregister Nederland:
https://mijnoctrooi.rvo.nl/fo-eregister-view/

Duits octrooiregister (DPMA register):
https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/basis

UK Intellectual Property Office, online patent information and document
inspection service:
https://www.ipo.gov.uk/p-ipsum.htm

Japan platform for patent information:
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

B.5 Octrooiclassificatieschema’s

CPC classificatieschema bij de USPTO (US patent and trademark office):
https://www.uspto.gov/web/patents/classification/cpc/html/cpc.
html
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CPC classificatieschema in tabelvorm om schema en definities te downloa-
den:
https://www.cooperativepatentclassification.org/cpcSchemeAndDefinitions/
table
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Bijlage D

Gedeeltes IE-wetteksten

D.1 Gedeeltes Rijksoctrooiwet 1995

Hieronder zijn de meest relevante gedeeltes van de Rijksoctrooiwet (ROW)
te vinden.

• Artikel 2

1. Vatbaar voor octrooi zijn uitvindingen op alle gebieden van de
technologie die nieuw zijn, op uitvinderswerkzaamheid berusten
en toegepast kunnen worden op het gebied van de nijverheid.

2. In de zin van het eerste lid worden in het bijzonder niet als uit-
vindingen beschouwd:

a. ontdekkingen, alsmede natuurwetenschappelijke theorieën en
wiskundige methoden;

b. esthetische vormgevingen;
c. stelsels, regels en methoden voor het verrichten van geeste-

lijke arbeid, voor het spelen of voor de bedrijfsvoering, als-
mede computerprogramma’s;

d. presentaties van gegevens.
3. Het tweede lid geldt alleen voor zover het betreft de aldaar ge-

noemde onderwerpen of werkzaamheden als zodanig.

• Artikel 4

1. Een uitvinding wordt als nieuw beschouwd, indien zij geen deel
uitmaakt van de stand van de techniek.

2. De stand van de techniek wordt gevormd door al hetgeen voor de
dag van indiening van de octrooiaanvrage openbaar toegankelijk
is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge beschrijving, door
toepassing of op enige andere wijze.
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3. Tot de stand van de techniek behoort tevens de inhoud van eerder
ingediende octrooiaanvragen, die op of na de in het tweede lid
bedoelde dag overeenkomstig artikel 31 in het octrooiregister zijn
ingeschreven.

4. Tot de stand van de techniek behoort voorts de inhoud van Eu-
ropese octrooiaanvragen en van internationale aanvragen als be-
doeld in artikel 153, derde tot en met vijfde lid, van het Europees
Octrooiverdrag, waarvan de datum van indiening, die geldt voor
de toepassing van artikel 54, tweede en derde lid, van dat ver-
drag, ligt voor de in het tweede lid bedoelde dag, en die op of na
die dag zijn gepubliceerd op grond van artikel 93 van dat verdrag
onderscheidenlijk van artikel 21 van het Samenwerkingsverdrag.

5. Niettegenstaande het bepaalde in het eerste tot en met vierde lid
zijn tot de stand van de techniek behorende stoffen of samenstel-
lingen vatbaar voor octrooi, voor zover zij bestemd zijn voor de
toepassing van een van de in artikel 3, onderdeel f, bedoelde me-
thoden, mits de toepassing daarvan voor enige in dat lid bedoelde
methode niet tot de stand van de techniek behoort.

6. Onverminderd het eerste tot en met het vierde lid, zijn stoffen of
samenstellingen als bedoeld in het vijfde lid, vatbaar voor octrooi
voor een specifieke toepassing in een werkwijze als bedoeld in
artikel 3, onderdeel f, mits die toepassing niet tot de stand van
de techniek behoort.

• Artikel 6
Een uitvinding wordt als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid
aangemerkt, indien zij voor een deskundige niet op een voor de hand
liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Indien docu-
menten als bedoeld in artikel 4, derde en vierde lid, tot de stand van
de techniek behoren, worden deze bij de beoordeling van de uitvin-
derswerkzaamheid buiten beschouwing gelaten.

• Artikel 9

1. Degene die in een der landen, aangesloten bij de Internationale
Unie tot bescherming van de industriële eigendom of aangeslo-
ten bij de Wereld Handelsorganisatie, overeenkomstig de in dat
land geldende wetten, en degene die, overeenkomstig de tussen
twee of meer voornoemde landen gesloten verdragen, octrooi of
een gebruikscertificaat dan wel bescherming van een gebruiksmo-
del heeft aangevraagd, geniet gedurende een termijn van twaalf
maanden na de dag van die aanvrage in Nederland, Curaçao en
Sint Maarten een recht van voorrang ter verkrijging van octrooi
voor datgene, waarvoor door hem de in de aanhef bedoelde be-

66



scherming werd aangevraagd. Met een der landen als bedoeld in
de eerste volzin wordt gelijkgesteld een land dat op grond van
een mededeling van de bevoegde autoriteit in dat land een recht
van voorrang erkent onder gelijkwaardige voorwaarden en met
gelijkwaardige rechtsgevolgen als die, bedoeld in het op 20 maart
1883 te Parijs tot stand gekomen Verdrag tot bescherming van
de industriële eigendom (Trb. 1974, 225 en Trb. 1980, 31). Het
voorgaande vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van de-
gene, die een uitvinderscertificaat heeft aangevraagd, indien de
betrokken wetgeving de keus laat tussen verkrijging van zodanig
certificaat of een octrooi.

2. Onder aanvrage in de zin van het eerste lid wordt iedere aanvrage
verstaan, waarvan de datum van indiening kan worden vastge-
steld, ongeacht het verdere lot van die aanvrage.

3. Indien de rechthebbende meer aanvragen voor hetzelfde onder-
werp heeft ingediend, komt voor het recht van voorrang slechts
de eerst ingediende in aanmerking. Niettemin kan het recht van
voorrang ook berusten op een later ingediende aanvrage ter ver-
krijging van bescherming in hetzelfde land, mits de eerst inge-
diende aanvrage voor de indiening van de latere aanvrage is inge-
trokken, vervallen of afgewezen zonder ter kennis van het publiek
te zijn gebracht en zonder rechten te hebben laten bestaan en
mits zij nog niet als grondslag heeft gediend voor de inroeping
van een recht van voorrang. Indien een recht van voorrang, be-
rustend op een later ingediende aanvrage, is ingeroepen, zal de
eerst ingediende aanvrage niet meer als grondslag kunnen dienen
voor de inroeping van een recht van voorrang.

4. De voorrang heeft voor de toepassing van de artikelen 4, tweede,
derde en vierde lid, en 6 ten gevolge, dat de aanvrage waarvoor
dit recht bestaat, wordt aangemerkt als te zijn ingediend op de
dag van indiening van de aanvrage waarop het recht van voorrang
berust.

5. De aanvrager kan een beroep doen op meer dan één recht van
voorrang, zelfs wanneer de rechten van voorrang uit verschillende
landen afkomstig zijn. Ook kan de aanvrage, waarbij een beroep
op een of meer rechten van voorrang wordt gedaan, elementen
bevatten, waarvoor in de conclusies van de aanvrage, waarvan de
voorrang wordt ingeroepen, geen rechten werden verlangd, mits
de tot de laatste aanvrage behorende stukken het betrokken pro-
duct of de betrokken werkwijze voldoende nauwkeurig aangeven.

6. Degene die van het recht van voorrang gebruik wil maken, moet
daarop schriftelijk beroep doen bij de indiening van de aanvrage
of binnen zestien maanden na de datum van indiening van de
aanvrage waarop hij zich beroept, onder vermelding van die da-
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tum van indiening en van het land waarin of waarvoor deze werd
ingediend.

7. Een verbetering van of toevoeging aan een eerder ingeroepen recht
van voorrang moet worden verzocht binnen zestien maanden na
de datum van indiening van de aanvrage waarop hij zich beroept.

8. Binnen zestien maanden na indiening van de aanvrage waarop hij
zich beroept als bedoeld in het zesde en zevende lid, moet hij het
nummer alsmede een in de Nederlandse, Franse, Duitse of Engelse
taal gesteld afschrift van de aanvrage waarop hij zich beroept of
een vertaling van die aanvrage in een van die talen aan het bu-
reau verstrekken, tenzij de eerdere aanvrage bij het bureau of het
bureau, bedoeld in artikel 99, is ingediend, alsmede, als hij niet
degene is die de aanvrage, op grond waarvan de voorrang wordt
ingeroepen heeft ingediend, een document waaruit zijn rechten
blijken. Het bureau kan verlangen dat de in de vorige volzin be-
doelde vertaling wordt gewaarmerkt indien het bureau redelijke
twijfel heeft ten aanzien van de juistheid van die vertaling.

9. Het recht van voorrang vervalt, indien niet aan het zesde, zevende
of achtste lid is voldaan

• Artikel 25

1. De beschrijving van de uitvinding is duidelijk en volledig en wordt
zodanig opgesteld dat de uitvinding daaruit door een deskundige
kan worden begrepen en aan de hand daarvan kan worden toege-
past. De omschrijving, gegeven in een of meer conclusies aan het
slot van de beschrijving, is nauwkeurig. De beschrijving gaat zo
nodig van daarmee overeenstemmende tekeningen vergezeld.

2. Indien een uitvinding betrekking heeft op biologisch materiaal
dat niet openbaar toegankelijk is en in de beschrijving niet zo-
danig kan worden omschreven dat de uitvinding aan de hand
daarvan door een deskundige kan worden toegepast, dan wel in-
dien een uitvinding het gebruik van dergelijk biologisch materiaal
impliceert, is de beschrijving slechts toereikend indien het biolo-
gisch materiaal uiterlijk op de dag van indiening van de aanvrage
is gedeponeerd bij een bij of krachtens algemene maatregel van
rijksbestuur aan te wijzen instelling.

3. Indien een uitvinding betrekking heeft op een sequentie of een
partiële sequentie van een gen, bevat de beschrijving een concrete
omschrijving van de functie en de industriële toepassing van deze
sequentie of partiële sequentie. Ingeval voor de productie van
een eiwit of partieel eiwit een sequentie of partiële sequentie van
een gen is gebruikt, bevat de beschrijving van de industriële toe-
pasbaarheid een precisering van het eiwit of partieel eiwit dat is
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geproduceerd en de functie daarvan.
4. Bij algemene maatregel van rijksbestuur worden nadere regels

gesteld ten aanzien van:
a. de gegevens die in de aanvrage worden opgenomen met be-

trekking tot de kenmerken en identificatie van het gedepo-
neerde biologisch materiaal, en

b. de toegankelijkheid en beschikbaarheid van het gedeponeerde
biologisch materiaal.

• Artikel 53

1. Een octrooi geeft de octrooihouder, behoudens de bepalingen van
de artikelen 53a tot en met 60, het uitsluitend recht:

a. het geoctrooieerde voortbrengsel in of voor zijn bedrijf te ver-
vaardigen, te gebruiken, in het verkeer te brengen of verder te
verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhan-
delen, dan wel voor een of ander aan te bieden, in te voeren
of in voorraad te hebben;

b. de geoctrooieerde werkwijze in of voor zijn bedrijf toe te pas-
sen of het voortbrengsel, dat rechtstreeks verkregen is door
toepassing van die werkwijze, in of voor zijn bedrijf te ge-
bruiken, in het verkeer te brengen of verder te verkopen, te
verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel
voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad
te hebben.

2. Het uitsluitend recht wordt bepaald door de conclusies van het
octrooischrift, waarbij de beschrijving en de tekeningen dienen
tot uitleg van die conclusies.

3. Het uitsluitend recht strekt zich niet uit over handelingen, uit-
sluitend dienende tot onderzoek van het geoctrooieerde, daaron-
der begrepen het door toepassing van de geoctrooieerde werk-
wijze rechtstreeks verkregen voortbrengsel. Het uitsluitend recht
strekt zich evenmin uit tot de bereiding voor direct gebruik ten
behoeve van individuele gevallen op medisch voorschrift van ge-
neesmiddelen in apotheken, noch tot handelingen betreffende de
aldus bereide geneesmiddelen.

4. Het uitvoeren van de noodzakelijke studies, tests en proeven met
het oog op de toepassing van artikel 10, eerste tot en met vierde
lid, van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communau-
tair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik
(PbEG L 311) of artikel 13, eerste tot en met het vijfde lid van
Richtlijn 2001/82/EG tot vaststelling van een communautair wet-
boek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik
(PbEG L 311) en de daaruit voortvloeiende praktische vereisten
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worden niet beschouwd als een inbreuk op octrooien met betrek-
king tot geneesmiddelen voor menselijk gebruik, respectievelijk
geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik.

5. Is een voortbrengsel als in het eerste lid, onder a of b, bedoeld, in
Nederland, Curaçao of Sint Maarten rechtmatig in het verkeer ge-
bracht, dan wel door de octrooihouder of met diens toestemming
in één der Lid-Staten van de Europese Gemeenschap of in een
andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Eu-
ropese Economische Ruimte in het verkeer gebracht, dan handelt
de verkrijger of latere houder niet in strijd met het octrooi, door
dit voortbrengsel in of voor zijn bedrijf te gebruiken, te verkopen,
te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel
voor een of ander aan te bieden, in te voeren of in voorraad te
hebben.

6. Een voortbrengsel als in het eerste lid, onder a of b, bedoeld, dat
voor de verlening van het octrooi, of, indien het een Europees
octrooi betreft, voor de dag, waarop overeenkomstig artikel 97,
derde lid, van het Europees Octrooiverdrag de vermelding van de
verlening van het Europees octrooi is gepubliceerd, in een bedrijf
is vervaardigd, mag niettegenstaande het octrooi ten dienste van
dat bedrijf worden gebruikt.

D.2 Gedeeltes Europees Octrooiverdrag

Hieronder zijn de meest relevante gedeeltes van het Europees Octrooiverdrag
te vinden (EOV).

• Artikel 52. Octrooieerbare uitvindingen

1. Europese octrooien worden verleend voor uitvindingen, op alle
gebieden van de technologie, mits zij nieuw zijn, op uitvinders-
werkzaamheid berusten en industrieel toepasbaar zijn.

2. In de zin van het eerste lid worden in het bijzonder niet als uit-
vindingen beschouwd:

a. ontdekkingen, wetenschappelijke theorieën en wiskundige
methoden;

b. esthetische vormgevingen;
c. stelsels, regels en methoden voor het verrichten van geeste-

lijke arbeid, voor spelen of voor de bedrijfsvoering, alsmede
computerprogramma’s;

d. presentatie van informatie.
3. Het tweede lid sluit de octrooieerbaarheid van de aldaar ge-

noemde onderwerpen of werkzaamheden alleen dan uit voor

70



zover de Europese octrooiaanvrage of het Europees octrooi
betrekking heeft op een van die onderwerpen of werkzaamheden
als zodanig.

• Artikel 54. Nieuwheid

1. Een uitvinding wordt als nieuw beschouwd indien zij geen deel
uitmaakt van de stand van de techniek.

2. De stand van de techniek wordt gevormd door al hetgeen vóór
de datum van indiening van de Europese octrooiaanvrage open-
baar toegankelijk is gemaakt door een schriftelijke of mondelinge
beschrijving, door toepassing of op enige andere wijze.

3. Als behorend tot de stand van de techniek wordt tevens aange-
merkt de inhoud van Europese octrooiaanvragen, zoals die zijn
ingediend, waarvan de datum van indiening gelegen is vóór de in
het tweede lid genoemde datum en die op of na die datum zijn
gepubliceerd.

4. Het tweede en derde lid sluiten de octrooieerbaarheid van stoffen
of mengsels, behorend tot de stand van de techniek, voor toepas-
sing bij een in artikel 53, onderdeel c, bedoelde methode niet uit,
mits de toepassing ervan bij een dergelijke methode niet behoort
tot de stand van de techniek.

5. Het tweede en derde lid sluiten voorts niet de octrooieerbaarheid
uit van stoffen of mengsels als bedoeld in het vierde lid voor
een specifieke toepassing in een werkwijze bedoeld in artikel 53,
onderdeel c, mits die toepassing niet tot de stand van de techniek
behoort.

• Artikel 56. Uitvinderswerkzaamheid
Een uitvinding wordt als het resultaat van uitvinderswerkzaamheid
aangemerkt, indien zij voor de vakman niet op een voor de hand lig-
gende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. Indien docu-
menten bedoeld in artikel 54, derde lid, tot de stand van de techniek
behoren, worden deze bij de beoordeling van de uitvinderswerkzaam-
heid buiten beschouwing gelaten.

• Artikel 83. Openbaring van de uitvinding
De uitvinding dient in de Europese octrooiaanvrage zodanig duidelijk
en volledig te zijn geopenbaard, dat zij door de vakman kan worden
toegepast.

• Artikel 87. Recht van voorrang

1. Degene die op regelmatige wijze in of voor
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a. een Staat die partij is bij het Verdrag van Parijs tot bescher-
ming van de industriële eigendom of

b. een lid van de Wereldhandelsorganisatie,
een aanvrage heeft ingediend voor een octrooi, een gebruiksmodel
of een gebruikscertificaat, of zijn rechtsopvolger, geniet voor het
indienen van een Europese octrooiaanvrage voor dezelfde uitvin-
ding een recht van voorrang gedurende een termijn van twaalf
maanden vanaf de datum van indiening van de eerste aanvrage.

2. Elke aanvrage die de waarde heeft van een regelmatige nationale
aanvrage, overeenkomstig de nationale wetgeving van de Staat
waarin de aanvrage is ingediend, dan wel overeenkomstig bilate-
rale of multilaterale overeenkomsten, met inbegrip van dit Ver-
drag, wordt erkend dat deze een recht van voorrang doet ont-
staan.

3. Onder een regelmatige nationale aanvrage dient te worden ver-
staan iedere aanvrage waarvan de datum van indiening kan wor-
den vastgesteld, ongeacht het verdere lot van die aanvrage.

4. Met een eerste aanvrage waarvan de datum van indiening het
begintijdstip van de termijn van voorrang is, dient te worden
gelijkgesteld een latere aanvrage die betrekking heeft op hetzelfde
onderwerp als een eerder gedane aanvrage en die is ingediend
in of voor dezelfde Staat, mits de eerder gedane aanvrage op
de datum van indiening van de latere aanvrage is ingetrokken,
prijsgegeven of afgewezen, zonder voor het publiek ter inzage te
hebben gelegen en zonder rechten te hebben laten bestaan, en
mits zij niet als grondslag heeft gediend voor een beroep op het
recht van voorrang. De eerder gedane aanvrage kan dan niet meer
als grondslag dienen voor het beroep op een recht van voorrang.

5. Indien de eerste aanvrage is ingediend bij een instantie voor de
industriële eigendom die niet onder het Verdrag van Parijs tot
bescherming van de industriële eigendom valt of het Verdrag tot
oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, zijn het eerste tot en
met het vierde lid van toepassing, wanneer die instantie, volgens
een mededeling van de President van het Europees Octrooibu-
reau, erkent dat een eerste indiening gedaan bij het Europees
Octrooibureau een recht van voorrang doet ontstaan onder de
voorwaarden en met vergelijkbare werking als bedoeld in het Ver-
drag van Parijs.

• Artikel 88. Beroep op voorrang

1. De aanvrager die zich wil beroepen op de voorrang van een eerdere
aanvrage, dient een verklaring van voorrang en andere eventueel
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vereiste stukken in overeenstemming met het Uitvoeringsregle-
ment in te dienen.

2. Voor een Europese octrooiaanvrage kan op meerdere rechten van
voorrang een beroep worden gedaan, zelfs indien de rechten van
voorrang uit verschillende landen afkomstig zijn. Ook kan voor
eenzelfde conclusie op meer dan één recht van voorrang een be-
roep worden gedaan. Indien op meer dan één recht van voorrang
een beroep wordt gedaan, worden de termijnen, die beginnen op
de voorrangsdatum, berekend vanaf de vroegste voorrangsdatum.

3. Indien voor de Europese octrooiaanvrage op een of meer rechten
van voorrang een beroep wordt gedaan, geldt het recht van voor-
rang alleen voor die elementen van de Europese octrooiaanvrage,
die zijn vervat in de aanvrage of aanvragen, waarvoor een beroep
op het recht van voorrang is gedaan.

4. Indien bepaalde elementen van de uitvinding waarvoor een beroep
op een recht van voorrang is gedaan, niet voorkomen in de con-
clusies vermeld in de eerdere aanvrage, kan desondanks het recht
van voorrang worden erkend, indien uit de gezamenlijke stukken
van de eerdere aanvrage deze elementen duidelijk blijken.

• Artikel 89. Werking van het recht van voorrang
Het recht van voorrang heeft ten gevolge dat de voorrangsdatum wordt
beschouwd als de datum van indiening van de Europese octrooiaan-
vrage voor de toepassing van artikel 54, tweede en derde lid, en artikel
60, tweede lid.

D.3 Gedeeltes Patent Cooperation Treaty

Hieronder zijn de meest relevante gedeeltes van de Patent Cooperation Tre-
aty (PCT) te vinden.

• Artikel 5. De beschrijving
De beschrijving dient de uitvinding voldoende duidelijk en volledig
weer te geven om door een deskundige te kunnen worden toegepast.

• Artikel 6. De conclusies
De conclusie of conclusies omschrijven datgene waarvoor bescherming
wordt gevraagd. De conclusies dienen duidelijk en beknopt te zijn. Zij
dienen volledig steun te vinden in de beschrijving.

• Artikel 8. Beroep op een recht van voorrang
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(1) De internationale aanvrage kan een verklaring bevatten, zoals
voorgeschreven in het Reglement, waarin een beroep op een recht
van voorrang wordt gedaan op grond van één of meer aanvragen,
die eerder zijn ingediend in of voor een land dat partij is bij het
Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom.

(2) a) Onverminderd het bepaalde onder b) zijn de vereisten voor
en de rechtsgevolgen van een ingevolge het eerste lid gedaan
beroep op een recht van voorrang die, welke zijn voorzien in
artikel 4 van de Akte van Stockholm van het Verdrag van
Parijs tot bescherming van de industriële eigendom.

b) De internationale aanvrage waarvoor een beroep wordt ge-
daan op het recht van voorrang op grond van een of meer
aanvragen, die eerder in of voor een Verdragsluitende Staat
zijn ingediend, kan de aanwijzing van die Staat bevatten. In-
dien in de internationale aanvrage een beroep wordt gedaan
op het recht van voorrang op grond van een of meer nationale
aanvragen, ingediend in of voor een aangewezen Staat of in-
dien een beroep wordt gedaan op het recht van voorrang van
een internationale aanvrage waarin slechts één Staat is aan-
gewezen, worden de vereisten voor en de rechtsgevolgen van
het beroep op het recht van voorrang in die Staat geregeld
door de nationale wetgeving van die Staat.

• Artikel 33. De internationale voorlopige beoordeling

(1) Het doel van de internationale voorlopige beoordeling is een voor-
lopig oordeel zonder verplichting te formuleren over de vragen
of de uitvinding waarvoor uitsluitende rechten worden verlangd,
nieuw lijkt, op uitvinderswerkzaamheid lijkt te berusten, (niet
voor de hand lijkt te liggen) en vatbaar lijkt voor toepassing op
het gebied van de nijverheid.

(2) Voor de internationale voorlopige beoordeling wordt een uitvin-
ding waarvoor uitsluitende rechten worden verlangd, als nieuw
beschouwd indien zij niet bekend is uit de stand van de techniek
zoals omschreven in het Reglement.

(3) Voor de internationale voorlopige beoordeling wordt een uitvin-
ding waarvoor uitsluitende rechten worden verlangd, beschouwd
op uitvinderswerkzaamheid te berusten indien zij, met inachtne-
ming van de stand van de techniek zoals omschreven in het Re-
glement niet, op het voorgeschreven toepasselijke tijdstip, voor
een deskundige voor de hand ligt.

(4) Voor de internationale voorlopige beoordeling wordt aangeno-
men dat een uitvinding waarvoor uitsluitende rechten worden
verlangd, vatbaar is voor toepassing op het gebied van de nij-

74



verheid, indien zij, al naar haar aard, kan worden vervaardigd
of toegepast (in technologische zin) op enig gebied van de nijver-
heid. „Nijverheid” wordt opgevat in de ruimste zin, zoals in het
Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom.

(5) De hiervoor beschreven maatstaven gelden alleen voor de interna-
tionale voorlopige beoordeling. Een Verdragsluitende Staat kan
bijkomende of andere maatstaven toepassen voor de beslissing of
de uitvinding waarvoor uitsluitende rechten worden verlangd, in
die Staat al dan niet octrooieerbaar is.

(6) Bij de internationale voorlopige beoordeling wordt rekening ge-
houden met alle in het verslag van het internationale nieuwheids-
onderzoek aangehaalde literatuurplaatsen. Er kan rekening wor-
den gehouden met alle andere literatuurplaatsen die in het des-
betreffende geval van belang worden geacht.

• Regel 64. Stand van de techniek voor de internationale voorlopige
beoordeling
64.1 Stand van de techniek

a) Voor de toepassing van artikel 33, tweede en derde lid, wordt al-
les wat, waar ook ter wereld, ter beschikking van het publiek is
gesteld door middel van schriftelijke publikatie (met inbegrip van
tekeningen en andere illustraties) als stand van de techniek be-
schouwd, mits dit ter beschikking stellen van het publiek plaats-
vond voor de van belang zijnde datum.

b) Voor de toepassing van paragraaf a is de van belang zijnde datum:
i. onverminderd ii en iii, de datum van internationale indiening

van de internationale aanvrage die het voorwerp is van een
internationale voorlopige beoordeling;

ii. indien in de internationale aanvrage die het voorwerp is van
een internationale voorlopige beoordeling een beroep wordt
gedaan op een recht van voorrang van een eerdere aanvrage
en die aanvrage een datum van internationale indiening heeft
die valt binnen de termijn van voorrang, de datum van in-
diening van de eerdere aanvrage, tenzij de Instantie voor de
Internationale Voorlopige Beoordeling oordeelt dat het be-
roep op een recht van voorrang niet rechtsgeldig is;

iii. indien in de internationale aanvrage die het voorwerp is van
een internationale voorlopige beoordeling een beroep wordt
gedaan op een recht van voorrang van een eerdere aanvrage
en die aanvrage een datum van internationale indiening heeft
die later valt dan de datum waarop de termijn van voorrang
verstreek maar minder dan twee maanden na die datum, de
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datum van indiening van die eerdere aanvrage, tenzij de In-
stantie voor de Internationale Voorlopige Beoordeling oor-
deelt dat het beroep op een recht van voorrang niet rechts-
geldig is om andere redenen dan het feit dat de internatio-
nale aanvrage een datum van internationale indiening heeft
die later valt dan de datum waarop de termijn van voorrang
verstreek.

64.2 Niet-schriftelijke openbaarmakingen
In gevallen waarin het ter beschikking stellen van het publiek plaats-
vond door middel van een mondelinge uiteenzetting, een gebruik, een
tentoonstelling of op andere niet-schriftelijke wijze („niet-schriftelijke
openbaarmaking”) voor de van belang zijnde datum als omschreven in
Regel 64.1 b en de datum van deze niet-schriftelijke openbaarmaking
is aangegeven in een schriftelijke publikatie die ter beschikking van het
publiek is gesteld op een datum die dezelfde is als, of later valt dan, de
van belang zijnde datum, wordt de niet-schriftelijke openbaarmaking
voor de toepassing van artikel 33, tweede en derde lid, niet tot de stand
van de techniek gerekend. Niettemin dient het verslag van de inter-
nationale voorlopige beoordeling de aandacht op deze niet-schriftelijke
openbaarmaking te vestigen op de in Regel 70.9 voorgeschreven wijze.
64.3 Bepaalde gepubliceerde literatuurplaatsen
In gevallen waarin een aanvrage die, of een octrooi dat voor de toepas-
sing van artikel 33, tweede en derde lid, zou behoren tot de stand van
de techniek, indien zij of het zou zijn gepubliceerd voor de in Regel
64.1 bedoelde van belang zijnde datum, werd gepubliceerd op een da-
tum die dezelfde is als, of later valt dan, de van belang zijnde datum,
doch werd ingediend voor de van belang zijnde datum of daarbij een
beroep werd gedaan op een recht van voorrang ten aanzien van een
eerdere aanvrage die was ingediend voor de van belang zijnde datum,
wordt deze gepubliceerde aanvrage of dit gepubliceerde octrooi voor de
toepassing van artikel 33, tweede en derde lid, niet tot de stand van de
techniek gerekend. Niettemin dient het verslag van de internationale
voorlopige beoordeling de aandacht op deze aanvrage of dit octrooi te
vestigen op de in Regel 70.10 voorgeschreven wijze.
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