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IE en de circulaire  
economie: stimulans of 
obstakel?

Charlotte Vrendenbarg1

De klimaatcrisis is urgent en vormt een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Dat vanuit het recht veel 

kan worden gedaan om de gevolgen van klimaatverandering te mitigeren, blijkt onder meer uit de klimaat

zaken Urgenda/Staat en Milieudefensie/Shell, en de recente stikstofuitspraak van de Raad van State.2 Thema’s 

als  klimaatverandering en duurzaamheid staan inmiddels centraal in diverse rechtsgebieden, waaronder het 

 ondernemingsrecht, het aansprakelijkheidsrecht, het strafrecht en het bestuursrecht. In het intellectuele

eigendomsrecht (IE) zijn deze thema’s juist onderbelicht. Zo nu en dan wordt aandacht besteed aan fenomenen 

als greenwashing,3 duurzaamheidskeurmerken4 en upcycling,5 maar het verband tussen IE en duurzaamheid 

 holistisch en systematisch benaderen gebeurt nog niet. Met deze bijdrage wordt beoogd het onderwerp stevig 

op de kaart te zetten.

1. Van een lineaire naar een circulaire  
economie
‘Take, make, use, waste’ was tot voor kort het adagium van 
de Westerse economie. Nu de wal het schip keert, is de 
transitie naar een circulaire economie onvermijdelijk. De 
bruine industrie moet vergroenen. Hoe in de (Westerse) 
wereld wordt geproduceerd en geconsumeerd moet fun-
damenteel anders, dat lijdt geen twijfel. Het roept de 
belangrijke vraag op of fundamentele veranderingen in 
productie- en consumptiesystemen niet ook vragen om 
een fundamenteel andere benadering van het IE-systeem.6 

IE-bescherming is in het leven geroepen tegen de 
achtergrond van de industriële revolutie, in een tijd waar-

in de Westerse wereld voor lineaire economische groei 
ging. IE-rechten moesten beschermd worden met het doel 
dat meer ontwikkeld, gecreëerd, geproduceerd en gecon-
sumeerd zou worden. Langzaam maar zeker raakt men 
ervan overtuigd dat de ideologie van continue economi-
sche groei plaats moet maken voor een ideologie van 
duurzame ontwikkeling. We hebben niet méér producten 
nodig, we hebben duurzame producten nodig met een 
langere levensduur. We moeten niet méér consumeren, 
maar meer hergebruiken, lenen, delen, recyclen, repareren. 
Een wezenlijke vraag is: hoe verhoudt de transitie naar 
een duurzame, circulaire economie zich met het IE-sys-
teem, en andersom? Welke rol speelt IE of kan IE spelen in 
deze transitie? 

2. De (potentiële) rol van IE in de transitie 
naar een circulaire economie
De rol van IE in de overgang naar een duurzame, circu-
laire economie kan op twee manieren worden benaderd: 
(i) IE kan worden beschouwd als stimulans voor circulari-
teit, als instrument om niet zozeer innovatie en creatie 
als wel duurzame innovatie en creatie te bevorderen en 
kennis daarover te delen (de positieve zijde). IE kan daar-
naast (ii) worden beschouwd als een obstakel op de weg 
naar een circulaire economie, iets dat in de weg staat 
aan de ‘6R’: re-duce, re-design, re-use, re-cover, re-manu-
facture, re-cycle, en dus ook iets dat juist in de weg staat 
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aan het delen van kennis over groene technologie (nega-
tieve zijde).7
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Benaderen we IE als een stimulans voor circulariteit, dan 
is de vraag hoe het volle potentieel van IE kan worden 
benut. Voor zover we IE beschouwen als probleem of 
obstakel, dan moet het nadeel zoveel mogelijk worden 
weggenomen. In beide gevallen rijst de vraag: moet daar-
voor het IE-systeem worden aangepast – gemoderniseerd, 
zo men wil – door duurzaamheid en het milieubelang 
expliciet op te nemen in wetgeving, of kan worden vol-
staan met het ‘duurzaam’ interpreteren en gebruiken van 
het systeem zoals het nu is? 

3. IE en duurzaamheid: het juridisch kader
De bescherming van IE is gewaarborgd in het EU-Wer-
kingsverdrag, in specifieke IE-verdragen8 en in talloze 
richtlijnen en verordeningen. Bescherming van intellectu-
ele eigendom is een grondrecht, vastgelegd in onder meer 
het EU-Handvest en in sommige nationale constituties.9 
Het recht op milieubescherming is óók beschermd in het 
EU-Werkingsverdrag10 en het is óók een door de EU – en in 
vele lidstaten – erkend grondrecht.11 Dit brengt mee dat 

waar de grondrechten op IE-bescherming en milieube-
scherming conflicteren, een afweging moet plaatsvinden. 
Verschillende IE-verordeningen en -richtlijnen verzekeren 
ook nadrukkelijk de eerbiediging van de fundamentele 
rechten en beginselen van de EU, waaronder milieube-
scherming.12 

Er is reeds Europese wetgeving waarin een afweging 
tussen beide grondrechten expliciet plaatsvindt, zoals de 
Afvalstoffenrichtlijn.13 Daarin worden lidstaten verplicht 
tot het aanmoedigen van handelingen als reparatie en her-
gebruik ‘onverminderd de intellectuele eigendomsrechten’. 
Uit de Green Deal zijn talloze voorstellen voortgekomen die 
als doel hebben de circulariteit in de EU te bevorderen.14 
Hieronder valt het IP Action Plan, dat er juist op wijst dat 
reparatie en hergebruik niet moeten worden gehinderd 
door te restrictieve IE-praktijken.15 Om dat te bereiken is 
onder meer voorgesteld de markt voor reserveonderdelen 
vrij te geven, waarop hierna in par. 5 wordt ingegaan. 

Al dan niet expliciete wegingen van de beide grond-
rechten vinden ook al plaats in Europese en nationale 
rechtspraak; voorbeelden hiervan worden eveneens hierna 
besproken. 

4. IE als stimulans voor een circulaire economie
Terug naar de benaderingswijzen: IE als stimulans, of als 
obstakel? De Sustainable Development Goals van de Ver-
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enigde Naties (VN) dichten IE een belangrijke rol toe in de 
transitie naar een circulaire economie.16 De VN – en de 
World Intellectual Property Organization (WIPO) en de 
Europese Commissie in navolging daarvan – stellen dat IE 
zelfs cruciaal is voor de bevordering van duurzame inno-
vatie en ook dat IE cruciaal is voor het delen van kennis 
over groene technologieën.17 De benaderingswijze van 
deze organisaties lijkt dus inderdaad: IE als stimulans 
voor een circulaire economie.

Of is het alleen lippendienst? Want de vraag die 
opkomt is: hoe dan? Hoe kan IE een stimulans zijn voor 
niet zomaar innovatie, maar specifiek voor duurzame 
innovatie? IE-rechten zijn neutraal en in beginsel amo-
reel; de uitvinder van een nieuwe, innovatieve machine 
die op fossiele brandstoffen werkt kan een octrooi krijgen; 
de ontwikkelaar van pesticiden die funest zijn voor de 
biodiversiteit, kan dat ook. Hoe kan IE dan juist een 
instrument zijn om duurzame ontwikkeling te bevorde-
ren? Wat is daarvoor nodig? En een volgende vraag is: hoe 
kan IE bijdragen aan het delen van kennis over groene 
innovatie? Wat is daarvoor nodig?

Strijd met het milieubelang als weigeringsgrond?
Geopperd is om duurzaamheid als voorwaarde te stellen 
voor het verkrijgen van IE-rechten.18 Of andersom: door 
‘onduurzaamheid’ (beter wellicht: strijd met het milieu-
belang) een weigeringsgrond te laten zijn. Dit kan door 
introductie van een nieuwe weigeringsgrond in de IE-wet-
geving, maar het kan mogelijk ook door ruime interpreta-
tie van de reeds bestaande weigeringsgrond van strijd met 
de openbare orde.19 

Dit voorstel stuit op bezwaren. Zo valt moeilijk 
onderscheid te maken tussen ‘duurzame’ en ‘onduurzame’ 
IE-rechten. Definities en toetsingscriteria zijn niet eenvou-
dig te geven. Duurzaamheid is in de praktijk vaak niet een 
kwestie van ‘wel’ of ‘niet’, maar van ‘meer’ of ‘minder’. En 
tegenover niet-duurzaamheid kunnen soms ook levensbe-
langen staan. Moeten octrooien en merken voor genees-
middelen die weliswaar effectief zijn, maar zeer schadelijk 
zijn voor het milieu wanneer zij in het grondwater terecht 
komen, dan worden geweigerd? En het is bovendien nog 
de vraag of ‘strijd met het milieubelang’ als weigerings-
grond voor IE-rechten werkelijk aanzet tot duurzaam 
innoveren en ondernemen.

IE als stimulans voor duurzame innovatie
Stimuli voor duurzaam innoveren en ondernemen moe-
ten eerst en vooral buiten het IE-domein worden geboden. 
Gates spreekt in zijn boek ‘How to Avoid a Climate Disas-
ter’ van The Green Premium: het verschijnsel dat groen 
innoveren nog altijd duurder is dan vervuilend innove-
ren.20 Het ligt volgens Gates op de weg van overheden en 
beleidsmakers om te zorgen voor wet- en regelgeving die 
vervuilende technologieën juist duurder maken en groene 
technologieën goedkoper. Zij moeten ook zorgen voor een 
gunstig investeringsklimaat en (bijvoorbeeld) fiscale voor-
delen bieden aan ontwikkelaars van groene technologie-
en. 21

Vanuit het IE-systeem kan wel een bijdrage worden 
geleverd, door middel van initiatieven die duurzame inno-
vatie actief beogen te bevorderen. Dit soort initiatieven 
zijn er al, zoals de Green Channel van het Brits Intellectual 
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Property Office, waar versnelde inschrijving van groene 
octrooien mogelijk is tegen lage(re) kosten. De aanvrager 
moet aangeven hoe groen de innovatie is en welke acties 
hij wenst te versnellen (search, examination, publication).22 
En ook de US Patent and Trademark Office biedt een fast 
track speciaal voor innovaties waarmee wordt beoogd de 
klimaatverandering tegen te gaan.23 China, Japan, Austra-
lië, Israël en Canada bieden vergelijkbare registratievoor-
delen voor groene innovaties en technologieën.24 Het 
Europees Octrooibureau (EOB) kent het zogenaamde PACE 
programma, maar dat geldt niet specifiek voor groene 
octrooiaanvragen.25 Het voordeel van dit soort program-
ma’s en ook van databases en marktplaatsen specifiek 
voor groene technologieën – zoals de WIPO Green Market-
place26 – is dat het makkelijker wordt om in het register te 
zoeken naar groen prior art en ook om de houders van 
groene octrooien te kunnen vinden en te benaderen voor 
eventuele licenties.27

IE als stimulans voor het delen van kennis over duurzame 
innovatie
Wanneer de rechten met betrekking tot groene innovaties 
en technologieën eenmaal zijn ingeschreven, verkrijgt de 
houder een tijdelijk en – in beginsel – exclusief recht deze 
te gebruiken en te exploiteren. De vraag rijst vervolgens 
hoe de samenleving als geheel daarvan kan profiteren. 
Cayton wijst op het risico van de zogenoemde Green 
Patent Paradox: het verschijnsel waarbij houders van 
octrooien voor groene technologieën weigeren licenties af 
te geven, als gevolg waarvan het volle potentieel om duur-
zame impact te hebben, niet kan worden benut.28 Dit staat 
op gespannen voet met artikel 7 TRIPs-Verdrag, waaruit 
volgt dat IE juist moet bijdragen aan de overdracht en ver-
spreiding van technologie ‘op een wijze die bevorderlijk is 
voor het sociaal en economisch welzijn’.29 Nog problemati-
scher wordt het als deze kennis niet wordt geoctrooieerd, 
maar wordt beschermd als bedrijfsgeheim, met een 
potentieel oneindige beschermingsduur. Nieuwkomers en 
startups zouden de neiging hebben hiervoor te kiezen, 
vaak uit financiële overwegingen. Maar het zijn juist ook 

die jonge bedrijven, die zich plegen te richten op duurza-
me innovatie en ontwikkeling.30 Hoe kan worden bewerk-
stelligd dat bedrijven met zogenaamde closed IP models 
hun kennis van groene technologieën delen of (in het 
geval van bedrijfsgeheimen) ontsluiten, zodat de hele pla-
neet daarvan voordeel kan hebben? 

Dezelfde vragen werden gesteld tijdens een andere, 
recente wereldcrisis: de coronapandemie. Voor de mogelij-
ke oplossingen voor de paradox kan dan ook inspiratie 
worden geput uit de recente praktijken in de farmaceuti-
sche industrie.31 In die context is gebleken dat IE en know 
how op talloze manieren toegankelijk kunnen worden 
gemaakt: van open source, technology sharing platforms 
en patent pools tot patent pledges, waivers en al dan niet 
vrijwillige licenties. Interessant is de gedachte een 
Sustain able Standard Essential Patent in het leven te roe-
pen, voor uitvindingen die zozeer van belang kunnen zijn 
voor de vergroening en verduurzaming van een bepaalde 
industrie dat zij een status moet krijgen die vergelijkbaar 
is met een Standard Essential Patent (SEP).32, 33 Hiervoor, 
maar ook voor het middel van de dwanglicentie, geldt 
weer wel: wie bepaalt dat de technologie zo essentieel is 
dat het algemeen belang boven dat van de octrooihouder 
moet worden gesteld, onder welke voorwaarden moet dit 
gebeuren en hoe hoog moet de licentievergoeding zijn? 
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art. 9 GModVo.

20. B. Gates, How to Avoid a Climate 
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ted-processing. 

23. Zie uspto.gov/patents/laws/patent-

related-notices/climate-change-mitigation-

pilot-program.

24. P. Vimalnath e.a., ‘Intellectual Property 
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ook M. Buchkremer, ‘How patents can drive 

sustainability’, in: The Patent Lawyer 

november/december 2022, p. 18. 
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recht in noodsituaties’, IER 2020/16,  

p. 133.
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for use in a standard. Patented inventions 
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menting a cellular communication standard 
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Een alternatief is om het milieubelang als rechtvaar-
digingsgrond voor inbreuk aan te merken op grond van 
artikel 6:168 BW, dat bepaalt dat een gevorderd verbod kan 
worden afgewezen indien de gewraakte gedraging op grond 
van ‘zwaarwegende maatschappelijke belangen’ moet wor-
den geduld.34 Gedacht kan ook worden aan een zogenaam-
de fair use-exceptie, te implementeren in octrooiwetgeving, 
op basis waarvan het gebruik (zonder toestemming) van 
geoctrooieerde groene innovaties en technologieën op 
grond van het milieubelang gerechtvaardigd is.35 Extremer 
is de gedachte om helemaal geen octrooien meer te verle-
nen voor echt revolutionaire groene technologieën. Voor al 
deze oplossingen geldt dat nog veel onduidelijk is over de 
effectiviteit daarvan, maar ook over de mogelijke effecten 
daarvan op de bereidheid te innoveren, te geo-engineeren, 
te investeren en te concurreren.

Voorbeelden
Een paar initiatieven op dit vlak zijn vermeldenswaard. De 
low carbon patent pledge is een collectief van octrooihou-
ders die hun koolstofarme technologieën gratis beschik-
baar stellen voor duurzame doeleinden.36 Hierop is kritiek 
geleverd, vanuit milieuorganisaties (low is niet zero), maar 
ook vanuit juridische hoek, omdat de licentievoorwaarden 
ruim en vaag zijn geformuleerd met de nodige rechtson-
zekerheid tot gevolg.37 Die onzekerheid zou eerder een 
chilling effect hebben op potentiële licentienemers dan 
een aanzuigende werking.

Vergelijkbare reacties volgden op de Open Source 
Patent Plegde van Tesla in 2014.38 Die pledge houdt in dat 
alle octrooien met betrekking tot de technologieën van 
Tesla vrijgegeven worden, met als doel elektrische mobili-
teit wereldwijd te bevorderen. Ook deze pledge is bekriti-
seerd als puur symbolisch en ook hier is gewezen op de 
onduidelijke taal; van het vage bad stuff39 zou zoveel onze-
kerheid en dreiging uitgaan dat concurrenten liever eie-
ren voor hun geld zouden kiezen.40 Wel heeft het de nodi-
ge publieke aandacht voor Tesla gegenereerd en heeft de 
transitie naar elektrisch rijden sindsdien een vlucht geno-
men. Bovendien werpt dit soort initiatieven een ander 
licht op toegang tot IE in tijden van nood.41 

Strategieën van actief licentiëren als middel om con-
currenten aan te moedigen duurzame technologieën te 
gebruiken zien we ook; Yoshino deed het met betrekking 
tot de oplaadbare batterij42 en zo werd recent bekend dat 

het Nederlandse Avantium een licentie heeft verstrekt aan 
het Amerikaanse Origin Materials voor hun technologie 
voor het produceren van bioplastics.43 Door actief licentië-
ren kan de markt voor de betreffende technologie groeien, 
hetgeen in het voordeel is van zowel de octrooihouder als 
de industrie en de consument, én wordt de duurzame 
impact groter.

IE als stimulans voor circulariteit, als instrument voor 
duurzame innovatie en het delen van kennis: vanzelf zal 
het niet gaan. Hiervoor is visie nodig, beleid, bewustwor-
ding en bereidwilligheid. Pledges en licenties zijn behulp-
zaam, maar pas van waarde als zij in duidelijke juridische 
taal zijn opgesteld en gepaard gaan met duidelijke licen-
tievoorwaarden. De impact van duurzame innovaties 
hangt af van de bereidheid licenties te verstrekken, terwijl 
de impact kan worden gemaximaliseerd als zij gepaard 
gaan met voor de toepassing essentiële knowhow, en als 
zij cross-industry worden verleend (lees: ook in andere 
industrieën toegepast kunnen worden). Wat is ervoor 
nodig om deze praktijken te stimuleren? Financiële prik-
kels in de vorm van belastingvoordelen om vrijwillig 
licentiëren te bevorderen, zoals Green Patent Box regimes, 
zijn het overdenken waard.44 

5. IE als obstakel op de weg naar een  
circulaire economie
Essentieel voor de circulariteit is dat spullen worden her-
gebruikt, gerepareerd en opgeknapt in plaats van vervan-
gen.45 Maar het aanschaffen van nieuwe producten is vaak 
goedkoper. De Europese Commissie wil hierin verandering 
brengen met het Circular Economy Action Plan46 waaruit 
het ‘Recht op Reparatie’ voortvloeit.47 Dit voorstel beoogt 
de belemmeringen weg te nemen die consumenten ervan 
weerhouden reparaties aan te vragen wegens ongemak, 
gebrek aan transparantie of moeilijke toegang tot repara-
tiediensten.  

Repareren, maar ook de overige ‘5R’ van de circulaire 
economie (zie par. 2), kan op gespannen voet staan met 
IE-rechten. Deze frictie speelt zowel in de context van de 
beschermingsomvang en het uitputtingsvraagstuk als in 
de context van de handhaving, waarop in par. 6 wordt 
ingegaan.

De reparatieclausule 
De Europese wetgever is zich hiervan bewust en probeert 
dit op te lossen met de zogenaamde reparatieclausule, die 
inhoudt dat de markt voor reserveonderdelen in de hele EU 
vrij wordt gegeven.48 Dat betekent simpel gezegd dat kopie-
en van modelrechtelijk beschermde vervangingsonderdelen 
van auto’s, zoals velgen, grilles, motorkappen en bumpers, 
op de markt mogen worden gebracht. Dit volgt al uit de 
Gemeenschapsmodellenverordening49 maar wordt lang niet 
in alle lidstaten nageleefd. De Europese Commissie wil 
naleving nu verplicht stellen in de gehele EU.

Voorwaarde is wel dat door de reparatie het samen-
gesteld voortbrengsel zijn oorspronkelijke uiterlijke ken-
merken terugkrijgt. Het vervangingsonderdeel zelf moet 
visueel identiek zijn aan het model.50 Dit kan alsnog een 
probleem worden als het vervangingsonderdeel overeen-
stemming vertoont met een merk, zoals het geval is bij 
de hier afgebeelde Audi grille, waarbij de uitsparing van 
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34. Vgl. Mulder 2020, p. 133 e.v.

35. ‘Such a [fair use] doctrine would allow 

secondary use of valuable green patented 

technologies that may not otherwise reach 

their full potential while still protecting the 

rightsholders’ financial and commercial 

interests’; Cayton 2020. Volgens Gonzalez 

Otero is terughoudendheid met betrekking 

tot het implementeren van nieuwe use 

exceptions juist geboden: Gonzalez Otero 

2022. 

36. Zie lowcarbonpatentpledge.org/. 

37. Hierover J. de Werra, ‘IP as a Tool for 

Sustainable Development’, lezing tijdens de 

conferentie Innovation as a Tool for Tackl-

ing Global Challenges d.d. 3 februari 2023 

te Genève. Zo bevat de pledge de volgende 

tekst: ‘The license automatically terminates 

(and shall have the effect as if a license was 

never granted) if Licensee asserts an intel-

lectual property infringement claim against 

Pledgor, threatens or initiates a legal or 

administrative proceeding against Pledgor 

for intellectual property infringement, or 

does not otherwise act in good faith with 

respect to Pledgor.’

38. Zie tesla.com/blog/all-our-patent-are-

belong-you. 

39. ‘What this pledge means is that as long 

as someone uses our patents for electric 

vehicles and doesn’t do bad things, such as 

knocking off our products or using our 

patents and then suing us for intellectual 

property infringement, they should have no 

fear of Tesla asserting its patents against 

them’ (cursivering toegevoegd).

40. De Werra 2023.

41. Eppinger e.a. 2021.

42. ‘Patents are not used to keep people out, 

rather we license our patents to encourage 

many other manufacturers to use our tech-

nology’, Nobelprijswinnaar Akira Yoshino.

43. ‘Avantium verkoopt eerste licentie voor 

massaproductie van bioplastic’, Het Financi-

eele Dagblad d.d. 22 februari 2023.

44. Eppinger e.a. 2021. Gedacht kan ook 

worden aan de oprichting van een milieu-

autoriteit, die – net als een mededingings-

autoriteit – diverse bevoegdheden krijgt, 

maar dan op milieugronden, zoals het voor-

schrijven van licenties en licentievoorwaar-

den met betrekking tot ‘groene’ octrooien.

45. Circulariteit reduceert de voor onze 

economie benodigde hoeveelheid nieuw 

materiaal en grondstoffen aanzienlijk: 

 Ballardini 2021. 

46. COM (2020) 98 def.

47. Zie het op 22 maart 2023 gepubliceerde 

Proposal for a Directive on common rules 

promoting the repair of goods, COM(2023) 

155 final.

48. COM (2020) 760 def.

49. Uit art. 110 lid 1 GModVo volgt dat het 

recht op een Gemeenschapsmodel niet kan 

worden ingezet om de productie en handel 

in reparatie-onderdelen die zijn bestemd om 

een samengesteld voortbrengsel (zoals een 

auto) te repareren en daarbij zijn oorspron-

kelijke uiterlijke kenmerken terug te geven; 

Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad 

van 12 december 2001 betreffende 

Gemeenschapsmodellen, PbEG L 003.

50. HvJ EU 20 december 2017, C-397/16 

en C-435/16 (Acacia/Porsche & Audi).

51. C334/22 (Audi/GQ).

52. HvJ EU 6 oktober 2015, C-500/14, 

ECLI:EU:C:2015:680 (Ford/ Wheeltrims).

53. Het merkenrecht (maar ook de andere 

IE-wetten) laat ruimte voor het wegen van 

IE-rechten tegen belangen van derden en 

maatschappelijke belangen, zoals die van 

openbare orde en goede zeden, de vrije 

mededinging en grondrechten als de infor-

matievrijheid, vrijheid van meningsuiting en 

kunstvrijheid. In de open normen ligt m.i. 

ruimte het algemeen milieubelang te 

betrekken.

54. Art. 9 lid 2 sub b en c Uniemerken-

verordening.

55. Art. 14 lid 1 sub b en c Uniemerkenver-

ordening.

56. Hierover A. Tischner & K. Stasiuk, 

‘Spare Parts, Trade Marks and Consumer 

Understanding’, IIC (2023,) 54, p. 26; A. 

Kur, ‘As Good as New – Sale of Repaired or 

Refurbished Goods: Commendable Practice 

or Trade Mark Infringement?’, GRUR Int. 

2021, 70 (3), p. 228; T. Pihlajarinne, 

‘Repair ing and re-using from an exclusive 

rights perspective – towards sustainable 

lifespan as part of new normal’, in: O-A. 

Rognstad & I. Berg Ørstavik (red.), IP and 

Sustainable Markets, Edward Elgar Publish-

ing 2020; T. Pihlajarinne & R.M. Ballardini, 

‘Paving the way for the environment: 

 channelling “strong” sustainability into the 

European IP system’, EIPR 2020/42 (4),  

p. 239.

57. IE-rechthebbenden hebben niet alleen 

het eerste recht hun waren in het EER-ver-

keer te brengen en te controleren, zij hebben 

ook het recht zich te verzetten tegen verdere 

verspreiding en verhandeling indien zij daar-

voor gegronde redenen hebben (merken-

recht) of als sprake is van een nieuwe repro-

ductie waarop de toestemming niet ziet 

(auteursrecht) of, in het octrooirecht, als 

reparaties resulteren in een opnieuw vervaar-

digen van het geoctrooieerde voortbrengsel 

waarmee inbreuk wordt gemaakt.

58. Hierover A.M. van Aerde, ‘Transforma-

tie van stoffelijke objecten onderworpen 

aan intellectuele-eigendomsrech-

ten’, IER 2022/11, p. 96; W.A. Hoyng, 

Repareren in het octrooirecht (diss. Tilburg) 

1988; Dorenbosch 2022, p. 147.

vier cirkels nodig is om het Audi embleem te kunnen 
bevestigen.

Afbeelding: Niet-origineel reparatie-onderdeel (grille) voor Audi auto’s

Op dit moment is bij het Hof van Justitie EU een zaak 
aanhangig over deze grille.51 De vraag is, kort gezegd, of 
Audi dan wél op basis van haar merkrechten kan optre-
den tegen de verhandeling van gekopieerde grilles. Vanuit 

het oogpunt van circulariteit is dit niet wenselijk. IE 
vormt hier dus een reëel probleem voor de circulariteit. In 
Ford/Wheeltrims had het HvJ EU geoordeeld dat de repara-
tieclausule niet naar analogie van toepassing is in het 
merkenrecht.52 Niet valt uit te sluiten dat duurzaamheids-
argumenten onder de huidige omstandigheden toch de 
doorslag gaan geven. Duurzaamheidsargumenten kunnen 
worden betrokken bij de interpretatie van de beperkingen 
op het exclusieve merkrecht.53 Door het gebruik van een 
met een merk overeenstemmend teken zoals deze grille 
te scharen onder de ‘geldige reden’,54 en/of onder de excep-
ties van beschrijvend of verwijzend merkgebruik,55 kun-
nen geschillen als deze (ook impliciet) op duurzame wijze 
worden beslecht. Op voorwaarde dat het handelen in over-
eenstemming is met de eerlijke gebruiken in nijverheid 
en handel, kunnen duurzaamheid en het milieubelang 
een rechtvaardigingsgrond vormen voor het gebruik van 
een merk.56 

Duurzaamheid & uitputting
Duurzaamheid via interpretatie een plaats geven in het 
IE-systeem: het gebeurt ook in de rechtspraak over uitput-
ting van IE-rechten.57 Ten aanzien van producten die door 
de IE-rechthebbende (of met zijn toestemming) in de EER 
op de markt zijn gebracht waarmee is ‘geknoeid’ (door bij-
voorbeeld een wederverkoper) is steeds de vraag wanneer 
IE-rechten zijn uitgeput en wanneer het verbodsrecht her-
leeft, en dus waar de grens ligt. 58 In jurisprudentie over 

IE vormt hier dus een reëel 

probleem voor de circulariteit
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reviseren, repareren, navullen en ompakken van reeds 
door de IE-rechthebbende op de markt gebrachte produc-
ten vinden afwegingen plaats tegen niet alleen het belang 
van vrije mededinging, maar ook tegen het algemeen 
milieubelang.59

Recent nog wees A-G Pitruzella nadrukkelijk op het 
milieubelang in zijn conclusie voor de zaak SodaStream/
MySoda, waarin de vraag was gesteld of het navullen en 
verhandelen van flessen waarop naast een etiket van de 
handelaar ook het oorspronkelijke merk zichtbaar is, een 
handeling is waartegen de merkhouder zich kan verzet-
ten.60 De A-G schetst hier de context van de klimaatcrisis 
en staat stil bij het prangend belang van het kunnen her-
gebruiken en navullen van producten.61 In navolging van 
de A-G heeft het Hof geoordeeld dat dit inderdaad hande-
lingen zijn waartegen de merkhouder zich niet kan ver-
zetten, mits niet de onjuiste indruk wordt gewekt van een 
commerciële band.

Duurzaamheid in het IE-systeem
Om te voorkomen dat IE een obstakel vormt voor de cir-
culariteit dient het IE-systeem te worden gemoderni-
seerd. Met het IP Action Plan heeft de Europese Commis-
sie hiermee een begin willen maken. Tot de IE-wetgeving 
geheel fit for 5562 is gemaakt, kunnen duurzaamheid en 
het milieubelang via interpretatie een plaats krijgen  
bij de beoordeling van de beschermingsomvang van IE-
rechten en de reikwijdte van de beperkingen. Te goeder 
trouw handelingen, die uitsluitend ten doel hebben de 
levensduur van producten te verlengen, zijn dan  
toegestaan.63 Bij het bepalen waar de grens ligt moet 
zwaarder gewicht worden gehangen aan het milieube-
lang. 

Gewaakt moet worden tegen misbruik: duurzaam-
heid moet geen rechtvaardiging worden voor snoeiharde 
inbreuk. Maar het IE-recht moet ook niet worden ingezet 
op een manier die in de weg staat aan circulariteit. Wan-
neer onderkend wordt dat zowel bescherming van IE als 
bescherming van het milieu grondrechten zijn die bij con-
flict tegen elkaar gewogen moeten worden, kunnen rech-
ters hier tot rechtvaardige en duurzame uitkomsten 
komen.

6. IE als obstakel voor de circulaire economie: 
vernietiging van inbreukmakende producten
Problematisch voor de circulariteit is voorts de opslag en 
vernietiging van inbreukmakende goederen, die meestal 
op de onttrekking aan het verkeer volgt. Vernietiging is 
volgens de relevante verdragen en richtlijnen een corrige-
rende maatregel die steeds optioneel is geformuleerd, 
maar in de praktijk haast standaard wordt gevorderd – en 
bevolen. Het is de meest effectieve en goedkope manier 

om definitief een einde te maken aan de verhandeling 
van inbreukmakende producten.64 Maar het milieunadeel 
is aanzienlijk.

Geen onderscheid namaak/originele producten
Vernietiging van producten waarvoor schaarse en kostba-
re grondstoffen zijn aangewend is extra wrang als het ori-
ginele, kwalitatief prima producten betreft, die toch 
inbreukmakend zijn omdat zij in de EER illegaal parallel 
geïmporteerd zijn. De Handhavingsrichtlijn maakt geen 
onderscheid: vernietiging als corrigerende maatregel heeft 
betrekking op inbreukmakende goederen, of zij nu 
namaak zijn of origineel maar zonder toestemming van 
de IE-rechthebbende in het EER-verkeer zijn gebracht. 
Nationale wetgeving die hierin onderscheid maakt is hier-
mee in strijd. Dit heeft het HvJ EU recent bevestigd in de 
zaak Procter & Gamble/Perfumesco.65 Ook in Nederland 
wordt regelmatig de vernietiging bevolen van originele 
producten, zoals in de zaken over duizenden parallel 
geïmporteerde slippers en over frietjes.66 

Douanezaken
In douanezaken is het al niet veel beter gesteld met de 
omgang van namaakproducten. De Anti-Piraterijverorde-
ning stelt de vernietiging zelfs voorop, en daar hoeft geen 
rechter aan te pas te komen.67 Recycling is slechts geformu-
leerd als alternatief. 68 Uit onderzoek door WIPO volgt dat 
procedures bij douanes wereldwijd bijna altijd resulteren in 
vernietiging, vaak op zeer milieuvervuilende wijze.69 Dit 
botst met het milieurecht, voor de EU specifiek de Afval-
stoffenrichtlijn en de daarin neergelegde waste hierarchy, 
die vernietiging als ultimum remedium aanmerkt. 

Het goede nieuws is dat in Nederland inmiddels 95% 
van de inbeslaggenomen inbreukmakende goederen wordt 
verwerkt volgens de React-methode van de Stichting 
Namaakbestrijding (SNB): de spullen worden door SNB ver-
plaatst naar een opslagruimte in Zeeland waar psychiatri-
sche patiënten goederen ontleden, scheiden en vervolgens 
overdragen aan de recyclingindustrie. Maar ook op het 
mondiale niveau zien we steeds meer initiatieven waarmee 
een eind moet worden gemaakt aan de vernietiging van 
inbreukmakende producten. Zo heeft WIPO een Upcycling 
Program for Counterfeit Goods, waarmee wordt beoogd 
inbreukmakende goederen nieuw leven in te blazen.70 Bij 
Afrikaanse douanes in beslag genomen namaakkleding 
wordt bijvoorbeeld verwerkt tot schorten of tentdoeken. 
Namaaksigaretten worden in Zuid-Afrika ontleed en de 
tabak wordt gebruikt als kunstmest voor bodemherstel. 
Bedrijven kunnen zelf ook veel doen. Lacoste slaat namaak-
kleding op, om vervolgens als zich ergens een milieuramp 
voordoet de kleding te sturen naar getroffen gebieden waar 
mensen al hun bezittingen hebben verloren.71

Wanneer onderkend wordt dat zowel bescherming van IE als 

bescherming van het milieu grondrechten zijn die bij conflict 

tegen elkaar gewogen moeten worden, kunnen rechters tot 

rechtvaardige en duurzame uitkomsten komen
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59. Verkade wees hier al op al in zijn noot 

bij BenGH 6 november 1992, NJ 1993/454 

(AP/Valeo): ‘Men zegt wel eens dat wij 
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vaak te horen dat hij met een nieuw exem-

plaar voordeliger af is. Het lijkt niet 

gewaagd om vanuit milieu-optiek vraagte-

kens bij deze houding te plaatsen.’ 

60. HvJ EU 27 oktober 2022, C-197/21. 

61. ‘(1) De overgang naar een meer circu-

laire economie, waarin de waarde van pro-

ducten, materialen en hulpbronnen in de 

economie zo lang mogelijk kan worden 

behouden en de afvalproductie tot een 

minimum wordt beperkt, levert een essenti-

ele bijdrage aan de inspanningen van de EU 

om tot een duurzame, koolstofarme, hulp-

bronnenefficiënte en concurrerende econo-

mie te komen.’ 

62. ‘Fit for 55’ verwijst naar de doelstelling 

van de EU om in 2030 de netto-uitstoot 

van broeikasgassen met ten minste 55% te 

hebben verminderd (consilium.europa.eu). 

63. Pihlajarinne & Ballardini 2020.

64. Vrendenbarg 2022, p. 275 e.v.

65. HvJ EU 13 oktober 2022, C-355/21.

66. Rb. Den Haag 9 oktober 2020 (vzr.), 

ECLI:NL:RBDHA:2020:1015 (Alpargatas/

ASW); Rb. Den Haag 23 maart 2022, 

ECLI:NL:RBDHA:2022:2476 (McCain/

Simplot). De betrokken advocaten lieten 

desgevraagd weten dat de producten uit-

eindelijk niet zijn vernietigd. Het moet niet 

alleen anders, maar het gaat ook anders.

67. Verordening (EU) nr. 608/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad van 12 juni 

2013 inzake de handhaving van intellectue-

le-eigendomsrechten door de douane en tot 

intrekking van Verordening (EG) nr. 

1383/2003 van de Raad.

68. Vrendenbarg 2022, p. 280.

69. WIPO Advisory Committee on Enforce-

ment, ‘The Environmentally Safe Disposal 

and Destruction of IP Infringing Goods – 

Full Study’, WIPO/ACE/12/3, 30 augustus 

2017.

70. www3.wipo.int/wipogreen/en/docs/

ipo-green-policy-note-9.pdf.

71. WIPO Advisory Committee on Enforce-

ment, ‘The Environmentally Safe Disposal 

and Destruction of IP Infringing Goods – 

Full Study’, WIPO/ACE/12/3, 30 augustus 

2017.

72. Uitgebreid besproken in Vrendenbarg 

2022, p. 275.

73. Rb. Amsterdam 3 november 2021, 

ECLI:NL:RBAMS:2021:6933 (Ferrari/Veni 

Vidi Vici Classic Cars); Rb. Den Haag 2 juni 

2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:6352 (Ferrari/

gedaagde).

74. Zie bijvoorbeeld Rb. Gelderland 28 

september 2022, 

ECLI:NL:RBGEL:2022:59754.23 (Royal 

Tableware), waarin de overdracht van 

inbreukmakende koffiekopjes aan een cha-

ritatieve instelling werd bevolen.

75. Vrendenbarg 2022; D.J.G. Visser & S. 

Dack, ‘Kroniek van de intellectuele eigen-

dom 2022’, NJB 2023, afl. 15 (nog te ver-

schijnen).

76. Hierover uitgebreid Vrendenbarg 2022. 

De Richtlijn bescherming bedrijfsgeheimen, 

een rechtsgebied waar vernietiging van 

producten ook aan de orde kan zijn, ver-

wijst expliciet naar milieubescherming: 

Richtlijn (EU) 2016/943 van het Europees 

Parlement en de Raad van 8 juni 2016 

betreffende de bescherming van niet-open-

baar gemaakte knowhow en bedrijfsinfor-

matie (bedrijfsgeheimen) tegen het 

onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en 

openbaar maken daarvan, PbEU L 157/1, 

punten 21 en 28 considerans.

77. Voor voorbeelden zie Vrendenbarg 

2022; Visser & Dack 2023. Ook in het 

buitenland zijn uitspraken te vinden waarin 

de vernietigingsvordering kritisch wordt 

beoordeeld met verwijzing naar het milieu-

belang, zie bijvoorbeeld Ondernemings-

rechtbank Gent 3 oktober 2019, 

A/14/03028 (X/Renson); Schweizerisches 

Bundesgericht 30 augustus 2022, 

4A_587/2021 (Lindt/Lidl).

Rechterlijke duurzaamheidstoets?
In de Nederlandse rechtspraak zijn talloze voorbeelden te 
vinden van inbreukzaken die nog wél eindigen met de ver-
nietiging van spullen. In veel zaken is er weinig fantasie 
voor nodig om met duurzame alternatieven te komen.72 
Het toestaan van de uitverkoop van de voorraad inbreuk-
makende producten tegen schadevergoeding is misschien 
wel het meest milieuvriendelijke alternatief. In schikkin-
gen wordt dit vaak gezien, maar in een procedure is dit 
meestal geen optie (meer). Het terugsturen van de spullen 
naar het land van herkomst is ook een optie, net als het 
toestaan van de uitverkoop in landen waar geen IE-rechten 
van kracht zijn. Het bevel tot het ontdoen van producten 
van inbreukmakende eigenschappen en tekens als alterna-
tief voor vernietiging komt ook voor, met name ten aan-
zien van zogenoemde kitcars.73 Zo nu en dan wordt de 
overdracht bevolen aan liefdadigheidsinstellingen zoals 
zorginstellingen, kringloopwinkels en daklozencentra.74 
Rechthebbenden en hun advocaten zouden hier ook zelf 
voor kunnen zorgen. Voor al deze alternatieven geldt dat 
zij minder definitief zijn dan vernietiging en op gespan-
nen voet kunnen staan met IE-rechten. Welk alternatief 
aangewezen is hangt sterk af van de aard van de inbreuk, 
de producten en de context. Dit vereist maatwerk.

In de literatuur wordt opgeroepen tot een rechterlij-
ke duurzaamheidstoets.75 Voor een dergelijke toets is 
ruimte aanwezig in het TRIPs-Verdrag, de Handhavings-
richtlijn en de IE-wetten, waaruit volgt dat corrigerende 
maatregelen niet alleen evenredig moeten zijn met de 
inbreuk, maar ook met de belangen van derden. Die belan-
gen kunnen het milieubelang of het grondrecht op mili-
eubescherming omvatten, zoals neergelegd in het EU-
Handvest, waarnaar de Handhavingsrichtlijn verwijst.76 
Dat de Nederlandse rechter die ruimte ook neemt, blijkt 
wel uit verschillende uitspraken waar in de plaats van ver-
nietiging een duurzamer alternatief wordt bevolen.77 

Duurzame handhaving in IE-zaken, wat is ervoor nodig 
om inbreukmakende producten niet meer standaard op te 
slaan en te vernietigen, maar tot duurzamere – en sociale-
re – oplossingen te komen? Naast samenwerking, bewust-
wording, geld en faciliteiten denk ik dat er vooral goede 
wil en creativiteit voor nodig is: van autoriteiten, partijen, 
hun advocaten en rechters. De in deze bijdrage besproken 
voorbeelden geven al blijk van veel goede wil en creativi-
teit, en dat is bemoedigend. 

7. Conclusie
IE: stimulans of obstakel voor de circulaire economie? De 
sleutel ligt op dit moment in de handen van de IE-gemeen-
schap zelf. Het IE-systeem biedt reeds ruimte voor duur-
zaamheid – van de fases van de ontwikkeling en de verkrij-
ging van IE, tot de bescherming en handhaving van die 
rechten. Het milieubelang kan aldus worden geïntegreerd 
in talloze werkzaamheden, van beleid en advisering over 
IE-strategieën, tot de procespraktijk en de rechtspraak. En 
rechthebbenden kunnen zelf ook milieubewuste keuzes 
maken; dan doen zij niet alleen wat in deze tijd dringend 
nodig is, maar nemen zij ook wat wind uit de milieupolitie-
ke zeilen. 

Omdat de mate waarin IE kan bijdragen aan de transi-
tie naar een circulaire economie niet afhankelijk moet zijn 
van de welwillendheid van de IE-gemeenschap, dient het 
milieubelang – conform de SDG en de doelstellingen van 
de Green Deal – stevig te worden verankerd in IE-wetge-
ving. Tevens dient ervoor te worden gezorgd dat de (Euro-
pese) wetgeving bevorderlijk is voor de ‘6R’ van de circulai-
re economie, consistent is én in overeenstemming is met 
de waste hierarchy van de Afvalstoffenrichtlijn, die vernieti-
gen als ultimum remedium aanmerkt. Werk aan de winkel, 
kortom, voor alle actoren in het IE-domein, om ervoor te 
zorgen dat het volle potentieel van IE in de strijd tegen kli-
maatverandering kan worden benut.  


