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1. Nietzo lang geleden vierden wij in Nederland het honderdjarig
bestaan van de Rijksoctrooiwet. Ter ere daarvan zijn tien speciale post-
zegels verschenen die belangrijke Nederlandse uitvindingen memore-
ren, van de verrekijker (1608) tot de zonneauto (2009).! De fraaie zegels
illustreren het belang van innovatie voor onze samenleving - waar zou-
den wij Nederlanders zijn zonder de kettingkast (1974) of de melkrobot
(1987)? - maar ook het veranderde karakter ervan. Mechanische vond-
sten maken plaats voor high-tech snufjes die verschillende technische
gebieden combineren. Innovatie is steeds vaker gelegen in het verder
verbeteren van complexe producten om de toekomst telkens een stapje
dichterbij te brengen.?

2. Aanpassing aan technologische en maatschappelijke ontwikkelingen
is een voortdurende uitdaging voor het octrooirecht. Kritiek op het
octrooirecht is van alle tijden en dat maakt het belangrijk dat het voort-
durend meegroeit met deze ontwikkelingen.3 Het leerstuk van de
indirecte inbreuk is een goed voorbeeld. Toen de levering van een
bepaald zout ertoe leidde dat bakkers- en slagersbedrijven vrijelijk een
geoctrooieerde werkwijze konden toepassen waarbij dat zout werd
gebruikt om bloedstolling tegen te gaan en de octrooihouder daartegen
niet effectief kon optreden, greep de Hoge Raad in door hem aanvullen-
de bescherming te verlenen.* Deze bescherming werd bijna 25 jaar later
gecodificeerd en is nu te vinden in art. 73 Row. De doctrine is nog steeds
volop in beweging en vindt nieuwe toepassingen, maar ook nieuwe
beperkingen, zodat een goed evenwicht tussen de rechten van de
octrooihouder en die van derden wordt verzekerd.5

3. Ook nu woedt er een storm van kritiek op het octrooirecht, die voort-
komt uit de vrees dat de exclusiviteit die octrooien bieden in sommige
gevallen meer kwaad doet dan goed. Dat is de storm uit de titel van dit
artikel. Exclusiviteit is echter de essentie van een octrooi en dat deze
exclusiviteit afdwingbaar is door een verbod is één van de fundamenten
van ons octrooirecht: zie daar het heilig huisje. In dit artikel bespreek ik
deze ontwikkelingen, waarbij ik eerst inga op de klassieke Nederlandse
benadering tot het verbodsrecht en de nieuwe wind die waait in het
octrooirecht dankzij het proportionaliteitsbeginsel uit Richtlijn 2004/48/
EG (de Handhavingsrichtlijn). Daarbij komen ook de veranderde om-
standigheden aan bod die proportionaliteit mijns inziens tot een nood-
zakelijk correctiemiddel op de octrooirechtelijke exclusiviteit maken.
Vervolgens behandel ik drie open vragen waarvoor het octrooirecht zich
de komende jaren gesteld zal zien en die neerkomen op de vraag of pro-
portionaliteit werkelijk tot verandering van onze Nederlandse praktijk
zal leiden; hoe ingrijpend die veranderingen zullen zijn; en of deze ver-
anderingen gewenst zijn. We zullen zien dat het landschap rondom ons

heilige huisje flink veranderd is en dat dit de storm aanwakkert, maar
dat het huisje dikke wanden heeft en met enkele renovaties zeker over-
eind kan blijven.

4. De aandacht gaat in dit artikel voornamelijk uit naar bodemprocedu-
res en de vraag of daarin een verbod kan worden opgelegd als de recht-
bank vaststelt dat inbreuk wordt gemaakt op een geldig octrooi. Het
kort geding, waarbij een belangenafweging op dit vlak reeds gebruike-
lijk is, blijft daarbij buiten beschouwing.® In de discussie over proportio-
naliteit is voldoende te zeggen over het voorlopige verbod, maar gelet
op de hier reeds voorgeschreven belangenafweging zijn de grootste ver-
anderingen te verwachten in bodemprocedures zodat ik mij in dit artikel
daartoe beperk.”

Octrooien: absolute rechten begrensd door
proportionaliteit

De ‘klassieke’ benadering en veranderde omstandigheden

5. In Nederland wordt sinds jaar en dag aangenomen dat een octrooi-
houder jegens inbreukmakers zonder meer recht heeft op een verbod. In
vooroorlogse jurisprudentie van de Hoge Raad is al te lezen dat het
octrooi een absoluut recht is dat de handelingen vastlegt die de octrooi-
houder aan anderen kan verbieden.8 Inbreuk op dit absolute recht is
onrechtmatig en in 1985 oordeelde de HR dat wanneer onrechtmatig-
heid vaststaat, een verbod zonder meer toewijsbaar is en in beginsel
niet afhankelijk is van een nadere belangenafweging.® Dit uitgangspunt
is later gecodificeerd in art. 3:296 BW. In de context van een kort geding
voegde de HR daaraan toe dat een octrooi “doorgaans slechts effectief
kan worden beschermd door een snel gegeven verbod van verdere
inbreuken”.10 Kortom, bij inbreuk op een geldig octrooi wordt in beginsel
steeds een verbod opgelegd, een uitgangspunt dat ook onlangs nog is
herhaald door de Haagse rechtbank.11

6. Deze klassieke benadering heeft tenminste twee belangrijke voor-
delen.12 Ten eerste biedt zij duidelijkheid aan zowel de octrooihouder
als derden die geinteresseerd zijn in gebruik van de geoctrooieerde
technologie. Alle betrokkenen weten immers dat gebruik van die tech-
nologie enkel mogelijk is met toestemming van de octrooihouder, het-
geen bevorderlijk is voor licentieonderhandelingen.13 Ten tweede is zij
gemakkelijk toe te passen door rechters. Zoals de octrooibalie weet zijn
octrooigeschillen door de technische aspecten al bovengemiddeld
ingewikkeld en een beoordeling of een verbod wel geoorloofd is zou
deze geschillen nog complexer maken.
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7. Datis echter tegelijk een belangrijk nadeel van deze benadering. Zij
maakt het niet goed mogelijk om tussen zaken te differentiéren terwijl
de consequenties van een verbod, de feitelijke context van de inbreuk
en het relatieve belang van de geoctrooieerde technologie sterk kunnen
verschillen. Moet een verbod worden opgelegd als daardoor voor
patiénten een levensbedreigende situatie ontstaat?14 Of als een inbreuk-
maker ten tijde van sommatie al twee jaar op de markt is en een verbod
het voortbestaan van zijn onderneming bedreigt?1> Wat als de
geoctrooieerde technologie maar een klein onderdeel uitmaakt van een
veel groter product, bijvoorbeeld een “luchtsjaal” in een cabriolet?1¢ In
al deze gevallen is de vraag gerezen of het zonder meer opleggen van
een verbod gerechtvaardigd is. De angst bestaat dat het octrooirechte-
lijk verbod hier te zeer afbreuk doet aan belangen van derden enin
sommige gevallen per saldo innovatie schaadt en niet stimuleert. Dit
heeft geleid tot een groot aantal publicaties over manieren om deze
risico’s te temperen.1?

8. De eerder genoemde technologische en maatschappelijke verande-
ringen zijn een belangrijke drijfveer van deze angst. Het Europees
Octrooibureau (EOB) rapporteert al jaren een toename in het aantal
octrooiaanvragen.i8 Stijgingen in het aantal verleende octrooien
worden trots vermeld als toegenomen productiviteit van het octrooi-
bureau.1® Maar verleende octrooien zijn de belangrijkste bron van
inkomsten van het EOB.20 Het EOB heeft er dus belang bij om zoveel
mogelijk octrooien te verlenen, waardoor examiners onder hoge druk
komen te staan. De spanningen waartoe dit heeft geleid zijn onlangs uit-
gebreid in het nieuws geweest en examiners vrezen dat deze druk ertoe
leidt dat zij hun werk niet goed kunnen doen.2! Kortom, er worden
steeds meer octrooien verleend, maar het toezicht op de verlening
wordt steeds minder. Dat schept ruimte voor listige aanvraagstrate-
gieén, zoals bijvoorbeeld gebruik van zgn. ‘duikbootoctrooien’.22

9. Erzijn echter niet alleen in absolute zin meer octrooien, maar er zijn
ook meer octrooien op individuele producten.z Digitalisering speelt
daarbij een belangrijke rol. Neem bijvoorbeeld een horloge: circa
honderd jaar geleden rustte op een verbeterd horloge in principe één
octrooi.2* Tegenwoordig hebben we echter slimme horloges, die we
kunnen gebruiken om te bellen, onze hartslag bij te houden en elektro-
nische apparaten in ons huis aan te sturen. Dat betekent dus dat niet al-
leen de octrooien op de horloges zelf, maar ook op telecomstandaar-
den, sensoren, hartslagmonitors, batterijen, dataopslag,
beeldschermtechnologie en vele andere technische gebieden relevant
zijn voor deze producten. Een bedrijf dat een smart watch op de markt
wil brengen zal dus op een groot aantal terreinen licenties moeten zien
te verkrijgen om het product te introduceren. Omdat steeds meer pro-
ducten digitale functionaliteit bezitten is dit een probleem in meerdere
industrieén.?>

10. De kans dat een partij die een high-tech product op de markt brengt
inbreuk maakt op een octrooi is dus sterk toegenomen ten opzichte van
enkele jaren geleden. Bovendien is het voor marktpartijen zo goed als
onmogelijk om vooraf alle octrooien waarop mogelijk inbreuk wordt
gemaakt te vinden, onder meer doordat deze octrooien door onder-
nemingen uit totaal verschillende industrieén kunnen worden gehou-
den. Daar komt bij dat er juist in de high-tech industrie twijfels zijn of
octrooien liberhaupt wel nodig zijn om innovatie te stimuleren. Steeds
meer onderzoek suggereert dat octrooien hier meer kwaad doen dan
goed, omdat het vooruitzicht van octrooibescherming weinig invloed
heeft op de beslissing om te innoveren terwijl andermans octrooien wel
nieuwe producten kunnen blokkeren.2¢ Voorzichtigheid is geboden bij
het al te snel trekken van conclusies uit dit soort studies, maar ze

voeden de intuitie dat een octrooirechtelijk verbod soms niet wordt
gebruikt om investeringen in R&D terug te verdienen maar als dwang-
middel om excessieve royalty’s te eisen van marktdeelnemers.

11. Meerin het algemeen is er toegenomen aandacht voor de belangen
van gebruikers van geoctrooieerde technologie. De Europese Commissie
besteedt bijvoorbeeld veel aandacht aan FRAND-kwesties en benadrukt
daarbij steeds het belang van “fair access conditions” om mededinging
op de huidige telecommarkt niet te verstoren en in de toekomst vol-
doende toegang tot 5G en Internet-of-Thingstechnolgieén te verzeke-
ren.2” Farmaceutische bedrijven liggen onder vuur vanwege de hoge
prijzen van geneesmiddelen, waardoor ook in Nederland patiénten niet
altijd toegang hebben tot vereiste zorg.28 Toen MSD het Nederlandse
Organon overnam en de onderzoeksafdeling dreigde te sluiten isin de
Tweede Kamer gedebatteerd over de vraag of behoud van kennis en
werkgelegenheid niet zwaarder wegen dan octrooirechtelijke exclusivi-
teit, zodat een dwanglicentie zou moeten worden verleend.? In al deze
gevallen is het de octrooirechtelijke exclusiviteit, gewaarborgd door het
verbodsrecht, die als problematisch wordt beschouwd. Zoals wij zagen
leidt die exclusiviteit erimmers toe dat marktpartijen enkel op de voor-
waarden van de octrooihouder gebruik kunnen maken van de techno-
logie.

Een nieuwe wind: eBay en de Handhavingsrichtlijn

12. Deze ontwikkelingen zijn inmiddels ook tot de rechtspraktijk door-
gedrongen. In het Amerikaanse octrooirecht werd lange tijd dezelfde
benadering gevolgd als in Nederland, waarbij een verbod vrijwel altijd
werd opgelegd bij inbreuk op een geldig octrooi.3° Daaraan kwam een
einde in 2006, toen het Supreme Court oordeelde dat van geval tot geval
moet worden bezien of een verbod gerechtvaardigd is en dat het aan de
octrooihouder is om dit aan te tonen.3! In een concurring opinion gaf
Justice Kennedy aan dat enkel op deze wijze rekening kan worden
gehouden met “rapid technological and legal developments in the patent
system”.32 Hij wees daarbij op de opkomst van Non-Practicing Entities
(NPE’s) - bedrijven die zelf geen producten maken, maar winst maken
door octrooilicenties te verstrekken - en de situatie dat de geoctrooieer-
de technologie slechts een klein deel uitmaakt van een samengesteld
product. Interessant genoeg was er, toen de eBay-zaak voorlag, een
wetsvoorstel aanhangig dat rechters nadrukkelijk zou verplichten de
redelijkheid van een verbod te overwegen en de drempel voor het
opschorten van een verbod hangende appel veel lager zou leggen.33 Het
wetsvoorstel is niet aangenomen, maar de eBay-beslissing heeft tot
goeddeels hetzelfde resultaat geleid. Sindsdien wordt in octrooizaken in
de VS regelmatig geen verbod meer opgelegd, met name wanneer die
octrooihouder niet zelf concurreert met de inbreukmaker.34

13. Ook in Europa is het automatisch verbodsrecht beperkt. In 2006
trad de Handhavingsrichtlijn in werking, die de handhaving van intellec-
tuele-eigendomsrechten Europawijd harmoniseert. Deze richtlijn
bestrijkt alle rechterlijke sancties die kunnen worden opgelegd in
IE-zaken, waaronder het verbod en de schadevergoeding. Artikel 3, lid 2
Handhavingsrichtlijn bepaalt dat die sancties “doeltreffend, evenredig
en afschrikwekkend” moeten zijn, terwijl “belemmeringen voor legitiem
handelsverkeer” en “misbruik van deze procedures” moeten worden
voorkomen. Considerans (17) bepaalt dat ze “in elk afzonderlijk geval
zodanig worden vastgesteld dat naar behoren rekening wordt gehouden
met de specifieke kenmerken van het geval”. En volgens considerans (24)
moeten de omstandigheden van het geval verbodsmaatregelen recht-
vaardigen. Daarmee is duidelijk dat de Handhavingsrichtlijn vereist dat
van geval tot geval wordt beoordeeld of een verbod wel kan worden
opgelegd. De Europese Commissie onderschrijft dat nadrukkelijk in een
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recente toelichting op de Handhavingsrichtlijn.35 In het hiernavolgende
zal ik deze eisen voor het gemak aanduiden als het proportionaliteits-
beginsel in het octrooirecht.

14. Uit de implementatiegeschiedenis van de Handhavingsrichtlijn
wordt niet geheel duidelijk hoe de wetgever dit beginsel zag. In de MvT
wordt aan de ene kant opgemerkt dat het “te allen tijde aan de rechter
(is) om te beoordelen of een gevorderde maatregel proportioneel is ten
opzichte van een geconstateerde inbreuk”; aan de andere kant wordt op-
gemerkt dat de verplichtingen die voortvloeien uit art. 11 Handhavings-
richtlijn reeds verwerkt zijn in de Nederlandse wet.3¢ Dat klopt niet hele-
maal: art. 11 schrijft voor dat door de rechter een bevel tot staking van
inbreuk kan worden uitgevaardigd, terwijl de taal van art. 3:296 BW,
waarnaar de MvT verwijst, dwingender is. Uit de rechtspraak van de HR
die voorafging aan de invoering van deze bepaling blijkt nu juist dat de
rechter de proportionaliteit van een verbod niet nader beoordeelt als
onrechtmatigheid vaststaat, behoudens gevallen van misbruik van
bevoegdheid of zwaarwegende maatschappelijke belangen (art. 3:13
BW en 6:168 BW).37 De term proportionaliteit c.q. evenredigheid sugge-
reert echter een minder strenge toets dan misbruik van bevoegdheid,
zoals ook is opgemerkt in het commentaar van de Raad van de Recht-
spraak op het wetsvoorstel tot implementatie van de Handhavingsricht-
lijn.38 Het lijkt er dus op dat de wetgever bij de implementatie van
artikel 11 Handhavingsrichtlijn een discretionaire bevoegdheid voor
rechters veronderstelde waarin het recht destijds niet voorzag.

15. Wat daarvan zij, inmiddels hebben het Hof van Justitie en de HR
bevestigd dat de Handhavingsrichtlijn de proportionaliteitstoets
dwingend voorschrijft. In Promusicae oordeelde het HvJ EU dat rechter-
lijke instanties hun nationale recht richtlijnconform moeten uitleggen
en daarbij moeten zorgen dat hun uitlegging van de Handhavingsricht-
lijn niet in conflict komt met andere grondrechten dan het [E-recht en
het evenredigheidsbeginsel.3? In de daarop volgende zaken werd duide-
lijk dat dit met name vereist dat rechters bij oplegging van handhavings-
maatregelen een juist evenwicht moeten verzekeren tussen de bescher-
ming van |IE-rechten enerzijds en de bescherming van de grondrechten
van personen die door zulke maatregelen worden getroffen ander-
zijds.0 De HR en het Franse Cour de Cassation hebben het proportiona-
liteitsbeginsel in IE-zaken in gelijke zin uitgelegd.*! Dat de Handhavings-
richtlijn ook in octrooiprocedures tot een proportionaliteitstoets
verplicht wordt inmiddels door nationale rechters onderkend.42

16. Tijd voor een tussenstand. We zagen dat exclusiviteit, afdwingbaar
door een verbod, sinds jaar en dag de hoeksteen van het octrooirecht is.
De context waarin het octrooirecht functioneert is echter in diverse
opzichten veranderd sinds dit uitgangspunt voor het eerst geformuleerd
werd. Hoge octrooidichtheid, slecht toezicht op octrooiverlening en
grotere maatschappelijke afhankelijkheid van technologie hebben
geleid tot een storm van kritiek op de klassieke benadering van octrooi-
en als exclusieve rechten. De Europese wetgever heeft ons heilig huisje
in de steigers gezet en met de Handhavingsrichtlijn, zoals die is uitge-
legd door het HvJ EU en de HR, afgedwongen dat belangen van derden
nu ook moeten worden meegewogen bij het beoordelen of een verbod
kan worden toegewezen. Wat mij betreft is de klassieke benadering
daarmee op belangrijke punten genuanceerd.3

17. Deze constatering is echter nog maar het begin. De rechtspraktijk
zal de komende jaren uitwijzen hoe ingrijpend het proportionaliteits-
beginsel het octrooirecht zal wijzigen en dat kan verschillende kanten
opgaan: van een min of meer pro-forma toets die weinig toevoegt aan

de huidige stand van het recht tot veel grotere aandacht van rechters
voor de consequenties van een octrooirechtelijk verbod en actiever
ingrijpen waar die consequenties disproportioneel voorkomen. In het
volgende deel behandel ik drie vragen waarvan ik verwacht dat zij de
komende jaren veel pennen in beweging zullen brengen. Achtereen-
volgens komt ter sprake (i) of de huidige beperkingen van het verbods-
recht proportionaliteit al voldoende incorporeren in het Nederlandse
recht; (ii) de vraag hoe een weging van grondrechten in zijn werk zou
kunnen gaan; en (iii) of toegenomen discretionaire bevoegdheid van
rechters als het aankomt op het verbod wenselijk is.

Drie open vragen over proportionaliteit in het
octrooirecht

Biedt het huidige recht voldoende waarborgen?

18. Betoogd kan worden dat de maatstaf van art. 3(2) Handhavings-
richtlijn niet noopt tot een separate proportionaliteitstoets, maar dat
aan de eisen van dat artikel wordt voldaan via bestaande uitzonderin-
gen op het verbodsrecht, zoals art. 102 Verdrag over de Werking van de
EU (mededingingsrecht), art. 57 Row (dwanglicentie), art. 6:168 BW
(zwaarwegende maatschappelijke omstandigheden), art. 6:2 BW (rede-
lijkheid en billijkheid), en art. 3:13 BW (misbruik van bevoegdheid). Dat
is de heersende opvatting in Duitsland, waar het proportionaliteits-
beginsel slechts zeer terughoudend wordt toegepast.** Nederlandse
rechters lijken voor een andere benadering te hebben gekozen door wel
een specifieke proportionaliteitstoets toe te passen en in zoverre is de
discussie een gepasseerd station.*> Maar de vraag in hoeverre misbruik
en andere gevallen van problematische handhaving kunnen worden
ondervangen door bestaande bepalingen zal waarschijnlijk invloed
hebben op de interpretatie en toepassing van het proportionaliteits-
beginsel, zodat het niettemin belangrijk is stil te staan bij deze bepalin-
gen.

19. De handhaving van een octrooi kan in sommige gevallen misbruik
van een economische machtspositie in de zin van art. 102 VWEU opleve-
ren.*6 Het mededingingsrecht is echter een ultimum remedium en voor
toepassing ervan moet worden voldaan aan strenge vereisten, zoals het
bestaan van een economische machtspositie. Het is echter goed voor-
stelbaar dat ook een octrooihouder zonder economische machtspositie
zijn octrooi op disproportionele wijze kan handhaven: NPE’s hebben
zelfs per definitie helemaal geen positie op de markt.47 Zoals wij zagen
vereist een proportionaliteitsanalyse een beoordeling van geval tot
geval en dat strookt niet met een bepaling die enkel toepassing vindt
wanneer er sprake is van een economische machtspositie (en de andere
eisen die de rechtspraak van het HvJ EU stelt aan toepassing van

art. 102 VWEU). Om enige betekenis te hebben moet de proportionali-
teitstoets dus minder strikt worden uitgelegd dan de mededingings-
rechtelijke toets in art. 102 VWEU.

20. Andersoortige beperkingen vinden wij in art. 57 Row en art. 6:168
BW die, kort gezegd, in het publieke belang octrooirechtelijke exclusivi-
teit kunnen beperken. Deze bepalingen vereisen echter aantasting van
een algemeen resp. zwaarwegend maatschappelijk belang, terwijl het
bij weging van grondrechten in de jurisprudentie van het HvJ EU nu juist
gaat om individuele belangen. McFadden is een goed voorbeeld: daar
ging het om een winkelin licht- en geluidsmateriaal waar een WiFi-
netwerk werd aangeboden, dat door klanten gebruikt werd om inbreuk
te maken op auteursrechten. Bij de beoordeling of een bevel aan
McFadden om het WiFi-netwerk met een wachtwoord te beveiligen

188

berichten industriéle eigendom « juli/augustus 2019



toelaatbaar is, weegt het HvJ EU art. 17(2) Handvest tegen het recht van
McFadden om in zijn winkel WiFi aan te bieden (art. 16 Handvest) en het
recht van vrijheid van informatie van zijn klanten (art. 11 handvest).*8 Ik
meen dat dergelijke belangen zich (bij lange na) niet kwalificeren als
algemene c.q. zwaarwegende maatschappelijke belangen in de zin van
de hier besproken bepalingen, en toch worden zij door het HvJ EU mee-
genomen in de proportionaliteitstoets. Er kan dus sprake zijn van
omstandigheden die weliswaar geen toepassing van art. 57 Row of

art. 6:168 BW rechtvaardigen, maar die handhaving van een octrooi wel
disproportioneel maken.*® Deze bepalingen kunnen dus geen substituut
vormen voor de proportionaliteitstoets.

21. Misbruik van bevoegdheid ex art. 3:13 BW en het algemene voor-
schrift inzake redelijkheid en billijkheid in art. 6:2 BW komen dichter in
de buurt bij een volwaardige proportionaliteitstoets. Een op art. 6:2 BW
gebaseerde billijkheidstoets zou een passende implementatie van het
proportionaliteitsbeginsel kunnen opleveren, maar de Haagse recht-
bank heeft deze bepaling in octrooiprocedures zelfstandige betekenis
ontzegd.>? Misbruik van bevoegdheid is volgens haar een speciesbepa-
ling van art. 6:2 BW en volgens sommigen is dit leerstuk het aangewezen
middel om onwenselijke consequenties van octrooihandhaving te voor-
komen.>! Een eerste probleem hiermee is echter dat misbruik van
bevoegdheid zeer verschillend wordt geinterpreteerd en toegepast in de
verschillende lidstaten, terwijl de Europese doctrine van misbruik van
recht wellicht geen toepassing vindt in nationale octrooiprocedures.>2
Dat zou betekenen dat de grenzen aan de exclusiviteit van de octrooi-
houder per lidstaat verschillen, hetgeen de Handhavingsrichtlijn nu juist
nadrukkelijk beoogt te voorkomen door harmonisatie.

22. Belangrijker nog is dat het misbruikcriterium, althans zoals wij dit
kennen in het Nederlandse recht, in algemene zin te streng lijkt om een
implementatie te kunnen zijn van het proportionaliteitsvereiste. Van
misbruik van bevoegdheid is slechts sprake wanneer er sprake is van
een zodanige onevenredigheid in de betrokken belangen dat de recht-
hebbende “naar redelijkheid niet tot de uitoefening had kunnen komen”
of, zoals de rechtbank het onlangs formuleerde, de uitoefening van de
bevoegdheid “in hoge mate onredelijk en onbillijk is”>3 Het woord pro-
portionaliteit impliceert al een minder vergaande toets.>* In de recht-
spraak van het HvJ EU is ook nergens te lezen dat handhaving van
|IE-rechten best een beetje disproportioneel mag zijn, zolang het maar
niet “in hoge mate” disproportioneel is. Zeker waar belangen van der-
den in het gedrang zijn - bijvoorbeeld van patiénten of werknemers,
zoals hierna nog nader aan bod komt - is niet goed in te zien waarom
een verbod enkel ontoelaatbaar zou kunnen zijn als hun belangen op
zeer onredelijke wijze worden geschaad.

23. Aan de andere kant kan ik mij voorstellen dat in gevallen van ver-
meend excessieve royaltyeisen de proportionaliteitstoets het criterium
van misbruik van recht benadert.>> Daarbij is wel van belang dat niet
enkel wordt gekeken naar de hoogte van de geéiste royalty, maar naar
alle omstandigheden van het geval, waaronder de verleningsgeschiede-
nis van het octrooi, het relatieve belang van de uitvinding, de eventuele
voorgeschiedenis tussen partijen, etc. Juist deze omstandigheden kun-
nen immers maken dat de eisen van de octrooihouder disproportioneel
zijn. Als blijkt dat er aan de zijde van de octrooihouder geen sprake is
geweest van fair play zal dat naar mijn idee met zich behoren mee te
brengen dat sneller sprake is van excessieve en dus disproportionele
royaltyeisen.

Wat is de reikwijdte van het proportionaliteitsbeginsel in het
octrooirecht?

24. lk meen dus dat een specifieke proportionaliteitstoets is vereist
wanneer een partij zich beroept op schending van een grondrecht en
denk dat het GeenStijl/Sanoma-arrest daarvoor steun biedt. De grote
vraag is echter hoe ver deze proportionaliteitstoets reikt en wanneer het
opleggen van een verbod disproportioneel zou zijn. Tot nu toe biedt de
Europese rechtspraak weinig duiding over deze vragen. Een duidelijk
voorbeeld van een geval waarin proportionaliteit aan een verbod in de
weg kan staan is waar het verbod ertoe zou leiden dat patiénten in
levensgevaar komen door het van de markt verdwijnen van het inbreuk-
makende middel. Zonder veilige en effectieve alternatieven zullen de
patiéntbelangen zich dan normaal gesproken verzetten tegen het
onmiddellijk van de markt verdwijnen van dat middel.5¢ Het is echter
niet moeilijk deze casus te compliceren. Wat nu als er weliswaar alter-
natieven bestaan voor het inbreukmakende geneesmiddel, maar deze
minder goed werken? Wat als het gaat om een onvergoed middel en het
wegvallen van een veel goedkopere generieke variant toegang van ar-
mere patiénten tot het middel effectief belemmert? Wat mij betreft
kunnen dit soort zaken allebei de kanten opgaan en zal alles afhangen
van de specifieke omstandigheden van het geval.

25. En wat te denken van andere belangen, zoals die van werknemers?
Een aardig voorbeeld vormen de uitspraken in de procedures tussen
Schneider en Cordis. Cordis was een farmaceutisch bedrijf met een
vestiging in het Drentse Roden. Schneider stelde dat de stents van Cor-
dis inbreuk maakten op haar octrooi en in eerste aanleg legde de recht-
bank Den Haag Cordis een verbod op.5” Daarop spande zij een execu-
tie-kort geding aan, stellend dat het verbod zou leiden tot ontslag van
circa 300 mensen en mogelijk tot staking van alle activiteiten van Cordis
in Nederland. De voorzieningenrechter schorste daarop de executie tot-
dat in hoger beroep over de zaak zou zijn beslist.58 De schorsing werd in
hoger beroep echter vernietigd omdat Cordis kennelijk weigerde han-
gende het appel een licentie af te nemen en belangen van derden, zoals
werknemers van Cordis, niet kunnen worden beschermd door het toe-
laten van octrooi-inbreuk.5® Kort na het wijzen van dit arrest kondigde
Cordis aan dat er 462 banen zouden worden geschrapt en dat deze
“ontslaggolf’ “direct verband [hield] met een gerechtelijke uitspraak in
een patentenkwestie”.®0 Saillant is dat het bodemvonnis twee jaar later
werd vernietigd, zodat het verbod achteraf gezien ten onrechte bleek te
zijn opgelegd.®1

26. Een eerste vraag die wij ons hier zouden moeten stellen is of het
werkelijk waar is dat de ontslagen samenhangen met het verbod. Uit het
arrest van het Hof blijkt dat Schneider bereid was om hangende het
hoger beroep in de bodemprocedure een licentie te verstrekken aan
Cordis, maar dat Cordis die licentie heeft geweigerd. Het Hof oordeelt in
dat verband dat de (gedeeltelijke) bedrijfssluiting dus “niet zozeer het
rechtstreekse gevolg [is] van de executie door Schneider van het vonnis in
de bodemzaak, doch dat als causa efficiens daarvoor heeft te gelden de
daartoe strekkende wilsbesluiten van (de directie van) Cordis.”62 Het
probleem is echter dat de rechter over het algemeen niet weet wat de
inhoud is van een dergelijk schikkingsvoorstel. Het Hof benoemt wel dat
Cordis niet heeft gesteld dat Schneider eisen stelde aan de licentie waar-
aan Cordis redelijkerwijs niet kon voldoen, maar het staat advocaten
gelet op gedragsregel 27 normaliter niet vrij om eenzijdig mededelingen
te doen aan de rechter omtrent de inhoud van schikkingsonderhande-
lingen. Vrijwel elke partij wil wel schikken, zolang de prijs maar goed is:
als de enkele bereidheid om een licentie te verlenen er dus toe zou
leiden dat een verbod niet langer disproportioneel kan worden geacht,
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zou het proportionaliteitsbeginsel een wassen neus dreigen te worden.
Aan de andere kant dient te worden opgemerkt dat de productie na ver-
nietiging van het bodemvonnis niet is hervat, maar kort na het arrest
van het Haagse hof volledig is gestaakt. 3 Moederbedrijf Johnson &
Johnson stelde toen dat de sluiting het gevolg is van “toegenomen con-
currentie, stijgende prijzen en het terugvallen van de wereldwijde markt
voor medische producten”. Misschien kwam het octrooigeschil haar ei-
genlijk goed uit omdat zij daarmee de verantwoordelijkheid voor ontsla-
gen die er toch al zouden komen kon afschuiven op het gerechtshof?

27. Hetis moeilijk de werkelijke gang van zaken achteraf te reconstrue-
ren. Het voorbeeld toont mijns inziens wel dat het belangrijk is dat de
rechter zich in dit soort gevallen een beeld probeert te vormen van de
inhoud van de schikkingsonderhandelingen en de concrete gevolgen
van een verbod. En als we even aannemen dat de ontslagen inderdaad
rechtstreeks verband hielden met het verbod en niet zouden hebben
plaatsgevonden zonder het verbod blijft de vraag: zou het oordeel over
het verbod vandaag de dag anders zijn uitgevallen? Een recente uit-
spraak van de Haagse voorzieningenrechter impliceert dat octrooirech-
ters tegenwoordig wellicht gevoeliger zijn voor dit soort omstandighe-
den.®* Aan de andere kant kan het enkele feit dat een bedrijf veel
mensen in dienst heeft geen vrijbrief zijn voor het maken van octrooi-in-
breuk.55 Ook hier zal veel afhangen van de omstandigheden van het ge-
val, maarin elk geval meen ik dat octrooirechters hun ogen niet langer
kunnen sluiten voor de maatschappelijke realiteit, zoals het belang van
werkgelegenheid voor Nederland in sommige regio’s, door dergelijke
belangen zonder meer buiten de reikwijdte van het octrooirecht te
plaatsen.

28. In de meeste octrooiprocedures, zoals vermoedelijk ook Schneider/
Cordis, is het de octrooihouder uiteindelijk om exclusiviteit te doen. Wat
nu als de octrooihouder niet of niet per se exclusiviteit nastreeft, maar
het octrooi handhaaft om met het verbod een betere onderhandelings-
positie te verkrijgen in licentieonderhandelingen?56 Het is een intrige-
rende vraag of het proportionaliteitsbeginsel dan beperkingen oplegt
aan de maximale hoogte aan royalty’s die de octrooihouder eisen kan.67
Dit geval ligt wellicht wat verder weg van de proportionaliteitsjurispru-
dentie van het HvJ EU dan de eerder besproken casus waarin het verbod
de gezondheid van patiénten of werkgelegenheid bedreigt, maar juist
hier is een belangrijke rol weggelegd voor proportionaliteit. Het zijn im-
mers met name dit soort situaties waarin octrooien kunnen worden
misbruikt, althans maatschappelijk onwenselijke effecten sorteren door
hoge lasten te genereren voor implementeerders van technologie zon-
der duidelijke baten te verschaffen.68 Kortom, het is goed dat het pro-
portionaliteitsbeginsel hier en in de andere voorbeelden die ik hier be-
sprak grenzen stelt aan het verbodsrecht, maar waar die grenzen liggen
is nog geheel onduidelijk.

29. Van IE-zaken wordt al langere tijd gezegd dat de onderbuik een be-
langrijke factor is bij het beslissen van zaken: niet voor niets proberen
advocaten hun cliénten zo sympathiek mogelijk voor het voetlicht te la-
ten komen.% Proportionaliteit in het octrooirecht zal deze trend denk ik
verder versterken, omdat het onmogelijk is in abstracto te bepalen hoe
zwaar een grondrecht dient te wegen. Die afweging kan enkel worden
gemaakt gelet op alle omstandigheden van het geval en ik kan mij goed
voorstellen dat de houding van partijen daarbij in de praktijk van door-
slaggevend belang kan blijken.

De politieke economie van het automatische verbodsrecht

30. Totslot nog enkele opmerkingen over de wenselijkheid van een ver-
gaande proportionaliteitscorrectie in het octrooirecht. Het gemak waar-
mee een octrooihouder een verbod kan krijgen is voor octrooihouders
een van de belangrijkste overwegingen wanneer zij een handhavings-
strategie bepalen en dus kiezen in welke landen zij inbreukacties
starten. In de VS neemt het aantal aangespannen inbreukacties de
laatste jaren af.70 De eBay-doctrine wordt niet door iedereen omarmd:
sommige octrooideskundigen menen dat de onzekerheid die de beslis-
sing heeft gebracht de Amerikaanse economie en het innovatieklimaat
zal schaden.”™ Sommigen menen dat (ongespecialiseerde) district courts
te veel lezen in de concurring opinion van Justice Kennedy en ten
onrechte verboden ontzeggen aan alle NPE’s, zonder voldoende onder-
scheid te maken tussen ogenschijnlijk misbruik of legitieme hand-
having.”2 Octrooihouders lijken liever naar Europa te gaan en dan met
name naar Duitsland, waar het aantal aangespannen inbreukzaken per
jaar een veelvoud is van het aantal in andere landen.” De reden laat
zich raden: in het Duitse systeem worden geldigheid en inbreuk in
aparte procedures vastgesteld en is het mogelijk om een verbod te
krijgen zonder aan de geldigheidsvraag toe te komen. Wellicht helpt dit
het conservatisme van de Duitse octrooibalie verklaren.™

31. Gelet op de hierboven gesignaleerde trend van toegenomen oc-
trooidichtheid zou men kunnen menen dat de Duitse benadering pro-
blematisch is. Als het werkelijk zo is dat octrooien in veel industrieén
nauwelijks een positieve impact hebben op innovatie, dan werken al die
verboden toch als een nodeloze rem op innovatie en een ideaal middel
om concurrenten riante royaltyvergoedingen af te troggelen?”> Helaas is
het niet zo eenvoudig om die conclusie te trekken. In Europa zijn er,
naast proportionaliteit in de Handhavingsrichtlijn, veel andere waar-
borgen tegen misbruik van het octrooisysteem, zoals bijvoorbeeld de
(in Amerika onbekende) volledige proceskostenveroordeling.” Een ver-
schuiving naar een op de leest van eBay geschoeid beoordelingskader
voor verbodsvorderingen kan er dus net zo goed toe leiden dat enkel de
kosten van procederen stijgen. De voordelen van het eventueel voor-
komen van incidenteel misbruik zouden gemakkelijk kunnen worden
overschaduwd door gevallen waarin octrooihouders ten onrechte een
verbod wordt ontzegd en door de negatieve gevolgen voor innovatie
van zwakkere octrooien. Het probleem is dat we het niet met zekerheid
kunnen zeggen omdat betrouwbare data over de werkelijke effecten
maar mondjesmaat beschikbaar is, terwijl we nu wel voor de keuze
staan welke kant we op gaan met ons octrooirecht.””

Conclusie

32. Mijn doel was u in vogelvlucht mee te nemen in de problematiek
van proportionaliteit in het octrooirecht. Alvorens tot een conclusie te
komen wil ik twee voorlopige aanbevelingen doen voor de toekomst.
Ten eerste is het belangrijk om de waarde van empirisch onderzoek te
onderkennen.” Wat de vele vragen die ik hier heb opgeworpen zo moei-
lijk maakt is dat wij simpelweg te weinig weten over de impact van
octrooien op de echte wereld. Kunnen we uitspraken aanwijzen waarin
een verbod werd opgelegd waarvan we, met de kennis van achteraf,
kunnen zeggen dat een alternatieve sanctie beter was geweest?
Misschien kunnen de feitenpatronen in die zaken ons helpen bij het
beoordelen van toekomstige zaken. Ik denk dat meer in het algemeen
de octrooibalie er goed aan zou doen economisch onderzoek over de
relevantie van octrooien voor groei en innovatie te volgen, al is het maar
met een half oog, zodat zij toekomstige geschillen wellicht beter kunnen
contextualiseren.
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33. Ten tweede moeten wij ons realiseren dat proportionaliteit geen
zero sum game is. De octrooihouder die geen verbod toegewezen krijgt
kan nog op diverse andere wijzen worden gecompenseerd, bijvoorbeeld
met een veroordeling tot winstafdracht. In twijfelgevallen kan een ver-
bod niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, of kan worden be-
paald dat het pas na een overgangsperiode in werking treedt. In de tus-
sentijd kan worden bepaald dat de inbreukmaker zekerheid moet
stellen of royalty’s moet betalen, die eventueel met de tijd oplopen om
druk tot schikken of het staken van inbreuk te behouden.™ Aldus vereist
proportionaliteit vooral veel creativiteit.

34. Alles overziend kan worden gesteld dat proportionaliteit geen bull-
dozer is die het exclusieve recht van de octrooihouder met de grond ge-
lijk komt maken, maar ook meer is dan een voorjaarsbui die vanzelf
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