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Rode Draad ‘Recht & Geest’

rode draad

De mens als hoofdrolspeler in het
auteurs- en octrooirecht

Floor van der Lecq & Jorn Torenbosch*

Het auteurs- en octrooirecht beschermen bij uitstek creatieve
voortbrengselen van de menselijke geest. In dit artikel wordt de
rol van de menselijke geest in het auteursrecht en het octrooirecht
ontleed en gekoppeld aan de dubbele beschermingsratio die aan
deze intellectuele-eigendomsrechten ten grondslag ligt.

1 Inleiding

Het intellectuele-
eigendomsrecht
(IE-recht) is een

E veelomvattend

m rechtsgebied.

Het rechtsge-
bied valt uiteen
in verschillende
soorten IE-rechten, zoals het auteursrecht,
het octrooirecht, het merkenrecht en het
modellenrecht. Aan de meeste IE-rechten
ligt een dubbele ratio ten grondslag: een
billijkheids- en een utiliteitsratio.! De bil-
lijkheidsratio houdt in dat de creatieve ar-
beid van de maker die tot de intellectuele
schepping heeft geleid, bescherming ver-
dient. De utiliteitsratio ziet op het stimu-
leren van maatschappelijke vooruitgang:
omdat IE-rechten een tijdelijk monopolie
creéren, worden mensen gestimuleerd om
te innoveren. Op deze innovatie kan de
maatschappij als een geheel voortbouwen,
al dan niet na het verstrijken van het tij-
delijk monopolie van de IE-rechthebbende.
Elk IE-recht kent zijn eigen voorwerp
van bescherming, beschermingsvoorwaar-
den en exploitatierechten. In dit artikel

bespreken wij twee IE-rechten die bij
uitstek creatieve voortbrengselen van de
menselijke geest beschermen: het auteurs-
recht en het octrooirecht.? We zullen deze
twee IE-rechten niet uitputtend of volledig
behandelen, maar beperken ons tot een
inleidende verkenning van beide rechten.
De voorwaarden voor auteurs- en octrooi-
rechtelijke bescherming naar huidig recht
staan centraal. In het verlengde hiervan
worden ook besproken de exploitatierech-
ten die aan deze bescherming zijn verbon-
den. In het bijzonder lichten wij uit hoe

de menselijke geest en zijn creativiteit in
deze voorwaarden en exploitatierechten
tot uiting komt.

Aan de meeste IE-rechten
ligt een dubbele ratio ten
grondslag: een billijkheids-
en een utiliteitsratio

2 Het auteursrecht

Ook de grondslag van het auteursrecht

is gelegen in de billijkheids- en de utili-
teitsratio. De billijkheidsratio is het meest
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Bruin, ‘Big data en het intellectuele
eigendom’, in: P.H. Blok, Big data en
het recht (Monografieén Recht en In-
formatietechnologie 10), Den Haag:
Sdu 2017, p. 85. Deze ratio’s gelden
niet in het merkenrecht, waar veel
meer overwegingen van marktwer-
king een rol spelen.

De keuze om het auteursrecht en
het octrooirecht te behandelen is
vooral ingegeven door het feit dat
deze twee IE-rechten veel voor-
komen in de praktijk. Naast deze
twee rechten bestaan natuurlijk
nog andere IE-rechten die ook
voortbrengselen van de menselijke
geest beschermen, zoals o.a. het
kwekersrecht, het tekeningen- en
modellenrecht, het merkenrecht, het
topografierecht en naburige rechten.
Vanwege de omvang van dit artikel
behandelen wij deze andere rechten
niet.
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gemakkelijk te verklaren: zonder de
auteur zou het voortbrengsel dat hij in het
leven heeft geroepen, niet bestaan. Het

is daarom niet meer dan redelijk dat hij
daarvan ook de vruchten mag plukken. De
utiliteitsratio ziet er in het auteursrecht
op dat de investeringen van de maker
worden beschermd, zodat makers worden
gestimuleerd om te innoveren en te cre-
eren. De utiliteitsratio heeft ook maat-
schappelijke componenten: omdat makers
door de bescherming van het auteursrecht
worden gestimuleerd om te creéren, wordt
eveneens het scheppen van werken door
anderen in de maatschappij bevorderd.
Een andere maatschappelijke component
is dat iedereen in de maatschappij zich
mag laten inspireren door andermans
werk, hetgeen vooruitgang stimuleert.?

Een boek (het corpus
mechanicum) is niét
beschermd door het
auteursrecht, maar het
verhaal in een boek
(het corpus mysticum)
is dat wél. Dat alleen
het corpus mysticum
in het auteursrecht is
beschermd heeft een aantal
belangrijke gevolgen

De bescherming van creatieve voortbreng-
selen van de menselijke geest staat, zoals
gezegd, centraal in het auteursrecht.
Indien aan alle vereisten is voldaan,
beschermt het auteursrecht namelijk de
geestelijke schepping van de auteur. Deze
geestelijke schepping van de auteur noemt
men ook wel het corpus mysticum, de onli-
chamelijke schepping. Veelal is het corpus
mysticum vastgelegd in een stoffelijk
object: het corpus mechanicum. Het corpus
mysticum en het corpus mechanicum die-
nen goed van elkaar te worden onderschei-
den, aangezien enkel het corpus mysticum
door het auteursrecht wordt beschermd.
Zo is een boek zelf (het corpus mechani-
cum) niét beschermd door het auteurs-
recht, maar is het verhaal in een boek (het
corpus mysticum) dat wél. Dat alleen het
corpus mysticum in het auteursrecht is
beschermd heeft een aantal belangrijke
gevolgen. Zo is het voor auteursrechte-
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lijke bescherming niet noodzakelijk dat

de geestelijke schepping (bijvoorbeeld een
verhaal) is vastgelegd in een stoffelijk
object (bijvoorbeeld een boek). Ook een
spontaan bedacht verhaal — denk bijvoor-
beeld aan stand-up comedy — kan auteurs-
rechtelijk beschermd zijn, aangezien het
spontaan bedachte verhaal het corpus
mysticum betreft. Zodra een ‘werk’ (zie
par. 2.1) van een auteur waarneembaar is
geuit, is het auteursrechtelijk beschermd.
Het gaat er met andere woorden om dat
het werk tot uitdrukking is gebracht. Zo is
een creatief verhaal in iemands hoofd niet
auteursrechtelijk beschermd, maar zodra
dit verhaal wordt opgeschreven of voorge-
dragen is het wel beschermd. Bovendien
is de geestelijk vader van het corpus mys-
ticum degene aan wie het auteursrecht in
beginsel toekomt, ook in het geval hij niet
degene is die het werk feitelijk vastlegt.*
Zo drukt de uitgeverij doorgaans het boek,
maar is het de auteur van het boek, de
geestelijk vader van het verhaal dat in het
boek is vastgelegd, die het auteursrecht
verkrijgt.

2.1 Het werkbegrip
Zoals hiervoor kort ter sprake kwam,
komen alleen werken voor auteursrechte-
lijke bescherming in aanmerking. Volgens
artikel 1 Auteurswet (Aw) moet het gaan
om werken van letterkunde, wetenschap
of kunst. Artikel 10 Aw geeft een lijst van
wat allemaal een werk van letterkunde,
wetenschap of kunst kan zijn, bijvoor-
beeld boeken, (mondelinge) voordrachten
en film- en fotowerken. Ook buiten de
categorieén letterkunde, wetenschap of
kunst kan iets kwalificeren als een werk;
de lijst van werken uit artikel 10 Aw is
namelijk niet limitatief. Het feit dat een
voortbrengsel wordt genoemd in artikel
10 Aw betekent nog niet dat het aldus
bescherming van het auteursrecht geniet.
Voor bescherming is te allen tijde door-
slaggevend of een voortbrengsel voldoet
aan de vereisten van de ‘werktoets’. De
werktoets houdt volgens de Hoge Raad
in dat een voortbrengsel auteursrech-
telijk beschermd is indien het i) een
eigen oorspronkelijk karakter heeft met
ii) een persoonlijk stempel van de maker
(EOK&PS).5 Van een eigen oorspronkelijk
karakter is sprake als het voortbreng-
sel niet ontleend is aan een ander werk.®
Een persoonlijk stempel is aanwezig als
sprake is van scheppende menselijke
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arbeid van de maker en dus van creatieve
keuzes.” Dit impliceert volgens de Hoge
Raad dat het persoonlijk stempel van
de maker een voortbrengsel is van de
menselijke geest.® Hier komt het mense-
lijkegeestbegrip expliciet tot uitdrukking
bij de werktoets. Zodra is voldaan aan
deze toets ontstaat het auteursrecht van
rechtswege. Het recht vervalt zeventig
jaar na het overlijden van de maker.®
Sinds het baanbrekende Infopaq-
arrest!® van het Hof van Justitie van de
Europese Unie is het werkbegrip een
autonoom Unierechtelijk begrip, zodat
sindsdien het hof het rechtscollege is
dat bepaalt wanneer sprake is van een
werk.! Volgens het hof is sprake van een
werk wanneer het betrokken voortbreng-
sel een eigen intellectuele schepping (EIS)
van de maker ervan is.!? Dit houdt in dat
de maker van het werk zijn persoonlijk-
heid met creatieve keuzes tot uiting heeft
gebracht, waardoor iets oorspronkelijks
is geschapen. In het Heksenkaas-arrest
formuleert het hof een tweede vereiste.
Voordat een voortbrengsel kan worden
gekwalificeerd als werk moet het voor-
werp van auteursrechtelijke bescherming
voldoende nauwkeurig en objectief kun-
nen worden geidentificeerd.’® Vanwege dit
laatste vereiste is het (tot op heden) niet
mogelijk om smaak en geur auteursrech-
telijk te beschermen.

Sinds het baanbrekende
Infopaq-arrest van het
Hof van Justitie is het
werkbegrip een autonoom
Unierechtelijk begrip,
zodat sindsdien het hof
het rechtscollege is dat
bepaalt wanneer sprake
is van een werk

Een werk hoeft niet bewust te worden
geschapen. De vraag of sprake is van
EOK&PS of EIS moet worden beoordeeld
aan de hand van het voortbrengsel zelf.’
Het is niet van belang of de maker bewust
een werk heeft willen scheppen of bewust
creatieve keuzes heeft gemaakt. Ook
creatieve voortbrengselen van de men-
selijke geest die onbewust tot stand zijn
gekomen, kunnen door het auteursrecht
worden beschermd.

rode draad

Een aantal voortbrengselen van de men-
selijke geest komt niet voor auteursrech-
telijke bescherming in aanmerking. Zo
kan een stijl, trend of mode an sich niet
auteursrechtelijk worden beschermd.'®
Ook strekt het auteursrecht zich niet uit
tot de bescherming van ideeén, omdat

in het auteursrecht alleen de uitwerking
van ideeén beschermingswaardig wordt
geacht.'” Ideeén, stijl, trend of mode
hebben zonder uitwerking immers geen
persoonlijk stempel van de auteur.

Tevens kan een voortbrengsel niet
auteursrechtelijk worden beschermd, in-
dien het voorwerp uitsluitend technisch
is bepaald.!® Een werk dient immers
oorspronkelijk te zijn. Als een voorwerp
uitsluitend technisch is bepaald, zijn de
verschillende manieren om een idee uit
te werken zodanig beperkt dat het idee
samenvalt met de uitdrukking ervan.
Hoewel bescherming voor uitsluitend
technisch bepaalde voorwerpen via het
auteursrecht dus niet mogelijk is, komen
dergelijke voortbrengselen mogelijk wel
voor octrooirechtelijke bescherming in
aanmerking (zie uitgebreid vanaf par. 3).
Het voorgaande betekent overigens
niet dat een voorwerp met technische
functies nooit auteursrechtelijk kan
worden beschermd. Doorslaggevend
blijft de vraag of creatieve keuzes zijn
gemaakt, ook als een voortbrengsel (ten
dele) wordt vormgegeven door techni-
sche overwegingen. Zo is bijvoorbeeld
de vormgeving van een stoel ten dele
ingegeven door technische overwegingen
(de stoel moet in balans zijn, een zitvlak
hebben, ondersteuning aan de rug bie-
den, etc.), maar dit betekent niet dat een
stoel niet auteursrechtelijk beschermd
kan zijn. Zodra de maker buiten de
technische functie van de stoel creatieve
keuzes maakt, komt het ontwerp van de
stoel voor auteursrechtelijke bescher-
ming in aanmerking.

Als een voortbrengsel auteursrechtelijk
is beschermd, krijgt de maker uit wiens
geest dit voortbrengsel is voortgekomen
van rechtswege een tweetal exploitatie-
rechten: het recht om het werk openbaar
te maken en het recht om het werk te
verveelvoudigen. Het openbaarmakings-
recht ziet op het recht van de maker om
het werk beschikbaar te stellen aan het
publiek. Het openbaarmakingsrecht is
een koepelbegrip waaronder verschil-
lende soorten van openbaar maken
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vallen. Bovendien krijgt de schepper van
het werk een aantal zogeheten persoon-
lijkheidsrechten.

2.2 Het openbaarmakingsrecht

De twee belangrijkste vormen van open-
baar maken zijn het distributierecht en
de immateriéle openbaarmaking.? Het
distributierecht behelst het uitsluitende
recht van de auteur om elke vorm van dis-
tributie onder het publiek van het origi-
neel van zijn werken of kopieén daarvan,
door verkoop of anderszins, toe te staan
of te verbieden (art. 4 lid 1 Auteursrecht-
richtlijn (Arl)). Het distributierecht ziet
aldus op de materi€le exploitatie van een
werk (het corpus mechanicum), bijvoor-
beeld de verkoop van een (fysiek) boek.

Het staat iemand die een
boek koopt vrij om dit

boek te verkopen. Het
distributierecht is het enige
recht van de auteur dat aan
uitputting onderhevig is en
beperkt zich expliciet tot
fysieke exemplaren waarin
een werk wordt belichaamd

Zodra een werk in fysieke vorm met
toestemming van de auteur in het
economisch verkeer van de Europese
Economische Ruimte is gebracht, kan

de auteur zich niet verzetten tegen de
wederverkoop van dit (specifieke) werk.?!
Deze begrenzing van het distributierecht
heet uitputting.? Dit betekent dat het
iemand die een boek koopt vrijstaat om
dit boek te verkopen op bijvoorbeeld
Marktplaats. Het distributierecht is het
enige recht van de auteur dat aan uitput-
ting onderhevig is en beperkt zich (onder
de Arl*) expliciet tot fysieke exemplaren
waarin een werk wordt belichaamd.?*
Met andere woorden: alleen het recht om
het corpus mechanicum (het lichamelijke
object) te distribueren kan uitputten. Dit
houdt in dat het een koper van een cd
vrijstaat deze specifieke cd te verkopen
op Marktplaats, maar dat hij deze cd niét
ten gehore mag brengen op bijvoorbeeld
YouTube. Het ten gehore brengen van

de cd is namelijk een andere vorm van
openbaar maken die niet kan uitputten
(zie hierna).

Ars Aequi maart 2021 295

Een tweede belangrijke vorm van open-
baarmaking is de zogeheten immateriéle
openbaarmaking. Zoals de term reeds doet
vermoeden, ziet deze vorm van openbaar
maken op de immateriéle exploitatie van
een werk in de brede zin van het woord.
Hieronder valt onder meer het tentoonstel-
len van werken, het ten gehore brengen
van muziek en het uitvoeren van voorstel-
lingen. De immateriéle openbaarmaking

is voor een deel Europees geharmoniseerd.
Niet geharmoniseerd is de immateriéle
openbaarmaking waarbij het publiek op de
plaats van oorsprong aanwezig is, bijvoor-
beeld bij een live concert.? Wel geharmo-
niseerd is de immateriéle openbaarmaking
waarbij het publiek niét aanwezig is op de
plaats van oorsprong van de mededeling,
bijvoorbeeld bij het volgen van een concert
via een livestream. De Europese wetgever
noemt deze vorm van immaterieel open-
baar maken de ‘mededeling aan het pu-
bliek’. Wanneer sprake is van zo'n medede-
ling aan het publiek is uiterst complex. Dit
komt met name door de grote hoeveelheid,
soms moeilijk te volgen,? jurisprudentie
van het Hof van Justitie.?” Het hangt

van de omstandigheden van het geval af
of sprake is van een mededeling aan het
publiek; het hof oordeelt steevast dat het
begrip ‘mededeling aan het publiek’ een
geindividualiseerde beoordeling vergt.

2.3 Het verveelvoudigingsrecht

Het tweede exploitatierecht van de auteur
is het recht om zijn werk te verveelvoudi-
gen, zo volgt uit artikel 1 en artikel 13 Aw.
Ook hier zijn weer twee vormen te onder-
scheiden. Het verveelvoudigingsrecht om-
vat namelijk zowel het recht van de auteur
om reproducties van zijn werk te maken
als het recht om zijn werk te bewerken.
Het reproductierecht is geharmoniseerd in
artikel 2 Arl. Het bewerkingsrecht is (nog)
niet Europees geharmoniseerd.? Van een
reproductie is sprake wanneer herkenbaar
auteursrechtelijk beschermde trekken zijn
overgenomen van een exemplaar waarin
het werk is belichaamd. Dit wordt ook wel
het ontleningscriterium genoemd. Over-
name van een deel van een exemplaar, een
zogeheten gedeeltelijke reproductie, is ook
een inbreuk op het reproductierecht.?® Zo
is het overnemen van het gehele verhaal
uit een boek een auteursrechtinbreuk,
maar kan ook de overname van één hoofd-
stuk uit een boek al een auteursrechtin-
breuk zijn.
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Het bewerkingsrecht is ietwat complexer
dan het reproductierecht. In het bijzon-
der bij voorwerpen van toegepaste kunst
wil de rechter nogal eens het zogeheten
totaalindrukkencriterium gebruiken.?® Dit
houdt in dat de rechter de totaalindrukken
van het werk en het beweerdelijk inbreuk-
makende voortbrengsel vergelijkt om te
bezien of sprake is van een inbreuk.? Dit
neemt overigens niet weg dat ook bij het
totaalindrukkencriterium de overname
van auteursrechtelijk beschermde trekken
beslissend is bij de inbreukvraag.?* Het
totaalindrukkencriterium is in wezen niet
meer dan een methodiek om de rechter te
helpen bij de inbreukvraag.

2.4 Persoonlijkheidsrechten

De auteur van een werk krijgt naast
exploitatierechten ook een aantal per-
soonlijkheidsrechten. Artikel 25 Aw noemt
i) het recht van de auteur zich te verzetten
tegen openbaarmaking van het werk zon-
der vermelding van zijn naam of andere
aanduiding als maker; ii) het recht zich te
verzetten tegen de openbaarmaking van
het werk onder een andere naam dan de
zijne, alsmede tegen het aanbrengen van
enige wijziging in de benaming van het
werk of in de aanduiding van de maker;
iii) het recht zich te verzetten tegen elke
andere wijziging in het werk; en iv) het
recht zich te verzetten tegen elke misvor-
ming, verminking of andere aantasting
van het werk die nadeel zou kunnen
toebrengen aan de eer of de naam van de
maker of aan zijn waarde in deze hoeda-
nigheid. Deze persoonlijkheidsrechten
bestaan om de persoonlijke band die de
maker met zijn werk heeft te waarbor-
gen, opdat de auteur zijn geesteskind kan
beschermen. De persoonlijkheidsrechten
hebben dus een duidelijke connectie met
de menselijke geest en het voortbrengsel
dat daaruit is voortgekomen.

2.5 Beperkingen op het auteursrecht
Minstens zo belangrijk als de exploita-
tierechten zijn de beperkingen op deze
rechten. In het oog springende beperkin-
gen zijn het citaatrecht en de parodie-
exceptie.?* De beperkingen staan limi-
tatief opgesomd in de Aw en moeten in
beginsel restrictief worden uitgelegd. De
beperkingen moeten aan de andere kant
wel zo worden uitgelegd dat hun nuttige
werking niet wordt weggenomen: het doel
achter de beperking moet te allen tijde
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in acht worden genomen.? Verder geldt
dat geen enkele beperking de zogeheten
driestappentoets mag doorkruisen. Deze
toets houdt in dat een beperking slechts
mag worden toegepast als het i) om een
bepaald bijzonder gebruik gaat, ii) geen
afbreuk wordt gedaan aan de normale
exploitatie van de rechthebbende, en iii) de
wettige belangen van de rechthebbende
niet onredelijk worden geschaad.?

Octrooien kunnen tal van
uitvindingen beschermen.
Denk hierbij niet alleen
aan octrooien op vaccins en
vingerafdruksensoren van
mobiele telefoons, maar ook
aan octrooien op dagelijkse
gebruiksvoorwerpen als
nietmachines, blenders

en ritssluitingen

3 Het octrooirecht

Een octrooi geeft het exclusieve recht om
een uitvinding twintig jaar lang commer-
cieel toe te passen. Octrooien kunnen tal
van uitvindingen beschermen. Denk hier-
bij niet alleen aan octrooien op vaccins,
communicatietechnologieén voor zelfrij-
dende auto’s en vingerafdruksensoren van
mobiele telefoons, maar ook aan octrooien
op dagelijkse gebruiksvoorwerpen als niet-
machines, blenders en ritssluitingen.

Net als in het auteursrecht liggen ook
in het octrooirecht de billijkheids- en de
utiliteitsratio ten grondslag aan de be-
scherming. De billijkheidsgrondslag in het
octrooirecht leidt tot een exclusief recht
voor de octrooihouder om de uitvinding
toe te passen. Dit exploitatierecht van de
octrooihouder leidt nog veel meer dan bij
het auteursrecht tot een monopolie. Het
octrooirecht is namelijk een nog grotere
uitzondering op de mededingingsvrijheid.
Op die manier worden de creatieve arbeid
en tijd die de uitvinder in de uitvinding
heeft gestoken beschermd, alsmede het
geld dat hij erin heeft geinvesteerd.

De utiliteitsgrondslag staat in het oc-
trooirecht meer op de voorgrond dan in het
auteursrecht. In ruil voor het monopolie
dat de octrooihouder met zijn octrooi ver-
krijgt, moet hij bij de aanvraag alle voor de
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30 Vgl. HR 12 april 2013, ECLI:NL:HR:
2013:BY1532, NJ 2013/502, m.nt.
P.B. Hugenholtz (Stokke/ Fikso). Het
totaalindrukkencriterium wordt
echter niet uitsluitend toegepast op
voorwerpen van toegepaste kunst.
Vgl. HR 29 november 2002, ECLI:
NL:HR:2002:AE8456, IER 2003/17,
m.nt. F.W. Grosheide (Una Voce
Particolare), waarbij het ging om de
inbreukvraag ten aanzien van een
auteursrechtelijk beschermd format.
Vgl. ook hof Amsterdam 6 novem-
ber 2003, ECLI:NL:GHAMS:2003:
AN7646, IER 2004/20, m.nt. M. de
Cock Buning (Tanja Grotter/Harry
Potter), waar het totaalindrukken-
criterium werd toegepast op een plot
van een verhaal.

31 Het totaalindrukkencriterium is
omstreden. Vgl. J.H. Spoor, ‘Hoezo,
totaalindrukken?’, in: N.A.N.M. van
Eijk & P.B. Hugenholtz, Dommering
Bundel, Amsterdam: Otto Cram-
winckel Uitgeverij 2008, p. 321-322.

32 Al gaat de rechter hierbij nog wel
eens de mist in, vgl. hof Amsterdam
15 mei 2018, ECLI:NL:GHAMS:
2018:1617 (Diwar/4Udesigned)
en de zeer kritische noot van A.A.
Quaedvlieg bij dit arrest in BIE
2019/28.

33 Zie in deze zin M.R. de Zwaan, ‘De
totaalindruk: onjuist maar niet
onbruikbaar’, AMI 2016, afl. 5,

p. 113-120.

34 Zie uitgebreid over de beperkin-
gen in het auteursrecht Spoor,
Verkade & Visser 2019, p. 253 e.v.
Vgl. HvJ EU 29 juli 2019, ECLI:
EU:C:2019:625, AA20190887, m.nt.
D.J.G. Visser (Spiegel Online) en HR
26 juni 1992, ECLI:NL:HR:1992:
ZC0647, NJ 1993/205, m.nt. D.W.F.
Verkade (Damave/ Trouw) voor het
citaatrecht. Vgl. HvJ EU 3 septem-
ber 2014, ECLI:EU:C:2014:2132,
NJ 2016/351, m.nt. P.B. Hugenholtz
(Deckmyn) voor de parodie-exceptie.

35Vgl. HvJ EU 29 juli 2019, ECLI:
EU:C:2019:623, AA20190887, m.nt.
D.J.G. Visser (Funke Medien) en
HvdJ EU 29 juli 2019, ECLI:EU:C:
2019:625, AA20190887, m.nt. D.J.G.
Visser (Spiegel Online).

36 Zie in het bijzonder erg uitgebreid
over de driestappentoets M.R.F.
Senftleben, Copyright, limitations
and the three-step test (diss. Amster-
dam UvA), Den Haag: Kluwer Law
International 2004.
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37 Inmiddels zijn liefst 38 landen aan-
gesloten bij het EOV. Dit betekent
dat naast de Europese landen ook
niet-Europese landen bij het verdrag
zijn aangesloten.

38 Om die reden wordt in dit artikel
hoofdzakelijk verwezen naar de ar-
tikelen uit het EOV. In de ROW zijn
een aantal gelijkluidende artikelen
opgenomen, waardoor op die plek-
ken kan worden verwezen naar T&C
Intellectuele Eigendom van de ROW.
Indien enkel het nationale recht van
toepassing is, wordt verwezen naar
de artikelen uit de ROW.

39 Een vereiste dat wij niet apart
behandelen, is de eis dat een octrooi
‘plausibel’ moet zijn. Dit vereiste is
relatief nieuw en is ontwikkeld in
de rechtspraak van het EOB. Zie
hierover uitgebreid bijv. H.J. Pot,
‘Plausibiliteit in het octrooirecht’,
BIE 2017, afl. 3, p. 89, en J.H.J. den
Hartog, ‘Reactie op artikel over plau-
sibiliteit in het octrooirecht van Jan
Pot’, BIE 2017, afl. 3, p. 97.

40 Vgl. EOB 15 november 2006, ECLI:
EP:BA:2006:T015404.20061115
(Duns Licensing Associates), r.0. 6.

41Zie art. 52 lid 2 sub a EOV.

42 Octrooiraad (Afd. van Beroep)

21 februari 1944, BIE 1946/57. Vgl.
G.J.H.M. Mom, ‘Goede zeden en
openbare orde in het intellectueel
eigendomsrecht’, www.ivir.nl/nl/
publicaties, par. 2.1.

43 P.G.F.A. Geerts e.a., Kort begrip van
het intellectuele eigendomsrecht, De-
venter: Wolters Kluwer 2020, p. 42.

44 De Cock Buning & De Bruin
2017, p. 108-109; EOB 15 no-
vember 2006, ECLI:EP:BA:2006:
T015404.20061115 (Duns Licensing
Associates), r.o. 7-8.

45Vgl. EOB 15 november 2006, ECLI:
EP:BA:2006:T015404.20061115
(Duns Licensing Associates), r.o. 8.
Het EOB spreekt daar van ‘technical
teaching’.

46 Vgl. EOB 9 december 2010, ECLI:
EP:BA:2010:G000108.20101209
(Tomatoes/Israél), r.0. 6.4.2. Het
EOB spreekt daar van ‘human
intervention, to bring about a result
by utilising the forces of nature,
pertains to the core of what an
invention is understood to be’.
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uitvinding relevante informatie openbaar
maken. Deze informatie wordt opgeslagen
in een octrooidatabase en is publiekelijk
beschikbaar. Dit maakt deze database een
zeer nuttige bron van informatie voor de
rest van de wereld. Omdat eenieder kan
voortbouwen op deze informatie, wordt de
innovatie gestimuleerd.

Op grond van het Europees Octrooi-
verdrag (EOV) kan een Europees octrooi
worden verleend.?” Een octrooi dient te
worden aangevraagd en ontstaat in tegen-
stelling tot het auteursrecht niet vanzelf.
Het Europese octrooi valt na verlening
uiteen in nationale octrooien. Het is aan
de octrooihouder of hij het octrooi in alle
bij het EOV aangesloten landen wil aan-
vragen, of slechts in een aantal daarvan.
Deze nationale octrooien worden naar
nationaal recht behandeld, voor zover het
EOV niet anders bepaalt. Een groot deel
van het octrooirecht is derhalve Europees
geharmoniseerd. Het EOV bepaalt zowel
de geldigheidseisen als de bescherming
van het Europees octrooi. Dit maakt het
EOV de belangrijkste rechtsbron voor het
Nederlandse octrooirecht.?® Het nationale
octrooirecht, dat in Nederland is neer-
gelegd in de Rijksoctrooiwet (ROW), is
daarom minder van belang.

In artikel 52 lid 1 EOV worden de
meeste materiéle eisen genoemd waaraan
een octrooi moet voldoen. Het moet gaan
om i) uitvindingen, op alle gebieden van
de technologie, die ii) nieuw zijn, iii) op
uitvinderswerkzaamheid berusten en
iv) industrieel toepasbaar zijn.*® Voorts
bepaalt artikel 83 EOV dat een uitvinding
v) nawerkbaar moet zijn. Een uitvinding
moet aan al deze eisen voldoen om voor
bescherming in aanmerking te komen.
Omdat dit artikel focust op de creatieve
voortbrengselen van de menselijke geest,
wordt aan de eerste drie vereisten de
meeste aandacht gewijd.

3.1 Uitvinding

Hoewel het begrip ‘vitvinding’ niet is
gedefinieerd,* wordt in artikel 52 lid 2
EOV wel aangegeven wat in ieder geval
geen uitvinding is. Hierbij gaat het om za-
ken die enig technisch karakter ontberen.
Denk bijvoorbeeld aan een ontdekking;*
dat is het vinden van een nieuwe eigen-
schap van iets wat reeds bestaat. Een
ontdekking is geen voortbrengsel van de
menselijke geest maar van de natuur, en
komt daarom niet voor octrooirechtelijke
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bescherming in aanmerking. De ontdek-
king van rontgenstralen is daarom niet
octrooieerbaar. Een apparaat dat met
rontgenstralen foto’s kan maken, kan
daarentegen wel octrooieerbaar zijn.
Verder bevat artikel 53 EOV een aantal
uitzonderingen waarvoor geen octrooi
wordt verleend. Onder meer uitvindingen
in strijd met de openbare orde en de goede
zeden, alsmede uitvindingen die betrek-
king hebben op planten- en dierenrassen
zijn door de wetgever uitgesloten van
octrooieerbaarheid. Bescherming van
dergelijke uitvindingen wordt namelijk
onwenselijk geacht. Zo werd lange tijd
geleden een onveilige smeltdraad ge-
weigerd als octrooi wegens strijdigheid =
met de openbare orde.*? Een belangrijk
uitgangspunt in het octrooirecht is voorts

dat abstracte ideeén an sich niet voor
octrooirechtelijke bescherming in aanmer-

king komen. Immers, als abstracte ideeén

door het octrooirecht kunnen worden be-

schermd, wordt het voor de samenleving

erg moeilijk om voort te bouwen op die

abstracte ideeén zonder inbreuk te maken

op het octrooirecht. Deze beperking houdt

dus verband met de utiliteitsratio.

Een ontdekking is geen
voortbrengsel van de
menselijke geest maar van
de natuur, en komt daarom
niet voor octrooirechtelijke
bescherming in aanmerking

Hoewel nu duidelijk is wat in ieder geval
geen uitvinding kan zijn, is het van groot
belang om te weten wat wél een uitvin-
ding is. De Europeesrechtelijke recht-
spraak kleurt dit begrip verder in.** Ook
in de rechtspraak komt naar voren dat de
uitvinding technisch van aard moet zijn.*
Meer specifiek moet sprake zijn van een
technische bijdrage.* Van een dergelijke
technische bijdrage is sprake als een
menselijke ingreep in natuurkrachten

een bepaald resultaat tot gevolg heeft.*
Niet-menselijke ingrepen kunnen (tot op
heden) niét tot een uitvinding leiden die -
door een octrooi kan worden beschermd.

Zo zijn recentelijk octrooien aangevraagd

voor uitvindingen die door artificiéle

intelligentie zijn gedaan, maar deze

aanvragen zijn afgewezen omdat het geen
voortbrengselen van de menselijke geest
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zijn.*” Bij het uitvindingsbegrip komt deze
menselijke component dus expliciet tot
uitdrukking.

3.2 Nieuwheid

De tweede eis voor octrooieerbaarheid is
dat een uitvinding nieuw moet zijn.*® Een
uitvinding is nieuw als deze geen deel
uitmaakt van de stand van de techniek.
Deze stand van de techniek is een breed
gedefinieerd begrip dat ziet op alles wat
op het moment van de octrooiaanvraag
openbaar toegankelijk is gemaakt door
schriftelijke of mondelinge beschrijving,
door toepassing of op enige andere wijze.
Als een uitvinding op het moment van de
octrooiaanvraag nog niet openbaar toe-
gankelijk is gemaakt, maakt het nog geen
deel uit van de stand van de techniek en is
deze dus nieuw.

De tweede eis voor
octrooieerbaarheid is dat
een uitvinding nieuw moet
zijn. Het vereiste van
nieuwheid sluit nauw aan
bij de creatieve component
van de voortbrengselen van

de menselijke geest en dus
bij de billijkheidsratio

Het vereiste van nieuwheid sluit nauw
aan bij de creatieve component van de
voortbrengselen van de menselijke geest
en dus bij de billijkheidsratio. De stand
van de techniek ziet op alles wat waar

ook ter wereld openbaar toegankelijk is ge-
worden, ongeacht in welke taal of op welke
wijze dat is gebeurd.*® Het betreft dus een
absoluut vereiste. Wat in een specifiek
geval tot de stand van de techniek behoort,
is sterk athankelijk van het desbetreffende
vakgebied. Het gaat bij de nieuwheid niet
om wat de desbetreffende uitvinder wel

of niet wist, maar om wat hij theoretisch
gezien had kunnen weten. Zo gaat een
verhaal rond dat ooit een Nederlandse
octrooiaanvraag is geweigerd omdat de
uitvinding voor het bergen van een schip
reeds in een Donald Duck-aflevering was
geopenbaard en dus deel uitmaakte van de
stand van de techniek.?® Omdat dit nieuw-
heidsvereiste negatief is geformuleerd
wordt uitgegaan van nieuwheid, tenzij

het tegendeel blijkt. Van dit tegendeel is
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slechts sprake als dlle voor de uitvinding
relevante informatie uit één eerdere open-
baarmaking volgt. Eerdere publicaties zijn
nieuwheidsschadelijk indien de technische
kenmerken van de uitvinding voor de
vakman (zie par. 3.3) direct en ondubbel-
zinnig kenbaar zijn.?! Zo werd een octrooi
dat betrekking had op de behandeling van
multiple sclerose nietig verklaard omdat
de in het octrooi beschreven onderzoeks-
resultaten eerder op een congres waren
geopenbaard.5?

3.3 Inventiviteit

Ten derde dient een uitvinding inventief
te zijn. Evenals het nieuwheidsvereiste is
ook het inventiviteitsvereiste een absoluut
criterium, waarbij niet van belang is of de
uitvinder zelf inventief is geweest. Inven-
tief betekent hier dat de uitvinding niet
op een voor de vakman voor de hand lig-
gende wijze uit de stand van de techniek
volgt. De bedoelde vakman is een fictieve
persoon, die wordt geacht werkervaring
te hebben op het relevante gebied. De
vakman heeft geen creatief vermogen en is
geen expert, maar heeft wel de algemene
vakkennis paraat. Omdat het relevante
gebied van alles kan zijn (zie par. 3.4),
verschilt de algemene vakkennis van de
vakman van geval tot geval.’® De vakman
is kortom degene aan wie het aan een uit-
vinding ten grondslag liggende probleem
zou worden voorgelegd.>* Al hetgeen de
vakman niet voorziet is creatief en vol-
doende inventief. Uit de eisen van nieuw-
heid en inventiviteit volgt daarom dat
voortbrengselen voldoende creatief dienen
te zijn, voordat ze voor octrooirechtelijke
bescherming in aanmerking komen.

Zoals gezegd is een uitvinding niet nieuw
wanneer alle voor de uitvinding relevante
informatie uit één eerdere openbaarma-
king volgt. Veelal is de relevante informa-
tie afzonderlijk beschreven in verschillende
stukken. Het is bij de inventiviteit dan de
vraag of het voor de hand ligt dat de vak-
man deze stukken combineert om tot een
oplossing te komen. Om tot een enigszins
voorspelbare uitleg te komen over wat nu
als voor de vakman voor de hand liggend
kwalificeert, hebben octrooiverlenende
instanties en de rechtspraak regels ontwik-
keld. Hierbij wordt veelal gebruik gemaakt
van de probleemoplossingsbenadering
(problem-solution approach, PSA). Dit is
een hulpmiddel om achteraf te kunnen
bepalen of een octrooiaanvraag op het mo-
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47 EOB (onderzoeksbureau) 27 januari
2020, beslissingen tot weigering
van octrooiaanvragen voor door
artificiéle intelligentie gedane
uitvindingen EP18275163 en
EP18275174. Vgl. ook de annotatie
bij deze beslissingen van Th.C.J.A.
van Engelen, ‘Artificiéle intelligentie
en octrooi — een oplossing voor een
niet bestaand probleem?’, AA 2020,
afl. 5, p. 484-489 (AA20200484).

48 Zie art. 54 EOV.

49 Zie voor een uitgebreider overzicht
van de wijzen waarop uitvindingen
openbaar gemaakt kunnen worden
bijv. J.H.J. den Hartog, in: T&C
Intellectuele Eigendom, art. 4 ROW,
aant. 6.

50 A. Engelfriet, ‘Kan een prior art
generator alle patenten ongeldig
maken?, Jus Mentis 6 mei 2016,
https:/ [ blog.iusmentis.com/.

51 Vgl. Rb. Den Haag 29 september
2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:7089,
BIE 2020/19, m.nt. R.M. Kleemans
(Biogen c.s./Richter), r.0. 5.21-5.22.

52 Rb. Den Haag 12 juli 2017, ECLI:
NL:RBDHA:2017:7628, IEF 16948
(Swiss Pharma/Biogen).

53 L. Bently e.a., Intellectual Property
Law, Oxford: Oxford University
Press 2018, p. 583; Geerts e.a. 2020,
p. 43.

54 Den Hartog, in: T&C Intellectuele
Eigendom 2019, art. 6 ROW, aant. 4.
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55 Hoewel in o.a. HR 3 oktober
2014, ECLI:NL:HR:2014:2900,
AA20150049, m.nt. Th.C.J.A. van
Engelen (Leo Pharma/Sandoz) is
geoordeeld dat de PSA niet dé me-
thode, maar slechts één methode is
om vast te stellen wat voor de vak-
man voor de hand liggend is, wordt
de PSA vrijwel altijd toegepast.

56 Zie de Guidelines for Examination
in the European Patent Office, Part
G, Chapter VII — Inventive step.

57 Vgl. hof Den Haag 17 september
2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:

2648 (Novartis/ Teva), r.o. 4.13.

Vgl. ook Th.C.J.A. van Engelen, ‘De
“problem-solution-approach” in het
octrooirecht: een non-fictie gedachte-
experiment’, AA 2015, afl. 1, p. 49-54
(AA20150049). Zie verder voor de
vraag wat hindsight is J H.J. den
Hartog, ‘Inventiviteit, de stand van
zaken rond de probleem en oplossing
aanpak’, BIE 2011/82.

58 Vgl. EOB 5 maart 1997, ECLL:EP:
BA:1997:T018793.19970305 (Vac-
cines/Genentech), r.o. 21.

59 Rb. Den Haag 14 maart 2018, ECLI:
NL:RBDHA:2018:2668, Bijblad bij
De Industriéle Eigendom 2018, afl. 3
(Teva/Icos).

60 Rb. Den Haag 14 maart 2018, ECLI:
NL:RBDHA:2018:2668, Bijblad bij
De Industriéle Eigendom 2018, afl. 3
(Teva/Icos), r.0. 4.24.

61 Vgl. Den Hartog, in: T&C Intellec-
tuele Eigendom 2019, art. 6 ROW,
aant. 7; Geerts e.a. 2020, p. 62.

62 Zie art. 57 EOV voor de industriéle
toepasbaarheid en art. 83 EOV voor
de nawerkbaarheid.

63 Zie art. 60 EOV.

64 Zie art. 53 lid 1 sub a ROW voor de
rechten bij voortbrengselen en sub b
voor de rechten bij werkwijzen.

65 Vgl. Geerts e.a. 2020, par. 45-46.

66 Een en ander enkel voor zover
de inbreukmakende handeling
plaatsvindt in Nederland, en wan-
neer geen sprake is van zuiver
privégebruik zonder commerciéle
bijbedoelingen.
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ment van indiening voor de vakman voor
de hand liggend was.® Onder meer het
Europees Octrooibureau beschrijft de PSA
als een driestappentoets.’ Als eerste dient
de meest nabije stand van de techniek

te worden bepaald. Omdat de uitvinding
inventief dient te zijn ten opzichte van alle
relevante documenten uit de stand van de
techniek, kan de meest nabije stand van
de techniek uit meerdere documenten be-
staan. Vervolgens wordt vastgesteld welk
objectief technisch probleem de uitvinding
poogt op te lossen. Ten slotte moet worden
beoordeeld of de uitvinding op grond van
de eerste twee stappen voor de vakman
voor de hand liggend is. Het gaat erom of
de vakman tot de uitvinding zou komen, en
niet of hij er had kunnen komen. De vak-
man is immers niet creatief. Hoewel het de
bedoeling van de PSA is de uitvinding niet
met kennis achteraf te beoordelen, blijft
hindsight een reéel risico.””

Een oplossing ligt doorgaans voor de
hand, wanneer de meest nabije stand van
de techniek een verwijzing bevat naar de
oplossing, of als deze stand van de tech-
niek wordt gecombineerd met algemene
vakkennis en die combinatie tot de oplos-
sing leidt. In de rechtspraak is geoordeeld
dat een uitvinding inventiviteit ontbeert
als routinematig onderzoek wordt gedaan
met een redelijke succesverwachting.5®
Hiervan is met name sprake bij farmaceu-
tische octrooien. Zo werd bijvoorbeeld een
octrooi voor de behandeling van seksuele
disfuncties vernietigd vanwege een gebrek
aan inventiviteit, omdat hierbij slechts een
nieuwe dosering van een reeds bekend ge-
neesmiddel werd gebruikt.>® Dit werd door
de rechter omschreven als ‘het uitlopen
van een “one-way-street™.*® Daarentegen
kan een aantal omstandigheden eraan bij-
dragen dat wél sprake is van inventiviteit,
bijvoorbeeld als met een uitvinding een
lang gevoelde behoefte wordt vervuld, als
een uitvinding een onverwacht technisch
effect heeft of als met een uitvinding een
vooroordeel of moeilijkheid wordt over-
wonnen, omdat de stand van de techniek
in een andere richting wees.®! In al deze
gevallen is het voortbrengsel van de men-
selijke geest immers voldoende creatief.

3.4 Industriéle toepasbaarheid &
nawerkbaarheid

Tot slot dient een uitvinding industrieel
toepasbaar en nawerkbaar te zijn.5? Van
industriéle toepasbaarheid is sprake als de
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uitvinding kan worden toegepast op enig
industrieel gebied, de landbouw incluis.
Deze omschrijving is ruim en scheidt be-
schermbare uitvindingen van onmogelijke
of puur esthetische uitvindingen. Aange-
zien een uitvinding doorgaans een pro-
bleem oplost dat reeds langere tijd wordt
gevoeld, is deze horde geen al te hoge om
te nemen. Nawerkbaarheid houdt in dat
een uitvinding zodanig duidelijk en vol-
ledig moet zijn geopenbaard in de aan-
vraag, dat zij door de vakman kan worden
toegepast. Als de uitvinding slechts kan
worden toegepast met kennis die na de
aanvraagdatum is vergaard, leidt de aan-
vraag niet tot een geldig octrooi.

In geval van twee

dezelfde uitvindingen is

de octrooihouder niet per
definitie degene die het

eerst de uitvinding doet.

Het feit dat de aanvrager het
octrooi verkrijgt, betekent
ook dat de aanvrager

niet de daadwerkelijke
uitvinder hoeft te zijn

3.5 De octroothouder en zijn rechten

De uitvinder die het eerst de aanvraag
doet, verwerft het octrooirecht.% In

geval van twee dezelfde uitvindingen is
de octrooihouder dus niet per definitie
degene die het eerst de uitvinding doet.
Het feit dat de aanvrager het octrooi
verkrijgt, betekent ook dat de aanvrager
niet de daadwerkelijke uitvinder hoeft te
zijn. Wel heeft de uitvinder op grond van
artikel 62 EOV het recht om als zodanig
te worden vermeld. Aan de octrooihouder
zijn een aantal handelingen voorbehou-
den. Hieronder vallen, athankelijk van de
vraag of de uitvinding een voortbrengsel
of een werkwijze betreft, onder meer het
vervaardigen, het verhandelen en het
gebruiken van de uitvinding.% Bij een
voortbrengsel moet gedacht worden aan
fysieke uitvindingen als machines, werk-
tuigen en stoffen, terwijl methoden, recep-
ten en productieprocessen als werkwijze
kwalificeren.®® Wanneer een commerciéle
partij één van deze voornoemde handelin-
gen verricht zonder toestemming van de
octrooihouder, is sprake van een inbreuk.5¢
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3.6 De beschermingsomvang

Zoals gezegd bepaalt het EOV ook de
beschermingsomvang.%” Uit artikel 69

lid 1 EOV volgt dat de conclusies in de
octrooiaanvraag bepalend zijn voor de be-
schermingsomvang. De conclusies bepalen
namelijk welke specifieke voortbrengse-
len wel en niet onder het octrooi vallen.
De betekenis van de conclusie(s) wordt
vastgesteld op het moment van indiening
(ex tunc) en niet op een later moment

(ex nunc), omdat het niet de bedoeling

is dat de beschermingsomvang in tijd

aan verandering onderhevig is.%® Deze
conclusies kunnen echter uitleg behoeven,
onder meer omdat van een uitvinder niet
kan worden gevergd dat hij ten tijde van
het opstellen van de octrooiaanvraag een
sluitend overzicht heeft van alle toepas-
singsmogelijkheden van zijn uitvinding.
De beschrijving en de tekeningen dienen
tot uitleg van de conclusies. Zij vormen
de context, waarvan de conclusies niet los
kunnen worden gezien.™ Bij de uitleg van
een octrooi is immers het perspectief van
de gemiddelde vakman met zijn kennis
van de stand van de techniek leidend.™

4 Afsluitende woorden: is het
menselijke geestbegrip uit de fles?
Dit artikel leert dat het auteurs- en
octrooirecht bij uitstek bescherming
bieden aan creatieve voortbrengselen
van de menselijke geest. Het vereiste van
creativiteit is erg belangrijk. Slechts oor-
spronkelijke en creatieve werken komen
voor auteursrechtelijke bescherming in
aanmerking; ideeén, stijl, trend of mode
an sich niet. Laatstgenoemde concepten
kwalificeren misschien wel als voort-
brengsel van de menselijke geest, maar
ontberen een persoonlijk stempel. En
juist deze persoonlijke uitwerking moet
worden beschermd, zo volgt uit de billijk-
heidsratio. Ook in het octrooirecht worden

rode draad

abstracte ideeén om diezelfde reden niet
beschermd. Slechts in de octrooiaanvraag
concreet uitgewerkte uitvindingen komen
voor octrooirechtelijke bescherming in
aanmerking, mits de uitvinding nieuw en
inventief is. In deze twee vereisten komt
het vereiste van creativiteit nadrukkelijk
in het octrooirecht naar voren.

In het bijzonder het vereiste
dat enkel voortbrengselen
van de menselijke geest
door IE-rechten worden
beschermd, komt steeds
meer ter discussie te staan
door de opkomst van
artificiéle intelligentie

Voorts speelt ook de menselijke component
een doorslaggevende rol. Zo zijn ontdek-
kingen niet octrooirechtelijk beschermd
omdat het geen menselijke voortbreng-
selen zijn, en is ook het auteursrecht
volgens de Hoge Raad voorbehouden aan
voortbrengselen van de menselijke geest.
Door dieren gemaakte foto’s zijn om die
reden niet auteursrechtelijk beschermd.™
Recht is echter voortdurend in beweging,
meedeinend met de constante ontwikke-
ling van de maatschappij. Dit is voor het
auteurs- en octrooirecht niet anders. In
het bijzonder het vereiste dat enkel voort-
brengselen van de menselijke geest door
deze rechten worden beschermd, komt
steeds meer ter discussie te staan door de
opkomst van artificiéle intelligentie. Is het
nog wenselijk dat het auteurs- en oc-
trooirecht vereisen dat het voortbrengsel
voortkomt uit de menselijke geest, nu ook
artificiéle intelligentie in staat is om uit-
vindingen te doen en werken te maken?”
Het is een actuele discussie en een ontwik-
keling om nauwgezet te volgen.™
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