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Het Bijblad houdt u op de hoogte van de uitspraken die Octrooicentrum Nederland heeft gedaan in
eerste aanleg of in bezwaar. Tevens vindt u hier de uitspraken van de Rechtbank en de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, voor zover Octrooicentrum Nederland bij die zaken
betrokken was. Bovendien zullen uitspraken van gerechtelijke instanties worden opgenomen die
van belang zijn voor de praktijk van Octrooicentrum Nederland.

- Overig
BIE 2023, nr. 7, Rechtbank Den Haag, 12 juli 2023, Stdbich brandschutz gmbh /
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Sluitingsdata 2023

Octrooicentrum Nederland is in 2023 op de volgende dagen gesloten:

maandag 10 april (Tweede Paasdag) *
donderdag 27 april (Koningsdag)

vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
donderdag 18 mei (Hemelvaartsdag)
maandag 29 mei (Tweede Pinksterdag)
maandag 25 december (Eerste Kerstdag)
dinsdag 26 december (Tweede Kerstdag)

* Hoewel Octrooicentrum Nederland niet gesloten is op Goede Vrijdag (7 april 2023), beschouwt
Octrooicentrum deze dag voor wat betreft de termijnen als een feestdag en loopt de termijn door
naar de eerstvolgende werkdag in het geval een termijn eindigt op Goede Vrijdag.

terug naar nieuwsbrief




Inschrijvingen en uitschrijvingen - Octrooigemachtigdenregister

Op 13 september 2023 zijn beédigd en ingeschreven:
- de heer dr. J.T. Mika

- de heer J.Pet MSc.

- de heer ir. M.A. Roelofs

Correctie:
Op 26 april 2023 is beédigd en ingeschreven:
- mevrouw C.M.D. Verstraete PhD

Op 14 september 2023 is wegens overlijden, uitgeschreven:
- de heer ir. C.H.J. Timmers

Op 17 oktober 2023 zijn op eigen verzoek, uitgeschreven:
- mevrouw dr. M. Hogenbirk
- de heer dr. O. Possel

Hier kunt u het octrooigemachtigdenregister raadplegen:
Octrooigemachtigdenregister

terug naar nieuwsbrief



http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/octrooien/octrooien-aanvragen/in-nederland/octrooigemachtigde

BPP release 2.06

De oplevering van release 2.06 staat gepland voor eind november 2023.
De belangrijkste wijzigingen voor u zijn:

e Het wordt mogelijk om de taks (€ 9) voor een voorrangsbewijs via MyPage te betalen.

¢ In MyPage wordt de mappenstructuur in de sectie ‘Ontvangen Correspondentie’ uitgebreid.
U kunt in uw hoofdmap zelf sub-mappen aanmaken en beheren.

e Als een basisoctrooi wordt herroepen of vervalt door niet-betalen van de jaartaks, dan wordt
de status van het aanvullend beschermingscertificaat (ABC) of ABC-aanvraag overschreven
met de nieuwe status van 'Invalid because the basic patent has lapsed before the expiration
date or has been revoked’. De status wordt na release 2.06 alleen nog aangepast als het
certificaat van kracht is of nog van kracht kan worden (status ‘SPC in force’ of ‘SPC granted but
not yet in force’). De status van een eerder afgewezen of ingetrokken ABC-aanvraag wordt niet
meer overschreven.

terug naar nieuwsbrief




Vooruitblik BPP release 2.07

De oplevering van release 2.07 staat gepland voor eind mei 2024.
De belangrijkste wijziging voor u is de mogelijkheid om in MyPage straks meer dan 10 documenten
tegelijk te downloaden.

terug naar nieuwsbrief




Wijziging gemachtigde - verzoek

Als een octrooi(aanvraag) wordt overgedragen aan een andere gemachtigde verwerken wij dit via
een akte. Deze functionaliteit wordt voortaan ook gebruikt als de hoofdgemachtigde binnen een
kantoor wijzigt of wanneer (een groot deel van) een portefeuille overgaat naar een ander kantoor.

Om wijzigingen bij grote aantallen octrooien goed en efficiént te kunnen verwerken, vragen wij uw

medewerking.

Graag ontvangen wij bij grotere aantallen de informatie op de volgende wijze:

- Een verzoek voor wijziging van de gemachtigde. Bij dit verzoek voegt u een bijlage toe
(conform onderstaand voorbeeld, bij voorkeur in Excel) met alle levende octrooien en/of
levende Nederlandse octrooiaanvragen waarvoor deze wijziging geldt.

- Vermeld bij Nederlandse octrooiaanvragen direct uw nieuwe referentie. Deze referentie wordt
opgenomen in onze administratie.

- Hanteer bij een Europees octrooi altijd de volgende schrijfwijze: EP1234567.

Octrooinummer/NL aanvraagnummer Nieuwe referentie
EP1234567

1012345 AB123

1023456 1234DEF

1098765

EP2345678 789GH

EP5678901

terug naar nieuwsbrief




Wijziging hoofdgebruiker — consequenties voor MyPage

In MyPage is de hoofdgemachtigde meestal ook de hoofdgebruiker. Bij een wijziging van
hoofdgebruiker zijn de volgende aanpassingen/acties vereist:

1. Als de nieuwe hoofdgebruiker nog geen smartcard heeft, moet hij deze voor 1 januari 2024
aanvragen bij het Europees Octrooibureau en deze daarna laten activeren door
Octrooicentrum Nederland.

2. De ingangsdatum van de wijziging doorgeven via MyPage@rvo.nl.

3. De oude hoofdgebruiker moet in usermanagement van MyPage alle sub-gebruikers
verwijderen.

4. De nieuwe hoofdgebruiker van MyPage kan deze sub-gebruikers later weer toevoegen.

terug naar nieuwsbrief



https://www.epo.org/en/applying/myepo-services/get-access
mailto:MyPage@rvo.nl

Uitfasering smartcard Europees Octrooibureau

De smartcard die u gebruikt voor MyPage en Online Filing wordt verstrekt door het Europees
Octrooibureau (EOB). Het EOB heeft gekozen voor een andere registratie van gebruikers en
authenticatiemethode. Met ingang van 1 januari 2024 verstrekt het EOB geen nieuwe
smartcards meer.

Eind 2024 stopt de ondersteuning van de smartcard door de leverancier.

Wij verzoeken u dan ook vo6r 1 januari 2024 een nieuwe smartcard aan te vragen of uw oude
smartcard te verlengen! Voor meer informatie: Get access | Epo.org.

Voor vragen hierover verwijzen wij u naar het EOB: e-mail support@epo.org.

Als gevolg hiervan werkt Octrooicentrum Nederland aan andere authenticatie- en
registratiemethodes voor gebruikers van OCNL-applicaties (MyPage, de huidige Online Filing en de
nieuwe Online Filing applicatie). Zodra er meer bekend is over de keuze(s) van de authenticatie en
een datum van invoering, ontvangt u hierover bericht.

terug naar nieuwsbrief



https://www.epo.org/en/applying/myepo-services/get-access
mailto:support@epo.org

Stand van zaken ‘nieuwe’ Online Filing (project Front Office)

Zoals in eerdere Bijbladen (Mededelingen Octrooiregister) is vermeld, werkt Octrooicentrum
Nederland (OCNL) samen met haar leverancier en de nationale bureaus van Belgié en Luxemburg
aan de vervanging van de huidige Online Filing (eOLF) applicatie.

In de afgelopen periode heeft OCNL formulieren in de nieuwe applicatie getest. De eerste
resultaten van deze testen zijn positief. De testen hebben input opgeleverd voor kleine
aanpassingen, zoals in de helpteksten. Later dit jaar test OCNL het importeren van ingevulde
formulieren inclusief bijlagen naar haar back-office-systeem.

OCNL hoopt in het eerste kwartaal van 2024 een pilot te starten. Als blijkt dat de applicatie dan
goed functioneert, gaat zij in het 2¢ kwartaal van 2024 volledig over op de nieuwe Online Filing. Wij
houden u op de hoogte van de voortgang.

terug naar nieuwsbrief




Periodiek Administratief Overleg

Octrooicentrum Nederland (OCNL) organiseert twee keer per jaar een Periodiek Administratief
Overleg (PAO). Dit PAO is voor OCNL belangrijk als platform om ontwikkelingen en eventuele
knelpunten direct met de klant te kunnen bespreken. Tegelijkertijd biedt het PAO voor klanten van
OCNL de gelegenheid om feedback te geven en om ook zelf (nieuwe) ontwikkelingen te delen.

Het eerstvolgende PAO is woensdagmiddag 15 november 2023 bij Octrooicentrum Nederland -
Prinses Beatrixlaan 2 in Den Haag.

Mogelijke agendapunten zijn:

- de nieuwe Online Filing;

- de uitfasering van de smartcards en alternatieve inlogmethodes;
- nieuwsbrieven en portal;

- planning nieuwe Rijksoctrooiwet.

Klanten die zich eerder hebben aangemeld voor deelname aan het PAO ontvangen standaard een
uitnodiging met meer informatie.

Wilt u voortaan ook een uitnodiging ontvangen voor dit overleg?

Stuur een e-mail aan Lydia de Vlieger: lydia.devlieger@rvo.nl.

terug naar nieuwsbrief



mailto:lydia.devlieger@rvo.nl

Mededelingen Octrooiregister

Vanaf 2024 wordt het Bijblad niet meer verstuurd. Voor het delen van specifieke informatie over
het Octrooiregister, MyPage en Online Filing gaat Octrooicentrum Nederland de BPP Portal
gebruiken.

De Portal wordt hiervoor geschikt gemaakt en aangepast aan de RVO-huisstijl. Wij verwachten
dat deze aanpassingen eind 2024 gereed zijn. Tot die tijd ontvangt u de mededelingen
Octrooiregister en informatie over onderhoud en storingen van onze applicaties via e-mail.

terug naar nieuwsbrief




Huidige werkvoorraden

Nederlandse aanvragen

- Registreren aanvragen: geen achterstand.

- Inschrijven / verlenen: verwerkt tot en met 27 september 2023.
- Volgpost: verwerkt tot en met 27 augustus 2023.

- Versturen onderzoeksrapporten *: geen achterstand.

Beheer van verleende octrooien

- Betalingen: geen achterstand.

- Octrooibewijzen: geen achterstand

- Voorrangsbewijzen: geen achterstand.

- Akten: verwerkt tot en met 4 oktober 2023.
- ABC’s: geen achterstand.

- PCT: geen achterstand.

Europese vertalingen

In het eRegister ziet u de actuele situatie voor de EPNL-vertalingen ingediend via eOLF.

* Dit betreft de administratieve afhandeling van de opgeleverde rapporten.

terug naar nieuwsbrief



http://mijnoctrooi.rvo.nl/fo-eregister-view/

Bereikbaarheidsgegevens Octrooicentrum Nederland

Octrooicentrum Nederland is bereikbaar per e-mail, post of telefoon. Alle gegevens over de
bereikbaarheid van Octrooicentrum Nederland staan hieronder op een rij:

Onderwerp

E-mail (voorkeur)

Telefoon

Postbus 10366
2501 HJ Den Haag

Octrooicentrum Nederland

octrooicentrum@rvo.nl

088 042 40 02

® Taksen

e Voorrangsbewijzen
e Akten

® PCT-indieningen

e Aanvullende beschermingscertificaten (ABC’s)

teambeheer@rvo.nl

088 042 66 56

Europese validaties

teameuropese@rvo.nl

088 042 65 55

NL-aanvragen

Herstel-, advies- en bezwaarzaken

teamverlening@rvo.nl

088 042 63 33

MyPage

MyPage@rvo.nl

Online Filing storingen/vragen

eolf@rvo.nl

Publieksvoorlichting

octrooicentrum@rvo.nl

088 042 4002
(keuze 1)

terug naar nieuwsbrief
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Video’s

Nieuwe Hamertijdvlogs
Hamertijdvlogs zijn korte filmpjes waarin technisch adviseur Wouter Kanneworff van

Octrooicentrum Nederland op toegankelijke wijze vertelt over de onvermoede octrooiwereld achter
(soms) alledaagse producten.

e #26: Badmintonshuttle
Niet veel mensen weten dat badminton-wedstrijdshuttles zijn gemaakt van eenden- of
ganzenveren uit één bepaalde vleugel. Ze moeten namelijk allemaal op dezelfde manier
georiénteerd zijn. Voor huis-, tuin- en keukengebruik komen er steeds meer en betere
kunststof-oefenexemplaren. In de octrooidatabanken zie je (vertalingen van) de nieuwste
ontwikkelingen.

Bekijk alle Hamertijd-video’s

terug naar nieuwsbrief



https://www.rvo.nl/onderwerpen/octrooien-ofwel-patenten/hamertijdvlogs

Artikelen/publicaties/blogs

Meeste uitvinders in Son en Breugel

In de gemeente Son en Breugel zijn de afgelopen 5 jaar per hoofd van de bevolking de meeste
Nederlandse octrooien verleend. Het bericht van het AD eind juli over de uitvindersdichtheid in
Nederland was in allerlei media terug te lezen. Octrooicentrum Nederland leverde de statistische
informatie over octrooien.

Lees het complete artikel

I1SO 9001 -certificaat op website van Octrooicentrum Nederland

Sinds begin juli 2023 staat het 1SO 9001-logo op verschillende webpagina's van Octrooicentrum
Nederland. Het certificaat geeft aan dat wij internationaal erkende normen volgen voor
kwaliteitscontrole, procesverbetering en klanttevredenheid. En dat laten we graag zien aan onze
klanten en samenwerkingspartners.

1¢ inbreukzaak voor Unified Patent Court, de nieuwe rechtbank voor octrooirechtszaken
in 17 Europese landen

In juli heeft Plant-e, een specialist op het gebied van biobrandstofcellen op basis van planten, de

allereerste zaak aangespannen bij de Haagse divisie van het Unified Patent Court (UPC). Het gaat
om een inbreukzaak tegen het Spaanse bedrijf Bioo wegens schending van haar octrooirechten in
Europa. Ondanks herhaalde waarschuwingen bleef Bioo de geoctrooieerde technologie gebruiken.
Verschillende medewerkers van Octrooicentrum Nederland ondersteunen de griffie van de Haagse
UPC-divisie.

Jeroen Meewisse en Marc van der Burg benoemd tot Technically Qualified Judge bij het
UPC

Op 10 augustus is officieel bekendgemaakt dat Jeroen Meewisse en Marc van der Burg van
Octrooicentrum Nederland zijn benoemd tot Technically Qualified Judge bij het Unitary Patent Court
(UPC). Vanaf deze datum kunnen ze worden ingezet als technisch rechter bij nietigheidszaken en
beroepszaken bij het UPC. De benoemingen zijn een erkenning van hun kennis en ervaring op het
gebied van octrooien.

Link naar bekendmaking van benoeming

terug naar nieuwsbrief



https://c.spotler.com/ct/m14/k1/7wz9qubUbe7AIOa0-_mxbAbD1MxHrGq8Xbe-zXDQHOEq7AWwPaX3c2Jn9zuj956Xt-DQYbLv9UxHWAHhPWKyig/gZaUwdCP4hq8CTV
https://c.spotler.com/ct/m14/k1/tRQ79IsPOSJJf6CNe-hEvQe-RcXgeAG-CsIuluuv72Y5m8k8b0ckK7aoo14xirdoSpJVrcl2Y3O62Ahhe3Ceag/Cq7xxZrnryP85C2

Activiteiten

Octrooicentrum Nederland checkt originaliteit van inzendingen voor KVK Innovatie Top
100

Op zaterdag 7 oktober heeft de KVK bekendgemaakt wat dit jaar de 100 innovatiefste mkb-
bedrijven zijn. Al jaren ondersteunen de octrooiadviseurs van Octrooicentrum Nederland de jury:
ze doen onderzoek in octrooidatabanken en bekijken hoe nieuw en innovatief inzendingen zijn. De
adviseurs voorzien de jury ook van de nodige IE-kennis en geven suggesties voor vervolgvragen
aan de inzenders. Op 30 november wordt de winnaar bekendgemaakt.

Bekijk de complete KVK Top 100

Dit doet Octrooicentrum Nederland ook: nominaties beoordelen voor de Jan Terlouw
Innovatieprijscursus

Tijdens het evenement The Future of Us, op 28 september, heeft netwerkorganisatie KIEMT
bekendgemaakt dat Bondus de winnaar is van de Jan Terlouw Innovatieprijs 2023. Bondus heeft
een nieuwe techniek ontwikkeld voor de productie van medische zelftesten, ook wel lab-on-a-chip
genoemd.

De Jan Terlouw Innovatieprijs wordt sinds 2011 elk jaar uitgereikt en is in het leven geroepen om
ondernemers te stimuleren om met duurzame innovaties de maatschappij toekomstbestendig te
maken. Octrooionderzoekers van Octrooicentrum Nederland (OCNL) bieden ondersteuning door de
nieuwheid van de nominaties te beoordelen.

En de winnaar ontvangt van OCNL een IP Smart Scan.

Maak kennis met de winnaar en de genomineerden

terug naar nieuwsbrief



https://www.kvkinnovatietop100.nl/site/inschrijvingen-2023?opendocument&utm_content=WebinarIErechten&utm_source=direct_mailing_OCNL&utm_medium=email
https://www.kiemt.nl/nieuws/bondus-winnaar-van-de-jan-terlouw-innovatieprijs-2023/

Octrooi-evenementenkalender 4¢ kwartaal 2023

Een van de hoofdtaken van Octrooicentrum Nederland is voorlichting en kennisoverdracht aan
technisch-innovatieve ondernemers over intellectueel eigendom en het octrooistelsel.

In de octrooi-agenda staat welke webinars, workshops en gastcolleges Octrooicentrum Nederland
in 2023 organiseert.

terug naar nieuwsbrief



https://www.rvo.nl/evenementen?itemsPerPage=6&query=octrooi

Benoeming voorzitter Raad van Toezicht Orde van Octrooigemachtigden

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft overeenkomstig artikel 23f, tweede en vierde
lid van de Rijksoctrooiwet 1995 de heer F.A.T. van Looiengoed voor een periode van twee jaar
benoemd tot lid en tevens voorzitter van de Raad van Toezicht Orde van Octrooigemachtigden

Voor het besluit zie hier

terug naar nieuwsbrief




Ministerie van Economische Zaken

en Klimaat

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Directoraat-generaal

. Bedrijfsleven & Innovatie

Octrooicentrum Nederland N N N Directie Innovatie en Kennis
T.a.v. de redactie van het Bijblad bij de Industriéle Eigendom

Bezoekadres
Postbus 10366 Bezuidenhoutseweg 73
2501 HJ) Den Haag 2594 AC Den Haag

Postadres

Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Overheidsidentificatienr
00000001003214369000

T 070 379 8911 (algemeen)
F 070 378 6100 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/ezk

— - 2 1 SEB. 2023 -
Betreft Herbenoeming voorzitter Raad van Toezicht Orde van
Octrooigemachtigden —

Ons kenmerk
DGBI-I&K / 34678468

Uw kenmerk

Bijlage(n)
Besluit van de Miri tfé'v conomische Zaken en Klimaat,
van <2 1 SER. 228" nr. DeBI-TRK / 34489114,

houdende herbenoeming van de voorzitter van de Raad van Toezicht van
de Orde van Octrooigemachtigden

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 23f, tweede en vierde lid, van de Rijksoctrooiwet 1995;
Besluit:

Enig artikel

Met ingang van 1 januari 2024 wordt voor een periode van twee jaar tot voorzitter
van de Raad van Toezicht van de Orde van Octrooigemachtigden herbenoemd: de
heer mr. ir. F.A.T. van Looijengoed, te Amsterdam.

Dit besluit zal in het Bijblad bij de Industriéle Eigendom worden geplaatst en in

afschrift worden gezonden aan betrokkene en aan de overige leden van de Raad
van Toezicht van de Orde van Octrooigemachtigden.

ih Economische Zaken en Klimaat,

S

Secretaris-géneraal
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BIE 2023, nr. 7

Rechtbank Den Haag

12 juli 2023

Stobich brandschutz gmbh / Hoefnagels fire safety products B.V.

Nieuwheid

Hoefnagels voert aan dat de door St6bich ingeroepen conclusies 1, 2, 6 en 7 van EP 007 nietig zijn
omdat deze niet nieuw, dan wel niet inventief zijn ten opzichte van GB 310.

In EP 007 is (..) beschreven dat het doel van de uitvinding is een brandwerende afsluiting voor te
stellen, die in het geval van brand een zeer hoge homogeniteit met betrekking tot de
brandweerstand heeft. De afsluiting is in ten minste twee lagen opgebouwd en bevat ten minste
twee lagen stof die met elkaar zijn verbonden en zo interne kamers vormen. (..). Volgens de
uitvinding is het thermisch expanderende materiaal in lussen opgenomen, waarbij ten minste een
deel van de lussen voor losgaan onder warmte-inwerking is gevormd. De onder warmte-inwerking
losgaande lussen worden door middel van een naadmateriaal voorgebracht, dat onder warmte-
inwerking niet bestendig is.

GB 310 ziet op een brandwerende barriére. In de beschrijving is opgenomen dat brandwerende
barrieres bekend zijn die bestaan uit brandwerend textielmateriaal (..) GB 310 stelt onder meer
voor om brandwerend materiaal, zoals een materiaal dat uitzet onder invloed van hitte, in
zogenoemde “pockets” aan te brengen. Het doel daarbij is om toename van de dikte van de
brandwering in geval van brand mogelijk te maken, terwijl in de normale situatie de dikte van de
brandwering gering genoeg is om deze gemakkelijk op te kunnen rollen. (..)

Stobich betwist dat deelkenmerken 1.5 en 1.6 worden geopenbaard in figuren 3 en 3A van GB 310.
Zij stelt dat de ruimte tussen naad 8 en naad 10 niet is aan te merken als een lus in de zin van EP

007. Voorts wijst zij erop dat zowel de pocket als de ruimte tussen naad 8 en naad 10 niet losgaat

onder warmte-inwerking en dat het naadmateriaal volgens GB 310 blijft bestaan. (..)

Een lus in de zin van conclusie 1 van het octrooi betreft (..) een door een textiel gevormde
structuur die een caverne (holte) vormt. Dat een lus door een zijdelings voorgewelfd gebied van
een stofbaan of een slangvormig stuk stof wordt gevormd, betreft slechts - niet beperkende -
voorbeelden in EP 007. De gemiddelde vakpersoon die kennis neem van figuren 3 en 3A en de
daarbij behorende beschrijving, zal onderkennen dat de ruimte (“pocket”) binnen naad 10, een
door een textiel gevormde structuur betreft die een caverne (holte) vormt. In deze holte kan
volgens GB 310 ook thermisch expanderend materiaal worden ondergebracht. Deze structuur is
dan ook aan te merken als een lus in de zin van het octrooi (..).

Deze in figuur 3A van GB 310 binnen naad 10 aanwezige lus is ook gevormd voor het losgaan
onder warmte-inwerking. In GB 310 is immers beschreven dat de kern van het naadmateriaal
waarmee naad 10 is gevormd verdwijnt onder (bijvoorbeeld) warmte-inwerking. (..) De met dit
naadmateriaal (..) vervaardigde lussen in GB 310 betreffen dan ook onder warmte-inwerking
losgaande lussen in de zin van deelkenmerk 1.5 van EP 007. (..)

Uit het voorgaande volgt eveneens dat deelkenmerk 1.6 in GB 310 wordt geopenbaard. De lus
binnen naad 10 uit figuur 3A van GB 310 is door middel van een naadmateriaal voortgebracht, dat
onder warmte-inwerking niet bestendig is, omdat het langer wordt en daarmee zijn fixerende
werking verliest (..).

Omdat alle deelkenmerken van conclusie 1 van EP 007 in GB 310 direct en ondubbelzinnig aan de
gemiddelde vakpersoon worden geopenbaard, is deze conclusie niet nieuw en daarmee nietig.

[volledige uitspraak]

terug naar nieuwsbrief
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Gerechtshof Den Haag (Kort geding)

15 augustus 2023

Bristol Myers Squibb (BMS) / Sandoz, en, Bristol Myers Squibb (BMS) / Teva

Uitleg G2/21

Volgens Sandoz c.s. betekent de in G2/21 geformuleerde toets dat bij de beoordeling van
inventiviteit alleen een beroep mag worden gedaan op een gesteld technisch effect, als de
gemiddelde vakman reeds uit de octrooiaanvrage begrijpt dat het gestelde effect daadwerkelijk
met de uitvinding wordt bereikt en het probleem daadwerkelijk wordt opgelost, althans dat dit
aannemelijk wordt gemaakt. Dat standpunt wordt verworpen.

Het hof is met BMS van oordeel dat de enige eis die G2/21 stelt voor het mogen meewegen van
een technische effect — zoals dit bij toepassing van de PSA is vastgesteld aan de hand van
vergelijking van de in het octrooi geopenbaarde uitvinding met de meest nabije stand van de
techniek — bij het formuleren van de objectieve probleemstelling en de beoordeling van inventiviteit
aan de hand daarvan, dat het voor de gemiddelde vakman met gebruikmaking van zijn algemene
vakkennis op de prioriteitsdatum uit de aanvrage afleidbaar (“derivable”) is dat het gestelde
technische effect door de technische leer daarvan wordt omvat en dezelfde daarin geopenbaarde
uitvinding belichaamt.

)

Daaruit volgt ook dat onder ‘technische leer’ (“technical teaching”) niet moet worden verstaan
‘hetgeen aan de hand van in de aanvrage opgenomen informatie aan de gemiddelde vakman wordt
geleerd over hoe het technische probleem met technische middelen daadwerkelijk is opgelost (..).
Zoals BMS met juistheid aanvoert dient onder de technische leer van een octrooi te worden
verstaan ‘hetgeen aan de gemiddelde vakman wordt geleerd over hoe het technische probleem
met technische middelen kan worden opgelost’.

Indien aan de toets van G2/21 is voldaan, mag de octrooihouder vervolgens tijdens de
octrooiverlening nog bewijs aandragen dat het gestelde effect ook daadwerkelijk optreedt (vgl. par.
26 van G2/21 laatste zin). Indien dat bewijs is geleverd, mag het effect vervolgens worden
meegenomen bij de inventiviteitsbeoordeling.

)

In dit geval is voor de beoordeling of aan de door G2/21 gestelde criteria wordt voldaan, van
belang dat de aanvrage het relevante effect uitdrukkelijk en specifiek als de primaire doelstelling
van het octrooi noemt. Het met het octrooi bereikte technische effect waarop BMS zich beroept is
verbeterde factor Xa remming

)

Naar voorlopig oordeel voert BMS terecht aan dat uit dat alles de gemiddelde vakman uit WO 652
kan afleiden dat apixaban de meest veelbelovende factor Xa-remmer is. Gelet op wat het hof
hiervoor in r.o. 6.19 heeft overwogen is daarmee aan de toets van G2/21 voldaan.

(.)

BMS heeft — tijdens de verleningsprocedure, derhalve eerst na de aanvrage — bewijs aangedragen
dat apixaban inderdaad een verbeterde Xa-remmer is ten opzichte van de in WO 131
geopenbaarde structureel meest nabij gelegen verbindingen. Het is niet in geschil dat dit bewijs
geleverd is. (..)

)

Het hof is op grond van al het voorgaande voorshands van oordeel dat het verweer van Sandoz c.s.
dat er een gerede kans is dat de Nederlandse bodemrechter EP 415 ongeldig zal achten wegens
gebrek aan inventiviteit, moet worden verworpen.

Volledige uitspraak

terug naar nieuwsbrief



https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHDHA:2023:1593

BIE, 2021, nr. 9

Rechtbank Den Haag

29 augustus 2023

Genmab / Octrooicentrum Nederland

ABC vereiste van artikel 3 onder d)

Tussen partijen is niet in geschil dat Genmab aan haar (tweede) aanvraag voor een ABC voor
ofatumumab een van kracht zijnd basisoctrooi (..) en een van kracht zijnde handelsvergunning (de
handelsvergunning voor KESIMPTA) ten grondslag heeft gelegd. In zoverre staat vast dat de
aanvraag aan de voorwaarden van artikel 3 onder a) en b) van de ABC-verordening voldoet. Voor
zover nu van belang, verschillen partijen van mening over het antwoord op de vraag of in dit geval
aan artikel 3 onder d) van de ABC-verordening is voldaan.

De rechtbank beantwoordt die vraag, met OCNL, ontkennend. De tekst van artikel 3 onder d) van
de ABC-verordening is duidelijk: de (van kracht zijnde) handelsvergunning waarop het ABC wordt
gebaseerd, moet de eerste vergunning zijn voor het in de handel brengen van het product als
geneesmiddel. Niet in geschil is dat de handelsvergunningen voor ARZERRA en KESIMPTA zien op
hetzelfde product, te weten ofatumumab. Uit geen enkel door Genmab aangedragen document of
uitspraak van het HvJ blijkt de rechtbank dat die “eerste vergunning voor het in de handel brengen
van het product als geneesmiddel” een (nog altijd) van kracht zijnde handelsvergunning moet zijn.

)

Uit het voorgaande volgt dat de handelsvergunning voor KESIMPTA ten tijde van de (tweede)
aanvraag voor een ABC voor ofatumumab weliswaar de (enige) van kracht zijnde
handelsvergunning was voor dat product, maar niet de eerste vergunning voor het in de handel
brengen daarvan als geneesmiddel. Dat was de handelsvergunning voor ARZERRA. De (tweede)
aanvraag voor een ABC voor ofatumumab voldoet derhalve niet aan het vereiste als gesteld in
artikel 3 onder d) van de ABC-verordening, zodat OCNL die aanvraag terecht heeft afgewezen.

Voor het verwijzen van de zaak naar het HvJ van de Europese Unie voor de beantwoording van
prejudiciéle vragen betreffende de uitleg van artikel 3 onder d) van de ABC-verordening, bestaat
geen aanleiding. (..)

volledige uitspraak

terug naar nieuwsbrief
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