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wegens gemis aan inventiviteit ten opzichte van WO 597. De daarop betrekking 
hebbende grieven van Ajinomoto in het principaal appel zijn terecht voorgesteld. 

Nmverkbaarhei,f, technisch e,Qect en conclusie 12 
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6. I Thans dient te worden ingegaan op de argumenten van Global die de geldigheid van 
EP 3l8langs andere wegen aanvechten. Deze argumenten zijn neergelegd in haar 
grieven. 1, 3 en 4 in het incidenteel appel. 

6.2 Met haar grief 1 in het incidenteel nppe! komt Global op tegen de afwijzing door de 
rechtbank van haar vordering tot (gedeeltelijke) vemietiging van alle conclusies van 
EP 318 wegens niet-nawerkbaarheid (attikel 75 lid 1 sub b jo. 25 ROW/artikel 138 
lid 1 sub b jo. 83 EOV). Globals incidentele grief 4 keert zich tegen de verwerping 
door de rechtbank van haar stelling, dat de conclusies van EP 3 Hl (deels) nietig zijn 
wegens het ontbreken van teclmisch effect, waardoor zij inventiviteit missen. Deze 
twee nietigheid sargumenten van Oiobal hangen nauw samen: bij ht::l ontbrtlkt::n van 
technisch effect gaat het erom dat het octrooi niet werkt, bij de niet-nawerkbaarheid 
gaat het erom dat de werking niet kan worden gereproduceerd. 

6.3 Er zij aan herinnerd dat de 11itvinding volgens conclusie 1 van EP 318 11ierin bestaat 
dat als gt::volg van de verhoogde expressie van het ybjE gen in een microorganisme 
meer eiwit wordt gcprodtLCCcrd dat de export van aminozuren verzorgt, waardoor de 
productie van aminozuren in dat organisme wordt verhoogd (zie de in rov. 2.g 
weergegeven pas~agt:s uit tlt: bt::schrijving van dat octrooi). 

6.4 De twee in rov. 6.2 genoemde nietigheidsargumentcn zijn gebaseerd op dezelfèle 
feitelijke stelling (zie ook rov. 8. i van het bestreden vonnis waartegen niet is 
gegriefd), namelijk dat in EP 318 geen gegevens zijn gepresenteerd die er op duiden 
dat de geoctrooieerde maatregelen ook werken voor a) andere aminozuren dan lysine 
en arginine en- na vermeerdering van de grondslag van de eis (punten 362 en 380-
383 MvA/MvG-inc)- b) in andere microorganismen dan E.coli, C. Glutamicum en 
M. Methylotrophllln. Volgens Global kan uc gcmitkld<..le vakman daarom het octrooi 
niet zonder tmdue burelen over de volle geclaimde breedte toepassen. 

6.5 Om te begiimen moet worden opgemerkt dat, gezien het in rov. 5.2 genoemde 
'Schneider!Cordis' -arrest- dat specifiek betrekking had op niet-nawerkbaarheid­
GJobal niet kan worden gevolgd in haar stelling in de punten 359-361 MvAilvlvG­
inc, dat volgens de hoofdregel van artikel 150 Rv de bewijslast in deze op A,jinomoto 
rust. Hetgeen door Global is aangevoerd is bovendien niet van dien aard dat de door 
haar tevens bepleite afwijking van deze hoofdregel op grond van de redelijkheid en 
billijkheid geïndiceerd is. 

6.6 Nu onbestreden is dat het octrooi (reproduceerbaar) 'werkt' voor in ieder geval2 
aminozuren en in ten minste 3 microorganismen, is niet op voorhand onaannemelijk 
dat het octrooi ook (reprodl)ceerbaar) 'werkt' voor andere aminozuren en .in andere . . 
mtcroorgantsmen. 

6.7 BijdeCvA-ir hee(\ Ajinomoto in het geding g~bracht een schriftelijke verklaring 
van haar medewerkster mevrouw.~ (hierna: ca van 19 maat12010 die is 
afgelegd in de procedure tot verlening van het met EI) 318 overeenkomend 
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Amerikaanse octrooi. ~heeft een experiment gedaan met 8 amjnozuren, 
waaronder lysine en arginine, in de Methylococcus capsulattrs bacterie. De in haar 
verklaring opgenomen tabel van de resultaten daarvan laat zien dat warmeer het 
ybj E-gen in die bacterie tot expressie wordt gebracht, er van alle 8 amjnozuren meer 
wordt geproduceerd, bij voorbeeld, steeds bij pH 7 ,02, voor: 

lysine: zonder ybjE 0,00 mg!L; rnet ybjE 29,70 mg!L; 
argmrnc: zonder ybjE 0,00 mg!L; met ybJE 13,42 mg/L; 
pro ünc: zonder ybjE 0,00 mg/L; met ybjE 0,86 mg!L; 
alanine: zonder ybjE 0,17 mg!L; met ybjE 0,29 mg/L. 

6.8 Oiobal heeft er in punt 374 MvA/MvO-inc weliswaar terecht op gewezen dat uit 
deze tabel bij lysine en arginme een veel hogere stijging bl ijkt dan bij de 6 andere 
onderzochte aminozuren, doch dit neemt niet weg dat, anders dan Oiobal stelt, ook 
bij deze 6 sprake is van een meer dan verwaarloosbare stijging. 

6.9 Ten betoge dat de verklari.ng van~ geen gewicht in de schaal kan leggen heeft 
Oiobal verder opgemerkt dat deze van na de pdoriteitsdatum van EP 318 stamt. In de 
rechtspraak van het Europees Octrooibureau (EOB) is evenwel - in het kader van de 
verlening - toelaatbaar geacht dat documentatie van na de publicatie wordt 
ingebracht als bewijs van nawerkbaarbeid en er is geen reden om hierover anders te 
oordelen in .het kader van een nationale vernjetigingsprocedure met betrekking t ot 
een reeds verleend octrooi. Het Nederlandse bewijsrecht, dat in een procedure tot 
vernietiging van het Nederlandse deel van een E1rropees octrooi onverkort van 
toepassing is, kent op dit punt geen beperking. 

6.10 Met inachtneming van de ~verklaring- die op grond van het onder 6.5, 6.6, 6.8 
en 6.9 overwogene in de beoordeling van het hofzal worden betrokken - komt het 
aantal bacte riën waarm de werkzaamheid van het octrooi (voor lysine en arginine) 
als gegeven kan worden beschouwd op 4, en komt het aantal aminozuren waarvoor 
de werkzaamheid van het octrooi is vastgesteld op 8 (bij een totaal van 20, zie rov. 
2.a). Met dit laatste is tevens het argument van Oiobal ontkracht, dat het ybjE-gen 
specifiek is voor de basische aminozuren lysine en arginine, en niet voor de andere 
aminozuren die niet basisch zijn (zie punt. l41 Cv A, waarnaar verwezen wordt in 
punt 362 M vA/MvG-inc.). Gezien het in rov. 6.5 weergegeven uitgangspunt lag het 
- zeker - bij deze stand van zaken op de weg van Oioba l om duidelijk te maken 
in/voor welke bacteriën/aminozuren het octrooi niet (reproduceerbaar) werkte. Nu zij 
dit niet heeft ged'aan, moeten haar beroepen op niet-nawerkbaarheid en het ontbreken 
van technisch effect worden verworpen. De incidentele grieven 1 en 4 gaan dus niet 
op. 

6.1l Orief3 van Oiobal in het incidenteel appel houdt in dat de aanvullende maatregel 
van conclus ie 12 van EP 318, dat het microorganisme een Coryneform bacterie is, 
niet inventief is. Wat hier ook van zij , deze grief kan geen doel treffen omdat, naar 
tdt voorgaande volgt, de in de conclusie 12 geïncorporeerde andere maatregelen van 
conclusie 1 op inventieve denkarbeid berusten en reeds uit deze hoofde ook 
conclusie 12 aan de inventiveitseis voldoel 

Tussen-slotsom 

7 .I Het bewijsaanbod dat Oiobal onder 394-396 MvA/.MvG-inc heeft gedaan, wordt 



  
 

              
           

        

               
           

 

 

            
             
                

          
         

             
             

              
                

           
            

        
 

           
          

           
          

  

            
            

           
             

           
              

             
           

          
            

        

            

        
         

           
          

  



  
 

              

               
          

            
            

          
            

             
            

            
              

               
           

          
           

             
          

              
 

            
               

    

             
         

            
          

            
          

          
            

     

           
                

          

             
          
            

            
               

            
              

            
           

              



  
 

               
              

            
         

           
            

         
          

             
           

                
      

              
           

         
        

          
             

            
            

              
   

              
       

              
           

            
             

             
              

            
       

           
            

           
            
   

               
            

              
 

               



  
 

              
               

                  
             
     

                
              

         
            

              
           

  

             
          
            
           

             
               

           
              

            
           

          
   

   

               
             

            
             

     

               
            

                
             

          
 

               
          

               
             

           
             

             
 



  
 

              
           

               
             

             
            

          
            

               
           

           
            

               
                

          
                

              
                

  

              
            
              

            
          

             
             
             

              
               

              
             

                 
          

          
              
              

               
   

           
             

   

 

  

             
     



  
 

            
           

            
              

              
          

          

            
             

           
             

  

               
         

           
          
           

   
           

             
              

        

    

              
             

           
             

          
         

   

 

           
               

            
    

             
                

            

              



  

 

               

             
             

            
            

           

        

             
   

                
             

      

  
   




