Using the Patent System for Fun and Profit

De invloed van submarine patents op het Amerikaanse octrooi stelsel.
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1.0 Inleiding

Een octrooi is een door de overheid verleend, aan een uitvinder of zijn rechthebbende,  monopolie om gedurende een bepaalde tijd een ander te verbieden een uitvinding na te maken, in te voeren of te verkopen. De uitvinder verkrijgt derhalve een exclusief recht om zijn uitvinding te exploiteren. Inruil voor dat exclusieve recht dient de uitvinder dan wel zijn octrooi te publiceren zodat het bijdraagt aan de innovatie van de techniek.

Het exclusieve recht dat de uitvinder krijgt geeft hem een aanzienlijke concurrentie voorsprong. Hij kan door een strategisch en tactisch gebruik van het octrooirecht zijn concurrent vroegtijdig de pas afsnijden of, zoals in de Verenigde Staten, pas later als de concurrent investeringen heeft gedaan om een product daadwerkelijk in te markt te zetten deze attenderen op zijn eerdere octrooi.

In dit paper zal ik de specifieke Amerikaanse praktijk van zgn. ‘Submarine Patents’ nader belichten  en bezien of de veranderingen in het Amerikaanse stelsel het gebruik van ‘submarine patents’ zullen terug dringen of dat het van marginale invloed is.

2.0 Submarine Patents

Om de praktijk van Submarine Patents te begrijpen dienen enkele verschillen tussen het Europese systeem en het Amerikaanse systeem uitgelicht te worden.

2.1 Verschillen tussen het Europese en Amerikaanse systeem

Alhoewel het TRIPS
 verdrag en het Patent Cooperation Treaty
 de patentsystemen van Europa en de V.S. aanzienlijk hebben geharmoniseerd blijven er toch enkele essentiële verschillen die verschil uitmaken in hoe het systeem gebruikt kan worden. 

2.1.1 First to file versus first to invent

Zo geldt in Europa de regel dat hij die het eerst een patent aanvraag indient degene is die het patent krijgt, die regel gaat ook op indien later blijkt dat een derde de uitvinding eerder heeft gedaan, deze persoon krijgt in het Europese stelsel een recht van voorgebruik, terwijl deze persoon in het Amerikaanse stelsel het patent krijgt toegewezen.

2.1.2 Recht op voorpublicatie

In de V.S. heeft een uitvinder na een publicatie over zijn uitvinding een jaar
 de tijd om een octrooi aanvraag te doen bij het USPTO, in Europa
 vervalt in zo’n geval elke mogelijkheid om nog octrooi aan te vragen daar door het publiceren van de uitvinding voor octrooiaanvraag, deze is door de ‘voorpublicatie’ tot de stand der techniek is gaan behoren.  

2.1.3 Duur en publicatie

In Europa volgt de procedure van octrooiverkrijging strikte tijdslijnen, 18 maanden na de aanvraag wordt, indien het nieuwheids onderzoek is afgerond, de aanvraag gepubliceerd. Tevens duurt het octrooi 20 jaar gerekend vanaf het moment van aanvragen. Recentelijk is dit principe ook ten dele in de VS doorgevoerd. 

Voorheen werd in de V.S. de aanvraag pas gepubliceerd bij de octrooi verlening en op dat moment werd ook het exclusieve recht op de uitving voor een periode van 17 jaar actief. Voor octrooiaanvragen van na 8 juni 1995
 geldt in de V.S. ook de termijn van 20 jaar, terwijl voor elke octrooiaanvraag van na 29 november 2000
 geldt dat deze in principe na 18 maanden wordt gepubliceerd. Van deze regel kan worden afgeweken indien de aanvrager de aanvraag terugtrekt of indien  deze kenbaar maakt geen bescherming buiten de V.S. te willen door een octrooiaanvraag elders.

2.1.4 Instellen van oppositie

In Europa is het mogelijk voor een ieder om binnen 9 maanden na publicatie van het octrooi oppositie in te stellen bij het EPO. Indien men gemotiveerd aangeeft waarom het octrooi niet had mogen worden verleend zal het EPO zowel de octrooihouder als de opposant uitnodigen om te zaak te horen, na afloop zal het EPO op basis van de informatie een uitspraak doen omtrent de rechtmatigheid van de octrooi verlening.  In de V.S. daarentegen is het niet mogelijk om oppositie te voeren, men kan alleen een ‘re-examination’  bewerkstelligen. In die procedure gaat het USPTO in discussie met de aanvrager over de door de opposant ingebrachte claims, deze opposant is verder geen partij bij deze ‘re-examination’ alleen een kostbare civiele procedure kan voor hem nog uitkomst brengen indien de aanvrager de claims voor het USPTO voldoende weerlegt.

2.2 Het USPTO

Het United States Patent and Trademark Office (USPTO) is de organisatie die in de VS is belast met het verlenen van patenten. Een uitvinder vraagt bij het USPTO een octrooi aan, hij kan dit tot 1 jaar na zijn uitvinding doen. De datum van deze initiële aanvraag is van belang omdat het aangeeft van welke stand der techniek men uit moet gaan bij het nieuwheidsonderzoek.

Er bestaat een mogelijkheid dat de datum van de initiële aanvraag niet dezelfde is als de datum van de daadwerkelijke aanvraag van een bepaald octrooi. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de claims van de initiële aanvraag afgewezen zijn zodat een hernieuwde aanvraag met hernieuwde claims moest worden gedaan. Deze hernieuwde aanvraag zal als datum de datum van de initiële aanvraag krijgen. 

Een merkwaardigheid aan het functioneren van het USPTO is dat zij een octrooiaanvraag niet definitief kan weigeren. Het USPTO kan alleen een claim weigeren. De aanvrager kan desondanks een hernieuwde aanvraag indienen met dezelfde claims of met gewijzigde claims. Indien het USPTO een claim wel toewijst en een octrooi voor die claim toekent kan de aanvrager, om een bredere claim te krijgen, een hernieuwde procedure starten bij het USPTO. Al deze hernieuwde aanvragen hebben de datum van de initiële eerste aanvraag. Deze praktijken noemt men ‘continuations’

. 

Het is ook mogelijk dat een aanvrager een verbetering  of een verandering op zijn oorspronkelijke uitvinding aanbrengt. De aanvrager kan in dat geval een ‘continuation-in-part’
 aanvragen. Ook deze aanvraag zal als datum die van de initiële aanvraag krijgen. 

In Kingston Medical Consultants vs Hollister
 besliste het Federal Circuit dat claims zelfs zodanig veranderd mochten worden dat producten van concurrenten onder het bereik van de claim vallen. De veranderde claim moet daarentegen wel gestoeld zijn op de oude claim en kan niet iets totaal nieuw bevatten
.

2.3 Het resultaat

 Doordat het tot 1995 in de V.S. mogelijk was om de publicatie van de patentaanvraag in principe oneindig te traineren , gekoppeld aan het feit dat pas in 2000 het begin van de duur van het octrooi verschoven is van octrooiverlening naar octrooiaanvraag maakte het mogelijk en profijtelijk om de octrooiverlening zolang mogelijk uit te stellen in de hoop dat er in de tussentijd een commercieel product op de markt komt dat binnen het bereik van de octrooi aanvraag valt. Op dat moment  kan een laatste wijziging in de claims worden door gevoerd die er voor zorgt dat een producent van een product dat op de markt verkrijgbaar is ‘opeens’ geconfronteerd wordt met een octrooi inbreuk.

3.0 De praktijk

3.1 George B. Seldon

Het fenomeen van de submarine patents is een oud fenomeen, reeds in de 19e eeuw werd er gebruik van gemaakt. George B. Selden vroeg op 8 mei 1879 een octrooi aan op de eerste automobiel op 5 november 1895 verkreeg hij het octrooi. (Patent No. 549.160
). Het octrooi was gedurende 16 jaar ‘ondergedoken’ in het USPTO. Omdat er ten tijde van de aanvraag nog geen markt voor automobielen was zorgde Selden ervoor dat er geen octrooi werd verleend, maar dat de verlening werd vertraagd door wijzigingen aan de claims. Het USPTO had een termijn van 2 jaar waarop door de aanvrager op een brief van het USPTO diende te worden gereageerd, Selden wachtte elke keer bijna 2 jaar om op een brief van het USPTO te reageren, zodoende rekte hij de aanvraag maximaal
.  Rond 1895 was de tijd rijp voor het commercieel uitbaten van het octrooi en het kwam het octrooi ‘boven water’.
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In 1899 bracht Selden het octrooi onder in een financieel syndicaat om zo de kosten te delen die nodig waren om het octrooi ten gelde te brengen. Dit syndicaat, het Columbia & Electric Vehicle Company
 was niet erg succesvol met het maken van een eigen auto en zocht daarom naar andere inkomsten bronnen. Die vonden ze in het uitbaten van het Selden Patent. In plaats van het voor de rechter slepen van inbreukmakers stelde het syndicaat voor om een selecte groep automobiel producenten bij elkaar te zetten en de verschillende patenten exclusief beschikbaar te stellen aan deze group fabrikanten. In maart 1903 werd de Association of Licensed Automobile Manufacturers opgericht. Alleen leden van deze club hadden, in ruil voor een licentie fee van 1.25% van de nieuw prijs van een automobiel, recht op een licentie terwijl andere fabrikanten werden uitgesloten. 

Zo werd Henry Ford geweigerd als lid en in 1903 werd de Ford Motor Company aangeklaagd. In 1909 oordeelde de rechtbank dat Ford inbreuk maakte terwijl in 1911 in hoger beroep het octrooi geheel ongeldig werd verklaard. Daar het octrooi in 1895 werd verleend en op 5 november 1912 zou zijn afgelopen was die uitspraak niet echt een financiele ramp voor het syndicaat.  Ze hebben daarentegen maximaal geprofiteerd van de door hen gecreerde omstandigheden. 

3.2 Jerome H. Lemelson

Jerome Lemelson is recordhouder vertragingstactieken, zijn aanvraag voor US Patent No. 5.966.457
 resulteerde in  21 andere patenten, het duurde in totaal 44 jaar en 4 maanden voordat het gehele traject van aanvraag en patent verlening was afgelegd.  
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In de jaren vijftig vroeg Lemelson verschillende octrooien aan die onder andere betrekking hadden op ‘methods for inspecting, coding and sorting objects’. Lemelson veranderde zijn aanvraag echter elke keer als er een nieuw produkt op de markt kwam, via deze ‘continutions-in-part’ werd het definitieve patent pas in 1993 toegekend. Bar code readers vielen volgens Lemelson onder de claims en Lemelson begon dan ook licentiegelden te vragen. 

De fabrikanten van bar code readers waren niet de doelgroep van Lemelson’s licentiebeleid, dat waren de eindgebruikers. Daarvoor had Lemelsom drie goede redenen. Ten eerste zijn er meer eindgebruikers dan fabrikanten, ten tweede zijn deze eindgebruikers vaak groter en rijker dan de fabrikanten (denk aan de Albert Heijn’ en Walmart’s) en ten derde hebben de eindgebruikers weinig kaas gegeten van de technologie en het specifieke octrooirecht om de validiteit van een octrooi te kunnen beoordelen. Lemelson kon zo voor zijn 550 patenten ongeveer $1.4 miljard aan licentiegelden opstrijken
.

Pas in 1998 ging het mis, toen besloot Symbol Technologies onder druk van haar afnemers een rechtzaak aan te spannen tegen de rechtsopvolger van de in 1997 overleden Lemelson. Op 23 januari 2004 kwam de verlosssende uitspraak
: “At a minimum, Lemelson's delay in securing the asserted claims amounts to culpable neglect as he ignored the duty to claim his invention properly.... If the defense of prosecution laches does not apply under the totality of circumstances presented here, the Court can envision very few circumstances under which it could.... In sum, Lemelson's delay in securing the asserted patent claims is unexplained and unreasonable."  Het hof stelt dat doordat Lemelson zolang heeft gewacht heeft hij zijn rechten verspeelde.

3.3 Rambus Inc.

Rambus
 is een maker van computergeheugen. Computergeheugen komt in vele smaken voor de meest gebruikte zijn het goedkope DRAM
 en het snellere en duurdere SDRAM
. In het begin van de jaren negentig bestond er alleen DRAM. Een groep bedrijven wilde graag dat geheugen van verschillende bedrijven uitwisselbaar werd en voor het nieuw te ontwikkelen SDRAM geheugen werd besloten de standardisatie bij het Joint Electron Device Engineering Council
 (JEDEC) onder te brengen.

Rambus werd in 1992 lid van JEDEC en was tot 1996 aktief in meetings en vergaderingen. Een van de eisen van het lidmaatschap van JEDEC is dat octrooien en octrooiaanvragen vroegtijdig bij de leden moeten worden aangemeld
. Van 1992 tot 1996 participeerde Rambus in het standardisatieproces, zonder de octrooiaanvragen kenbaar te maken. Toen in 1996 bekend werd dat JEDEC over de definitieve standaart voor SDRAM zou stemmen trok Rambus zich terug. In 1997 amendeerde Rambus haar claims om zo ook de SDRAM technologie te dekken. In 1999 en 2000 werden de SDRAM patenten aan Rambus toegekend. 

Het business model van Rambus bestond eruit om via participatie in het standarisatieproces genoeg informatie krijgen om de technologie zelf te octooieren door via een wijziging van de claims deze nieuwe techniek ook onder de werking van het octrooi te brengen. 

Toen het voor Rambus duidelijk werd dat zij of haar octooiaanvraag aan JEDEC bekend diende te maken of dat zij haar octrooiaanvrag zou verliezen door wel te stemmen maar haar octooiaanvraag geheim te houden
 koos Rambus ervoor om JEDEC te verlaten.

In 2000 was SDRAM de standaart voor computergeheugen. Rambus wilde graag haar eigen geheugentype (RDRAM) in de markt zetten. Omdat RDRAM aanzienlijk duurder was dan het reguliere en in grote hoeveelheden geproduceerde SDRAM moest Rambus een list verzinnen. Allereerst dwong ze Intel, de grootste producent van cpu’s
 om RDRAM als standaart te gebruiken voor Intel’s nieuwe Pentium IV chip. Om het prijsverschil met SDRAM op te heffen haalde Rambus haar SDRAM patenten van stal, ze wilde dat de producenten royalties betaalden zodat beide produkten een vergelijkbare prijs kregen. Een aantal producenten besloot geen licentie te nemen maar via de rechtbank de rechtmatigheid van het octrooi aan te vechten. Het lijkt erop dat Rambus met haar praktijk wegkomt
. 

Via de Federal Trade Commission
 (FTC)en het mededingingsrecht probeerden ze om de gedragingen van Rambus niet te laten resulteren in een rechtmatig octrooi, Chief Administrative Law Judge Stephen J. McGuire stelde echter Rambus in het gelijk en niet de FTC.  

3.4 De omvang van het probleem 

Zoals de drie bovenstaande voorbeelden laten zien kan het gebruik van bijzonderheden in het Amerikaanse patent systeem erg profijtelijk zijn. Om te zien welke omvang het probleem van de submarine patents heeft kan men kijken naar hoevaak men gebruik maakt van ‘continuations’ en ‘continuations-in-part’ ook kan men kijken naar de looptijd van patent aanvragen. USPTO Commissioner Bruce Lehman
 verklaarde in 1994 voor het Congress dat er in de jaren tussen 1971 en 1993 sprake was van ongeveer 627 patenten die voldeden aan de omschrijving, er werden echter gedurende die periode ongeveer 2 miljoen patenten verleend. Het aantal is dus in absolute getallen marginaal. Echter door Jerome Lemelson heeft het gebruik van Submarine Patents wel een bredere aandacht gekregen.

4.0 Conslusie

Alhoewel het probleem van de Submarine Patents in absolute aantallen niet groot is legt het wel een grote potientiele claim op delen van de markt, de financiele belangen zijn groot. Het USPTO heeft recentelijk een aantal veranderingen doorgevoerd die Submarine Patents minder aantrekkelijk moeten maken. Zo is de duur van het octrooi gesteld op 20 jaar na aanvraag, dit in tegenstelling tot de 17 jaar na verlening. 20 Jaar na dato vervalt het octrooi ongeacht of de houder er iets mee gedaan heeft. 

Een andere verandering is de openbaar making van de aanvraag 18 maanden na het doen daarvan. In principe is het dan dus niet mogelijk dat een octrooi ‘opeens’ opduikt, omdat deze 18 maanden na aanvraag in principe wordt gepubliceerd. Een probleem bij deze  regeling is dat het een uitzondering biedt die de regeling in sommige gevallen teniet doet. Een octrooiaanvrager die alleen bescherming in de VS wil en geen octrooi in het buitenland aanvraagt valt niet onder deze regeling
. Zijn octrooiaanvraag blijft dan ook, zoals vroeger, geheim.

De praktijk van het veranderen van claims om zo, nieuwe producten op de markt, onder de reikwijdte van het octrooi te brengen is helaas niet aan verandering onderhevig. Het blijft in het Amerikaanse stelsel nog steeds mogelijk om claims na indienen van de aanvraag wezenlijk te wijzigen. Omdat dit een essentieel onderdeel is van een ‘Submarine Patent’ zal de praktijk wat dit betreft niet veranderen. Pas indien deze praktijk zoals bepaald in onder andere Kingston Medical Consultants vs Hollister wordt herroepen zal aan het gebruik van Submarine Patents definitief een einde komen.

Naar mijn mening zal de praktijk van ‘Submarine Patents’ niet wezenlijk veranderen, door de wijzigingen die zijn doorgevoerd. Het zal voor een octrooiaanvrager mogelijk blijven om zijn aanvraag geheim te houden door enkel op de VS te gokken, tevens blijft het mogelijk om de claims te amenderen. De enige domper is de termijn van 20 jaar waarbinnen men de licentieinkomsten moet zien te verwerven. Verder is het business as usual voor alle ‘Submarine Commanders’.

Noten

Hier valt te zien dat de originele aanvraag op 4 November 1954 is gedaan terwijl de definitieve octrooi verlening pas op 12 Oktober 1999 heeft plaats gevonden. 
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