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Wie is het?

de “chain of title” 
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Het grote plaatje

contactpersoon

uitvinder/ontwerper

aanvrager
(houder IE-recht) factuuradresopdrachtgever



Dus dit plaatje?



Het grote plaatje

contactpersoon

uitvinder/ontwerper

aanvrager
(houder IE-recht) factuuradresopdrachtgever



De uitvinder/ontwerper

vlees en bloed:

uitvinder/ontwerper is - behoudens 
uitzondering - de rechthebbende
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© ®

de belangrijkste
uitzonderingen:

- in dienst/werkgeversrecht 
aard dienstbetrekking

- in opleiding

- onderwijsinstelling (geen 
uitzondering aard 
werkzaamheden)

(o.a. art 6-8 Aw, 3.8 BVIE en 
12 Row)

hoe zit het met merkenrecht?

let op bijzondere regels studenten 
(richtsnoer IER en Studenten)



De uitvinder/ontwerper

- positie uitvinder/ontwerper bijv. in 
loondienst?
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© ®

- zo ja, met wie is de band 
opdrachtgever, de aanvrager of elders?

- tijdlijn: overdracht van A) de 
aanspraak op octrooi of B) van 
het recht op de  (ingediende) 
aanvraag of C) van het recht op 
het (verleende) octrooi?



Het grote plaatje

contactpersoon

uitvinder/ontwerper

V wat is de relatie tussen de uitvinder
en de aanvrager
V zijn er een of meer overdrachten
nodig?

aanvrager
(houder IE-recht) factuuradresopdrachtgever



De contactpersoon
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V relatie opdrachtgever/aanvrager/
factuuradres duidelijk?
V vertegenwoordigingsbevoegdheid helder?
V volmacht vereist?

contactpersoon

aanvrager
(houder IE-recht) factuuradresopdrachtgever



Het grote plaatje

contactpersoon

uitvinder/ontwerper

V wat is de relatie tussen de uitvinder en de 
aanvrager
V zijn er een of meer overdrachten nodig?

V relatie opdrachtgever/aanvrager/factuuradres duidelijk?
V vertegenwoordigingsbevoegdheid helder?
V volmacht vereist?

aanvrager
(houder IE-recht) factuuradresopdrachtgever



Aanvrager/opdrachtgever
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Waarom wordt geadviseerd dit uit elkaar te trekken?

• aansprakelijkheid

• flexibiliteit

• management van IE-rechten



Het grote plaatje

contactpersoon

uitvinder/ontwerper

V wat is de relatie tussen de uitvinder en de 
aanvrager
V is er een overdracht nodig?

V relatie opdrachtgever/aanvrager/factuuradres duidelijk?
V vertegenwoordigingsbevoegdheid helder?
V volmacht vereist?

aanvrager
(houder IE-recht) factuuradresopdrachtgever



Factuuradres
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Hoezo een afwijkend factuuradres?

• fiscaal/financieel

• licentie



Aanvrager/opdrachtgever/factuuradres
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Waarom is dit voor een IE-dienstverlener soms best vervelend?

• instructie

• communicatie

• overdracht/opzegging/veranderingen



Aanvrager/opdrachtgever/factuuradres

contactpersoon

uitvinder/ontwerper

aanvrager
(houder IE-recht) factuuradresopdrachtgever

V wat is de relatie tussen de uitvinder en de 
aanvrager
V is er een overdracht nodig?

V relatie opdrachtgever/aanvrager/factuuradres duidelijk?
V vertegenwoordigingsbevoegdheid helder?
V volmacht vereist?

V relatie opdrachtgever/aanvrager factuuradres duidelijk?
V vertegenwoordigings/instructie-bevoegdheid geregeld?
V is er een overdracht nodig?



markt introductie

product

design

concept

idee

Proces

kennis, 
ontwikkeling, 
inspiratie

partners,
concurrenten, 
financiers

Input

bescherm tegen 
inbreuk

monopoly

bedrijfsmiddel

imago

Output

voorkom inbreuk,
regel licentie

Samenwerking



Samenwerking

inkomsten

octrooi, merk, 
model

(exclusiviteit)

inkomsten

product

prototype

concept

idee

mark

Verkoop IE/licentie
verstrekken

hogere inkomsten

Collaboration

Collaboration



Samenwerking

alleen de houder (houders):

• beslissen over procsecutie/validatie

• zijn (hoofdelijk) aansprakelijk voor jaartaksenbetaling

• kunnen licenties verstrekken

• kunnen inbreuk acties starten (en toestemming geven voor indirecte inbreuk)

• kunnen rechten bezwaren (pandrecht vestigen)

• beslissen over voortzetting

in een patent cooperation agreement kunnen er afwijkende afspraken worden gemaakt

en licentienemers (zeker als ze exclusief zijn) kunnen ook een positive hebben
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Vragen?
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Lunch

voorbeelden
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De praktijk

voorbeelden

Annelies de Bosch Kemper
Attorney-at-law, Senior Associate
a.deboschkemper@vo.eu



Vermogensrechtelijke aspecten
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3:1 BW goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten

IE-rechten zijn vermogensrechten

overeenkomsten- of beter verbintenissenrecht (boeken 6 en 7) wordt mede 
beheerst door het algemenere vermogensrecht (boek 3)

specifieke IE-wetgeving is internationaal (verdragen), vermogensrecht is 
nationaal



Overdracht en levering

22

Overdracht
• levering, krachtens geldige titel en door beschikkingsbevoegde (3:83 BW) 
• de titel is 9 van de 10 keer koop 
• koop is een tweezijdige rechtshandeling 
• Koop: ene partij geeft de zaak de andere is verplicht de prijs in geld te betalen 

(7:1 BW)

Levering
• akte (o.a. 2 Aw, 2.31 lid 2 a en 3,25 lid 2 a BVIE, 65 ROW)
• bij octrooi ook expliciete aanvaarding (65 ROW)



Overdracht en levering
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wanneer?

overdracht van 
A) de aanspraak op octrooi 

B) van recht op de (ingediende) aanvraag

C) van (verleend) octrooirecht?

A) niet geregeld in ROW maar in art 3:95 BW: goederen worden 
geleverd door een daartoe bestemde akte

B) & C) art 3:95 én art 65 ROW akte + aanvaarding



Volmacht
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uitdrukkelijk of stilzwijgend

algemeen of bijzonder (reikwijdte)

schijn: als je op basis van een verklaring of gedraging van de 
opdrachtgever/vertegenwoordigde redelijkerwijs mag aannemen dat 
er een volmacht is, ben je beschermd 

gevolmachtigde staat in voor de omvang

einde - door dood/curatele/faillissement

- herroeping/opzegging



Patent database: 296 hits



So sad
Europe

USA

China



Procedures
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Overdracht
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Algemene voorwaarden



NDA
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NDA
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….Party A will be informed about “The Secret”….

….Party A is aware of the fact the information is not yet in 
the public domain ….

….Party A will honour the IP rights  of Party B….



NDA
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Licentie

33
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Break
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Herstel

Hoe voorkom je verval?
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23 lid 1 ROW
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Indien de aanvrager of de houder van een octrooi dan wel de 
houder van een Europees octrooi, ondanks het betrachten van 
alle in de gegeven omstandigheden geboden zorgvuldigheid, 
niet in staat is geweest een termijn ten opzichte van het bureau of 
het bureau bedoeld in artikel 99 in acht te nemen, wordt op zijn 
verzoek door het bureau in de vorige toestand hersteld, indien 
het niet in acht nemen van de termijn ingevolge deze rijkswet 
rechtstreeks heeft geleid tot het verlies van enig recht of 
rechtsmiddel. 



Het beslismodel van OCNL
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1) Is de persoon die verantwoordelijk is voor het missen van de 
termijn goed opgeleid, goed toegerust, ervaren en accuraat? 

2) Was de fout die het verval veroorzaakte 
verschoonbaar/onopzettelijk (er is bijvoorbeeld niet besloten om 
het octrooi in Nederland te laten vervallen/niet te valideren)?

Als het antwoord op één of beide vragen negatief is, wordt de 
restauratie geweigerd. 



Het beslismodel van OCNL
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3) Was de fout die het verval veroorzaakte voorzienbaar (bijv. geen 
overmacht)?

Als het verzuim niet te voorzien was, wordt het verzoek ingewilligd. 



Het beslismodel van OCNL
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4) Is er een goed georganiseerde procedure? Deze procedure moet 
onder andere een onafhankelijke controle op de juistheid van alle 
ingevoerde gegevens omvatten. Dit geldt voor alle stappen en alle 
partijen die bij de procedure betrokken zijn. 

5) Kon die onafhankelijke controle de fout aan het licht brengen? 

6) Waarom heeft de controle de omissie niet aan het licht gebracht? 

Drie positieve antwoorden op de vragen 4-6 leiden over het 
algemeen tot herstel. Als één vraag met “nee” wordt beantwoord, 
wordt herstel geweigerd.
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