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Die lllustration auf der Titelseite der TUM Patentpolitik stammt vom ersten Patent von Rudolf
Diesel (DE67207). Rudolf Diesel begann 1875 sein Studium an der damaligen Technischen Hoch-
schule in Miinchen. Im Januar 1880 bestand Diesel das Abschlussexamen an der Technischen
Hochschule Miinchen mit der besten Leistung seit Bestehen der Anstalt.

Prolog

Wissenschaftler der Technischen Universitdt Minchen (TUM) erarbeiten
neue Erkenntnisse zu Mensch, Natur und Technik. Auf der Grundlage ihrer
Erfindungen oder Entdeckungen entstehen technologische Innovationen,
die volkswirtschaftlichen Mehrwert schaffen und die Zukunft des Wirt-
schaftsstandorts Deutschland sichern. Im Rahmen der Umsetzung der

im Zukunftskonzept TUM. Die unternehmerische Universitdt definierten
StrukturmaBnahmen ist die TUM bestrebt, in nachhaltiger Weise den Leis-
tungsstand der Universitat zu sichern. Diesbezliglich wird der Umgang mit
dem wirtschaftlich verwertbaren Wissen der Universitéat auf eine neue Basis
gestellt.

Im Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen sowie wirtschaftlichen
Interesse an potenziellen neuen Produkten und Technologien sowie der
stetig zunehmenden Nutzung von Kommunikationsmedien, Computerpro-
grammen, Marken, Designs und in der Bildung eingesetzten Technologien
an der TUM ergeben sich neue, komplexe Fragestellungen im Hinblick auf
die angemessene und gerechte Aufteilung von Rechten und Pflichten an
der Hochschule. Es ist einerseits den Beteiligten, d.h. den Erfindern oder
Urhebern, innerhalb der TUM gerecht zu werden. Andererseits haben auch
die TUM bzw. Férderinstitutionen ein berechtigtes Interesse, die durch die
finanzierte Forschung generierten, schutzwirdigen Ergebnisse zu sichern.
Dabei muss mit der rechtlichen Entwicklung auf dem Gebiet des Urheber-
und Patentschutzes Schritt gehalten werden. Um vor diesem Hintergrund
eine angemessene Beriicksichtigung der Interessen aller Beteiligten an der
TUM sicher zu stellen, sind transparente, verlassliche Rahmenbedingungen
fur den Umgang mit geistigem Eigentum an der TUM erforderlich.

In Ubereinstimmung mit der Empfehlung ! der Europaischen Kommission
hat die TUM folgende Leitlinien und Verfahren fir den Umgang mit geisti-
gem Eigentum entwickelt.

1 »~Empfehlung zum Umgang mit geistigem Eigentum bei Wissenstransfertatigkeiten und flr einen

Praxiskodex flir Hochschulen und andere 6ffentliche Forschungseinrichtungen” vom 10.04.2008



. TUM-Leitlinien zum Umgang mit geistigem Eigentum

Der Umgang mit Erfindungen (unter Einschluss bestimmter materieller
Forschungsergebnissen, wie biologisches Material und Softwareprodukte),
Patenten und Urheberrechten wird an der TUM von folgenden Prinzipien
getragen:

1.

Im Vordergrund steht der Gedanke, dass die an der TUM entwickelten
Ideen, Produkte oder Technologien von gréBtmaoglichem Nutzen flr

die Gesellschaft sein sollen. Daher wird eine mdglichst weitreichende
Verbreitung und Nutzung der Ideen, Produkte oder Technologien ange-
strebt. Neben der Forschung und der Lehre gehdrt auch die kommerzi-
elle Verwertung von Forschungsergebnissen zum Auftrag der TUM. Die
TUM setzt sich daher zum Ziel, nach besten Kréaften Anreize zu schaffen,
um die im Rahmen der TUM-Gemeinschaft entwickelten Technologien
praktisch umzusetzen sowie schopferische Werke und Lehrmaterialien
aufzubereiten und in die Praxis einzufiihren.

Fir die TUM steht der Nutzen fiir die Gesellschaft tber finanziellem
Gewinnstreben. Zugleich wird dabei jedoch nicht auer Acht gelassen,
dass es sowohl fiir die TUM als auch fur die Erfinder oder Urheber ange-
messen und wiinschenswert ist, von der Verwertung der auf Grundlage
ihrer Erfindungen oder geistigen Schépfungen entwickelten Produkte zu
profitieren. Das Ziel solcher Verwertungen ist ein moglichst groBer volks-
wirtschaftlicher Gewinn und ein angemessener Riickfluss von Geldern in
die universitére Forschung.

Die Entscheidung der TUM, wie mit bestimmten Erfindungen oder
Werken verfahren wird, wirdigt daher sowohl die Interessen der Gesell-
schaft und der Universitét als auch die der betreffenden Erfinder bzw.
Urheber.

Bei der Entscheidung strebt die TUM an, die Rechte der Wissenschaft-
ler im Hinblick auf die Ergebnisse ihrer Arbeit unter Anwendung der
relevanten Gesetze zu sichern. Das Recht eines Wissenschaftlers, frei
dariiber zu entscheiden, ob und gegebenenfalls wann und zu welchen
Bedingungen er wissenschaftliche Artikel verdffentlichen méchte, darf
dabei nicht eingeschrankt werden.

Die TU Miinchen untersttitzt die Griindung von Firmen (,,spin-offs“ und
»start-ups”) auf Basis von Forschungsergebnissen, um die Umsetzung
solcher Ergebnisse in marktreife Produkte und damit die Schaffung von
neuen Arbeitsplatzen voran zu treiben. Fir den Fall, dass die Vorlauf-
forschung wesentlich von der TUM finanziert wurde, wird die TUM zum
Zweck der Nutzung und Verwertung des hochschulgenerierten Wissens
solche Unternehmensgriindungen ermdglichen und durch besonde-

re Unterstiitzungsleistungen durch Bereitstellung von Gewerblichen
Schutzrechten, Einrichtungen, Gerat oder Personal férdern. Dabei ist
die TUM an den Erlésen dieser Unternehmen grundsatzlich zu beteiligen
und/oder fir die entsprechenden Kosten zu entschadigen.

Die Interessen der TUM und ihrer Mitglieder sind im Hinblick auf die
Nutzung des Namens, Logos, Signets sowie der Wort- und Bildmarken
der Universitat zu schiitzen. Sollen Name, Logo o.A. der TUM verwen-
det werden, um auf die Zugehérigkeit zur Universitat hinzuweisen, ist
zunéchst die schriftliche Genehmigung der TUM einzuholen. AuBerdem
muss sichergestellt werden, dass die Nutzung in Ubereinstimmung mit
dem TUM Corporate Design Manual erfolgt und die TUM, falls sie dies
fordert, an den Erlésen aus dieser Nutzung angemessen beteiligt ist.



Il. Erfindungen und Patente

Ein ausfUhrlicher Erfinderleitfaden kann unter
http://portal.mytum.de/forte/lizenzbuero heruntergeladen werden.

1. Definitionen:

Im Rahmen dieser allgemeinen Richtlinien haben die nachstehenden Begrif-
fe folgende Bedeutung:

Erfinder bezeichnet im Sinne dieser Richtlinien eine Person, die alleine oder
gemeinsam mit anderen eine Erfindung gemacht hat und die Kriterien fur die
Erfindereigenschaft gemaB dem Patentgesetz (PatG) und dem Arbeitneh-
mererfindergesetz (ArbEG) der BRD erflillt.

Erfindung bezeichnet s&dmtliche patentierbaren bzw. potentiell patentierba-
ren Ideen, Entwicklungen bzw. entsprechendes Know-how sowie die zu-
grundeliegende oder damit in Zusammenhang stehende Technologie, die fir
die Entwicklung oder Anwendung von Ideen oder Know-how erforderlich ist.

Diensterfindung bezeichnet eine wahrend der Dauer des Arbeits-/Dienst-
verhdaltnisses gemachte Erfindung, die entweder aus der dem Arbeitneh-
mer/Beamten in der Hochschule obliegenden Tétigkeit entstanden ist
(Aufgabenerfindung) oder maBgeblich auf Erfahrungen oder Arbeiten der
Hochschule beruht (Erfahrungserfindung).

Freie Erfindung bezeichnet eine Erfindung, die die 0.g. Voraussetzungen
nicht erflllt.

2. Mitteilungspflicht:

Die unter die vorliegenden Regelungen fallenden Personen sind verpflichtet

¢ samtliche Diensterfindungen in Form der hierfiir vorgesehenen
Erfindungsmeldung dem Patent- und Lizenzblro (PLB) von
TUM ForTe zu melden.

e samtliche freie Erfindungen dem Patent- und Lizenzblro von
TUM ForTe mitzuteilen.

3. Patentanmeldung:

Das PLB entscheidet unter der Mitwirkung der Erfinder dariiber, ob eine
Erfindung zum Patent angemeldet wird. Die Entscheidung Uber eine Anmel-
dung erfolgt auf der Grundlage verschiedener Parameter wie z.B. Neuheit,
erfinderische Hohe, kommerzielles Potential, Verpflichtungen gegentiber
Dritten, Rechte Dritter sowie weiterer mdglicherweise relevanter Faktoren.
Erfinder von Erfindungen, fiir die ein Patent angemeldet wird, haben beim
Anmeldeverfahren nach MaBgabe der TUM bzw. ihres Vertreters oder Be-
auftragten mitzuwirken, ohne dass ihnen jedoch dabei Kosten entstehen.

4. Kommerzielle Verwertung:

Beziiglich der kommerziellen Verwertung einer Erfindung hat das PLB zwar
die alleinige Entscheidungsbefugnis, wird jedoch das Interesse der Allge-
meinheit berlicksichtigen. In Fallen, in denen die Erfindung Bestandteil einer
Vereinbarung mit Dritten ist (z.B. mit 6ffentlichen oder privaten Férderern
oder sonstigen Mittelgebern), wird das PLB die Bestimmungen dieser Ver-
einbarung berticksichtigen. Entscheidungen Uber die kommerzielle Verwer-
tung trifft das PLB nach eigenem Ermessen, wird jedoch in angemessenem
Rahmen dafiir Sorge tragen, dass die betreffenden Erfinder in das Verwer-
tungsvorhaben eingebunden sind. Die TUM kann Aufgaben im Bereich der
Bewertung und/oder Verwertung von Erfindungen an Dritte, wie z.B. die
Bayerische Patentallianz GmbH (BayPat)?, libertragen.

5. Gewinnbeteiligung:

Die Einnahmen aus der Verwertung einer Erfindung teilt die TUM mit dem/
den betreffenden Erfinder(n) nach MaBgabe der Bestimmungen des ArbEG.
Es handelt sich dabei um einen Anteil zur persénlichen Verwendung durch
den/die Erfinder. Der Lehrstuhl/die Professur, bei dem die Erfindung ent-
standen ist, erhalt 50% des Erl6santeils der TUM.

6. Freigabe von Erfindungen:

Fir den Fall, dass die TUM eine Erfindung nicht zum Patent anmeldet, eine
Anmeldung vor Erteilung eines Patents zuriickzieht oder eine Patentanmel-

2 http://www.baypat.de/



dung nicht aufrecht erhélt, wird die Erfindung an den Erfinder freigegeben
und ihm zur Ubernahme angeboten. Nachdem gepriift wurde, dass die
Freigabe der Erfindung an den Erfinder nicht gegen die Bestimmungen
einer gegebenenfalls bestehenden Vereinbarung mit Dritten versté8t und
im besten Interesse der TUM und der Allgemeinheit ist, kann das PLB einer
Freigabe zustimmen und wird in diesem Fall sdmtliche Rechte an der Erfin-
dung Ubertragen. Fir die Freigabe einer Erfindung ist u.U. die Zustimmung
des/der Erfinder(s) zu folgenden Bedingungen erforderlich:

1. Erfullung von etwaigen Verpflichtungen gegenliber den
Mittelgebern des Forschungsvorhabens, im Rahmen
dessen die Erfindung entstand;

2. EinrAumung einer nicht-exklusiven, unwiderruflichen,
gebuhrenfreien und zeitlich und értlich unbeschréankten
Lizenz an die TUM fir die Zwecke von Forschung, Lehre,
klinischer Versorgung und Forschung mit Dritten;

3. Bestimmungen zur Haftungsbeschrankung bzw.
Haftungsfreistellung der TUM.

lll. Nicht zum Patent angemeldetes Material

1. Definitionen

Nicht zum Patent angemeldetes Material (unter Einschluss von biologischem
Material): bezeichnet Zelllinien, Organismen, Proteine, Plasmide, DNA/RNA,
chemische Verbindungen, transgene Tiere sowie sonstiges fur Forschungs-
oder kommerzielle Zwecke nutzliches Material, flr das kein Patent ange-
meldet oder erteilt wurde, soweit dieses Material von Personen entwickelt
wurde, die unter die vorliegenden Leitlinien fallen.

Beteiligte: bezeichnet diejenigen Personen, die einen Beitrag zur Entwick-
lung des nicht patentierten Materials geleistet haben.

2. Eigentum und kommerzielle Verwertung

Die TUM hat sdmtliche Rechte an dem nicht patentierten Material und kann
dieses in Absprache mit den Beteiligten im Interesse der Aligemeinheit
sowohl fiir Forschungs- als auch fir kommerzielle Zwecke weitergeben, z.B.
gegen Entgelt lizenzieren oder Ubertragen. Die als Beteiligte aufgefiihrten
Personen haben das Recht auf Beteiligung an den Verwertungseinnahmen
gemaB Punkt V der vorliegenden Leitlinien.

IV. Computersoftware

1. Definitionen:

Computersoftware bezeichnet jegliche Computerprogramme (inklusive und
ohne Einschréankung Microcode-, Subroutine- und Betriebssystemen), un-

abhéangig von der Form der Ausfiihrung oder des Gegenstandes, in das es
sich befindet, zusammen mit Betriebsanleitungen und andere begleitende

erlauternde Materialien sowie jegliche Computerdatenbanken.

2. Mitteilungspflicht:

Computersoftware sollte dem PLB mitgeteilt werden,

a. Wenn sie im Rahmen eines Drittmittelprojekts entstanden ist oder

b. Der Entwickler ein kommerzielles Potential an der Computersoftware
erkennt und/oder

c. Den Schutz Giber Patente ersuchen méchte.

3. Eigentum an der Computersoftware:

TUM ist gem. § 69b Urhebergesetz (UrhG) ausschlieBlich zur Ausiibung
aller vermdgensrechtlichen Befugnisse an der Computersoftware und in
Absprache mit den Erfindern berechtigt, wenn die Computersoftware von
einem TUM-Arbeitnehmer in Wahrnehmung seiner Aufgaben oder nach
den Anweisungen seines Arbeitgebers geschaffen wurde. Dies gilt auch fur
Dienstverhaltnisse entsprechend.



V. Beteiligung an Verwertungseinnahmen

Die aus der Kommerzialisierung von Gewerblichen Schutzrechten oder
Technologien erhaltenen Einnahmen werden an der TUM nach MaBgabe der
vorliegenden Leitlinien verteilt (auf der Grundlage der von der TUM ab dem
1. Januar 2010 erhaltenen Betrége):

1. Verteilungsschliissel fiir Erfindungen/Patente:

e Erfinderanteil gem. § 42 ArbEG: 30 % der durch
die Verwertung erzielten Bruttoeinnahmen

¢ Anteil des Lehrstuhls/Instituts: 50 % des an
der TUM verbleibenden Anteils

2. Verteilungsschliissel fiir Computersoftware:

e Der/die Urheber erhalten einen angemessenen
Anteil an den Verwertungserlésen

¢ Anteil des Lehrstuhls/Instituts: 50 % des an
der TUM verbleibenden Anteils

3. Verteilungsschliissel fiir nicht zum Patent angemeldeten Material:

Als Einnahmen in Bezug auf nicht zum Patent angemeldetes Material gelten
die der TUM zustehenden Bruttoerldse abzlglich der Aufwendungen des
Labors fur den Versand und die Herstellung des Materials sowie sonstiger
belegbarer Auslagen fur Verwaltung, Lizenzierung und Verteilung. Die Auf-
teilung der Anteile der Beteiligten erfolgt nach MaBgabe einer schriftlichen
Vereinbarung zwischen den Beteiligten.

¢ Die Beteiligten erhalten einen angemessenen Anteil
an den Verwertungserldésen

¢ Anteil des Lehrstuhls/Instituts: 50 % des an
der TUM verbleibenden Anteils
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4. Einnahmen aus der Verwertung von Patenten, Computersoftware
oder nicht zum Patent angemeldeten Material, an dessen Entwick-
lung mehrere Erfinder, Urheber oder Beteiligte beteiligt waren,
werden wie folgt aufgeteilt:

Die Anteile werden zwischen den Erfindern/Urhebern gemaB ihrem in
der Erfindungsmeldung/Mitteilung aufgefiihrten Erfinderanteil bzw. ihrer
Mitwirkung aufgeteilt.

5. Mehrere Patente, die als Paket verwertet werden: Der in V. 1 darge-
stellte Standardverteilungsschliissel wird fir alle im Paket enthaltenen
Patente gleichwertig angewendet. Alternativ wird das PLB auf Anforde-
rung der Erfinder den relativen Wert eines im Paket enthaltenen Patents
mit den betreffenden Erfindern festlegen. Unbeschadet der vorstehenden
Bestimmungen gilt im Falle einer unterzeichneten Verwertungsvereinba-
rung, in der fur die als Paket verwerteten Patenten unterschiedliche Werte
aufgeflihrt sind, dass diese Werte fir die Aufteilung von Verwertungsein-
nahmen zwischen Erfindern maBgeblich sind.

6. Ubertragbarkeit von Erldsanteilen: Anteile zur persénlichen Ver-
wendung durch Erfinder, Urheber und Beteiligte werden von der TUM
unabhangig davon bezahlt, ob die betreffenden Personen zum Zeitpunkt
der Félligkeit dieser Zahlungen an der TUM angestellt sind. Die Lehrstuhl-
anteile kdnnen von Personen, die die TUM verlassen, nicht mitgenommen
werden, sondern werden an die jeweilige Organisationseinheit der TUM
weiter gezahlt. Fir den Fall, dass eine Person die Organisationseinheit
innerhalb der TUM wechselt, kann der entsprechende Anteil an die neue
Organisationseinheit Ubertragen werden.
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