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Regeling vergoeding uitvindingen en software TU Delft

HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

Overweegt dat de Technische Universiteit Delft (TU Delft) belang hecht aan het ontwikkelen
en valoriseren van kennis, knowhow en resultaten van onderzoek alsmede aan het op
verantwoorde wijze (laten) exploiteren;

dat het in dat kader wenselijk is nadere regels vast te stellen over de billijke vergoeding voor
met name uitvinders bij inkomsten gebaseerd op uitvindingen en octrooien, alsook voor
ontwerpers van software bij inkomsten daaruit;

en stelt

Gelet op artikel 4.5, vijfde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek;

Gezien artikel 1.20, tweede lid, en artikel 1.23 van de CAO Nederlandse Universiteiten 2011-
2013;

Gehoord de werknemersorganisaties in het lokaal overleg (nr. overlegvergadering L0481,
d.d. 7 oktober 2014)

Gezien het advies van de Studentenraad (nr. MH/SR/14/6, d.d. 28 oktober 2014);
Na instemming van de ondernemingsraad (nr. 14.0R-UIT.104, d.d. 4 december 2014);

de volgende regels vast.

Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. exploitant: de persoon die, of het bedrijf dat, als licentienemer of eigenaar het octrooi,

de uitvinding of de software exploiteert en in de positie is of komt om daaruit inkomsten te
verwerven;

b. inkomsten: alle door TU Delft ontvangen geldelijke inkomsten die volgens de
contractuele afspraken tussen TU Delft en de exploitant zijn te herleiden tot de uitvinding,
dan wel (cash) revenuen uit een andere vorm van exploitatie, waaronder verkoop, van de
uitvinding, het octrooi of de software;

¢. octrooi: octrooi in de zin van de Rijksoctrooiwet 1995 alsmede de aanvraag voor octrooi;

d. software: computerprogramma’s en het voorbereidend materiaal in de zin van de
Auteurswet;
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e. uitvinder: 1) de persoon die een dienstverband heeft met TU Delft op het moment dat
de uitvinding door hem is gedaan;

2) de persoon (student) die de aan hem toekomende rechten op de uitvinding heeft
overgedragen aan TU Delft en waarvan de overdracht door TU Delft is aanvaard;

f. witvinding: uitvinding in de zin van de Rijksoctrooiwet 1995.
Artikel 2. Toepassing en rechthebbenden

1. Deze regeling is van toepassing op geldelijke inkomsten van TU Delft uit uitvindingen en
octrooien op naam van een uitvinder, voor het aandeel daarin dat eigendom is of was
van TU Delft.

2. Indien TU Delft voor het overdragen van een octrooi wordt gecompenseerd in aandelen,
is de regeling van toepassing op de geldelijke inkomsten (winstuitkering of opbrengst uit
verkoop) uit de aandelen van TU Delft, voor zover gerelateerd aan de uitvinding of het
octrooi.

3. Indien de uitvinder tevens optreedt als exploitant, worden zjn uit de regeling
voortvloeiende rechten opgenomen in de afspraken die tussen TU Delft en de uitvinder
als exploitant zijn gemaakt.

4. De regeling is alleen van toepassing als de uitvinder niet uit andere hoofde recht op
vergoeding heeft, gerelateerd aan de uitvinding of het octrooi.

5. De regeling geldt in beginsel niet indien TU Delft een vergoeding in natura, waaronder
mede begrepen voor onderzoek geoormerkt budget, ontvangt ter gehele of gedeeltelijke
compensatie van uitvindingen of octrooien.

Artikel 3. Software

De bepalingen van deze regeling zijn van overeenkomstige toepassing op software
ontwikkeld in het kader van werkzaamheden voor TU Delft en daarmee verkregen inkomsten
bij overdracht of licentie.

Artikel 4. Toekenning financiéle vergoeding

1. De vergoeding wordt toegekend aan de uitvinder in persoon gedurende de periode,
waarin TU Delft inkomsten ontvangt gerelateerd aan de uitvinding of het octrooi, ongeacht
of de betreffende uitvinder in bedoelde periode al of niet in dienstverband werkzaam is bij of
anderszins verbonden is met TU Delft.

2. De vergoedingen worden aan de rechthebbende als bruto bedrag toegekend.
Artikel 5. Financiéle vergoedingenstructuur
De inkomsten die TU Delft ontvangt worden als volgt verdeeld:

i) Het bedrag ter hoogte van de kosten betreffende het aanvragen, in stand houden en
vermarkten van het octrooi, wordt op de inkomsten in mindering gebracht.

i) Het daarna resterend saldo van de inkomsten (netto som) wordt verdeeld volgens de
hieronder volgende uitgangspunten:

o Eénderde deel (33 1/3 %) voor de uitvinder(s) individueel (bij één uitvinder) of
gezamenlijk (bij meerdere uitvinders), te verdelen conform de in het Invention Disclosure
Form (uitvinding aanmeld formulier) vastgelegde verdeling (uitvindersdeel);
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e Eénderde deel (33 1/3 %) voor de faculteit waarbij de uitvinder werkzaam was ten tijde
van het doen van de uitvinding;

e Eénderde deel (33 1/3 %) voor het octrooifonds, beheerd door of namens TU Delft
Artikel 6. Vergoeding in aandelen

1. In het geval TU Delft aandelen ontvangt ter compensatie van overdracht of
licentieverstrekking aan derden op een uitvinding of een octrooi of een gedeelte daarvan,
dan kan TU Delft bij uitzondering en toegesneden op het geval, met de uitvinder
overeenkomen dat deze een vergoeding in aandelen ontvangt in plaats van een vergoeding
in geld.

2. De waardering van de vergoeding in aandelen aan de uitvinder vindt zoveel mogelijk
overeenkomstig de in artikel 5 opgenomen uitgangspunten plaats, op maat te bepalen bij de
verkrijging van de aandelen door of namens TU Delft

Artikel 7. Berekening vergoeding over samengestelde inkomsten

Ingeval van inkomsten die zijn gegenereerd uit meer dan één octrooi of uitvinding zonder
dat per octrooi of uitvinding is aan te duiden welk deel heeft bijgedragen aan het geheel,
wordt de financiéle vergoedingenstructuur toegepast op de ontvangen som, met dien
verstande dat daaruit naar evenredigheid van het aantal octrooien en het aantal uitvinders
per octrooi de vergoeding per uitvinder wordt berekend.

Artikel 8. Onvoorzien

In gevallen waarin de regeling niet voorziet, handelt het College van Bestuur na overleg naar
bevind van zaken met inachtneming van de belangen van alle betrokken partijen.

Artikel 9. Inwerkingtreding

De Regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van de digitale
nieuwsbrief waarin kennisgeving wordt gedaan van de regeling.

Artikel 10. Citeertitel
De regeling wordt aangehaald als “Regeling vergoeding octrooien en software TU Delft”.
De regeling zal worden geplaatst op de website van TU Delft.

Van de regeling en de plaatsing op de website zal kennisgeving worden gedaan in het TU-
nieuws, de digitale nieuwsbrief van de Technische Universiteit Delft.

Aldus Mlastgesteld in de vergadering van 16 december 2014.

D.J. van dén Berg

Voorzitter
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Toelichting op de “Regeling vergoeding uitvindingen en software bij TU Delft”

Inleiding

Kennisvalorisatie behoort, naast onderwijs en onderzoek, tot de kerntaken van TU Delft.
Resultaten van wetenschappelijk onderzoek economische waarde geven door toepassing in
op de markt aangeboden diensten of producten, daar gaat het om. TU Delft richt hiertoe
nieuwe bedrijven op (start-up, spin-off ) of verleent bestaande bedrijven het recht resultaten
van onderzoek en technologieontwikkeling te gebruiken. De te valoriseren resultaten bestaan
veelal uit software en uitvindingen of zijn vastgelegd in octrooien.

Maximaliseren van het octrooibezit vormt geen doel op zich. Het beleid is gericht op het
maximaliseren van bedrijvigheid op basis van onderzoek en technologie die bij TU Delft is
ontwikkeld. Kennisvalorisatie levert bij voorkeur ook inkomsten op voor TU Delft. De
vergoeding aan TU Delft voor toepassing van kennis of technologie kan bestaan uit royalties
in geval van een licentieovereenkomst, uit een vergoeding in geval van verkoop, uit natura
of uit deelname in een onderneming (aandelen). De keuze voor deelname, licentie of
verkoop hangt af van de soort uitvinding of software, de markt en het eigen belang van TU
Delft.

Medewerkers die denken een uitvinding te hebben gedaan, dienen dit te melden bij hun
werkgever (zie art. 1.21 CAO). Bij TU Delft gaat dit via de website: medewerkers >
specifieke ingangen = valorisatie = intellectueel eigendom - inventors portal. Door het
invullen van het elektronisch formulier “New Invention Disclosure” wordt de uitvinding
aangemeld. Daarna volgt een procedure van overleg en literatuuronderzoek (Library),
waarna wordt besloten of octrooi zal worden aangevraagd. De gehele procedure staat
beschreven op de website van het Valorisation Centre.

Algemeen

Hoofdregel bij het ontstaan van intellectueel eigendom is dat de uitvinder, schrijver,
ontwerper de rechthebbende op het aldus ontstane intellectueel eigendom is. Scheppen =
hebben. Auteursrechten ontstaan op het moment van scheppen, rechten op uitvindingen
moeten worden aangevraagd en ontstaan na toekenning van octrooi. Deze rechten worden
ingeschreven in het octrooiregister. Rechten op software zijn vastgelegd in de Auteurswet
(Aw), die op octrooien in de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW). Uitzonderingen op de hoofdregel
zijn de intellectueel eigendomsrechten die ontstaan in dienstverband van een ander
(werkgever, universiteit). Voor octrooien is dit geregeld in artikel 12 ROW, voor
auteursrechten in artikel 7 Aw. Omdat het hier gaat om regelend recht, kunnen afwijkende
afspraken worden gemaakt. Zo niet, dan zijn de genoemde artikelen onverkort van
toepassing. Voor universiteiten is verder van aanvullende toepassing de CAO, artikelen 1.20
tot en met 1.23.

In artikel 12 lid 3 ROW is vastgelegd dat uitvindingen gedaan door iemand die in dienst van
een universiteit onderzoek verricht, toekomen aan de universiteit. In artikel 12 lid 6 ROW is
bepaald dat als de uitvinder niet geacht kan worden in zijn genoten loon vergoeding te
vinden voor het gemis aan octrooi, degene aan wie het octrooi toekomt (in dit geval de
universiteit), gehouden is om hem in verband met het geldelijk belang van de uitvinding en
met de omstandigheden waaronder zij plaatshad, een billijk bedrag toe te kennen. Artikel 12
lid 7 ROW bepaalt dat elk beding dat hiervan afwijkt, nietig is.
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Toepassingsgebied en rechthebbende (art. 1.e, 2)

In de eerste plaats kunnen medewerkers (en (oud) studenten) van TU Delft in aanmerking
komen voor een vergoeding wanneer TU Delft uit al dan niet geoctrooieerde vindingen netto
inkomsten verwerft. De definitie van het begrip uitvinder is echter niet beperkt tot
medewerkers en studenten. Ook gasten of in dienst tredende medewerkers die als persoon
een uitvinding meebrengen en die overdragen aan TU Delft, welke overdracht door TU Delft
is aanvaard, vallen onder de werking van deze regeling. Met inkomsten die TU Delft in dit
verband verwerft zijn bedoeld geldelijke inkomsten verkregen uit verkoop en licenties of uit
dividend. TU Delft moet de inkomsten daadwerkelijk hebben ontvangen. Het intellectueel
eigendomsrecht op uitvindingen en daarop aangevraagde octrooien ligt bij TU Delft, conform
artikel 12 lid 3 ROW. In de praktijk delen medewerkers in de netto opbrengsten van
octrooien.

Het komt voor dat studenten als (mede)uitvinder bij octrooien zijn betrokken. TU Delft kan in
deze gevallen octrooi aanvragen en het in stand houden van octrooirechten voor haar
rekening nemen. Om in aanmerking te komen voor een eventuele vergoeding dienen
gastmedewerkers, studenten en eventueel betrokken derden (bijv. promovendi met een
aanstelling elders, fellows e.d.), alvorens zij worden betrokken bij een (onderzoeks)project
waar mogelijk octrooieerbare kennis uit kan voortspruiten en voor zover aan de
gastmedewerker, student of derde enige rechten zouden kunnen toekomen, een verklaring
te hebben ondertekend waarbij zij afstand doen van aanspraken op databankrechten,
software en industri€le eigendomsrechten, waarbij zij verklaren alle medewerking te zullen
verlenen bij het indienen van aanvragen voor octrooi, indien van toepassing, en waarin Zij
zich tevens hebben verplicht tot het aangaan van een aan de aard van het onderzoek
gerelateerde passende geheimhoudingsverklaring. Vanuit de wetgeving (ROW artikel 12 lid 1
t/m lid 3) is verdedigbaar dat ingeval een student deelneemt in een onderzoekproject van TU
Delft en in dat verband een uitvinding doet, TU Delft de rechthebbende is. Omdat dit niet
letterlijk in de wettekst is terug te vinden en een student geen dienstverband met TU Delft
heeft, wordt vooraf gevraagd om de hiervoor genoemde verklaring te tekenen en wordt in
het geval er daadwerkelijk sprake is van een uitvinding, achteraf overdracht van de rechten
aan TU Delft gevraagd met als gevolg dat de student daarna als uitvinder geldt in de zin van
de “Regeling vergoeding uitvindingen en software TU Delft” met alle daaruit voortvioeiende
rechten. Uiteraard kan een uitvinder geen rechten overdragen die hij niet bezit. Met andere
woorden, de uitvinder in dienst van een ander, niet zijnde TU Delft, kan buiten zijn
werkgever om geen rechten overdragen. TU Delft dient de overdracht te hebben
geaccepteerd.

De vergoeding is alleen van toepassing als de uitvinder niet uit anderen hoofde recht op
vergoeding heeft. Dit is bijvoorbeeld het geval als een uitvinding wordt gedaan in een
samenwerkingsverband en sommige van de uitvinders in dienst zijn van een andere
werkgever dan TU Delft en er sprake is van gedeeld eigendom tussen die werkgever en TU
Delft. De vergoeding wordt uitsluitend gerekend over het deel dat TU Delft in eigendom
heeft. Is bijvoorbeeld een octrooi voor de helft van TU Delft, dan wordt de vergoeding over
dat percentage van de inkomsten uit het octrooi gerekend. Verder komt het voor dat TU
Delft als tegenprestatie voor onderzoek een vergoeding in natura ontvangt, bijvoorbeeld
meetapparatuur. In dat geval zijn er geen geldelijke inkomsten die met de uitvinder kunnen
worden gedeeld. In uitzonderlijke gevallen kan met de uitvinder een afspraak worden
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gemaakt om toch een vergoeding in geld of een gratificatie toe te kennen. Ook een volledig
door derden bekostigd project kan soms als vergoeding in natura worden gezien.

Software (art. 3)

De Auteurswet kent niet de uitvoerige bepaling omtrent vergoeding voor gemis, maar het
verkopen of in licentie geven van software vertoont veel overeenkomsten met verkopen en
in licentie geven van octrooien. In de USA kan voor software octrooi worden aangevraagd, in
Europa alleen als de software deel is van een technische vinding (“embedded” software). De
procedure en het formulier voor aanmelding zijn identiek. Evenals octrooien kan software
inkomsten genereren. Voldoende reden om het beloningssysteem voor uitvinders toe te
passen. Omdat de wettelijke bepalingen betreffende software zijn ondergebracht in de
Auteurswet, is de vergoeding voor ontwerpers van software geregeld naar analogie van de
vergoeding voor uitvinders.

Toekenning vergoeding (art. 4)

TU Delft hanteert voor het toekennen van vergoedingen de “Regeling vergoeding
uitvindingen en software”. De uitvoering is opgedragen aan het Valorisation Centre in
samenwerking met Delft Enterprises B.V., die in nauw overleg met de desbetreffende
faculteit / onderzoeksinstituut zorg dragen voor de correcte uitvoering van de berekening en
de verdeling.

De vergoeding wordt toegekend aan de uitvinder(s) in persoon. De hoogte van de
vergoeding is afhankelijk van de geldelijke inkomsten gerelateerd aan het octrooi.
Vastgesteld wordt welke inkomsten rechtstreeks te maken hebben met het octrooi. Bij
verkoop is dit simpel vast te stellen, bij aandelen in een start-up wordt de deelname van TU
Delft niet alleen bepaald door de inbreng van octrooien, maar spelen ook zaken als goodwill
en ondersteuning een rol. In zo'n geval wordt vastgesteld welk deel van de inkomsten direct
verband houdt met het octrooi.

De vergoeding is een bruto bedrag voor de ontvanger. Dat betekent dat ingeval de uitvinder
nog in dienst is van TU Delft, van het toegekende bedrag de normale wettelijke inhoudingen
worden ingehouden door TU Delft als werkgever. Ingeval de uitvinder niet meer in dienst is,
ontvangt hij het bruto bedrag en is hij zelf verder verantwoordelijk voor de fiscale
afhandeling.

Bepalen van de vergoeding (art. 5)

Het bedrag ter hoogte van de kosten (waaronder ook advieskosten zoals inzake commerciéle
mogelijkheden) verbonden aan de aanvraag- en verleningsprocedure en instandhouding van
het desbetreffende octrooi (Nederlands octrooi, internationaal octrooi of eventueel PCT
aanvraag in de verschillende landen), worden op de vergoeding in mindering gebracht. Deze
bedragen komen ten goede aan het octrooifonds van TU Delft, beheerd door Delft
Enterprises B.V., waaruit ook de desbetreffende kosten zijn gemaakt of naar eventuele
andere budgetten waaruit de kosten (eerder) zijn gedekt. Compensatie in natura zoals
meetapparatuur of de financiering van een promotieplaats, vallen buiten de werking van de
regeling.

Het eventueel meerdere van de (cash) opbrengsten (netto som) wordt verdeeld volgens de
in artikel 5 opgenomen uitgangspunten, de zogenoemde eenderde regeling.

Alle eventueel mogelijke fiscale inhoudingen komen voor rekening van de ontvanger van de
vergoeding. Voor de ontvanger is de vergoeding dus, fiscaal gezien, een bruto bedrag. Voor
6



Regeling vergoeding uitvindingen en software TU Delft, december 2014, finale tekst

zover de ontvanger van de vergoeding op het moment van uitkeren een dienstverband heeft
met TU Delft, zal TU Delft voldoen aan de haar opgelegde verplichtingen tot het uitvoeren
van inhoudingen en belastingen.

Vergoeding in aandelen (art. 6)

Hoewel de hoofdregel de geldelijke vergoeding is, kunnen er redenen zijn om de uitvinder te
vergoeden in aandelen indien TU Delft wordt gecompenseerd in aandelen, bijvoorbeeld in
een Start-up of een Spin-off. Vergoeding in aandelen dient hoge uitzondering te zijn en er
worden afspraken op maat gemaakt. De waarde en de omvang worden bepaald op het
moment waarop het aandelenpakket van TU Delft wordt vastgesteld en namens TU Delft
wordt ontvangen door Delft Enterprises B.V. Bij het toedelen van aandelen is zoveel mogelijk
de systematiek van het toedelen van de vergoeding in geld van toepassing. Blijft de uitvinder
zelf in actief dienstverband bij TU Delft, maar niet actief betrokken bij de onderneming die
de uitvinding of het octrooi exploiteert, dan ontvangt hij aandelen zonder stemrecht of
worden de hem/haar toekomende aandelen ondergebracht in een Stichting
Administratiekantoor TU Delft en ontvangt hij/zij de bij de aandelen behorende certificaten.
Is de uitvinder actief betrokken bij de onderneming, dan worden met hem/haar op de
situatie toegesneden afspraken gemaakt. Uitgangspunt daarbij is dat er geen
belangenverstrengeling zal zijn tussen zjn/haar werkzaamheden voor TU Delft en de
onderneming. De Regeling Wetenschappelijke Integriteit is van overeenkomstige toepassing.

De regeling is uiteraard alleen van toepassing op de aandelen die gerelateerd zijn aan de
uitvinding of het octrooi. Door TU Delft verkregen aandelen ter compensatie van andere
zaken vallen niet onder de regeling. Te denken valt aan zaken als het recht op gebruik van
knowhow, advisering, gebruik van faciliteiten, gebruik van de naam TU Delft en dergelijke.

Samengestelde inkomsten (art. 7)

Ingeval er sprake is van Samengestelde Inkomsten wordt het artikel inzake de
vergoedingenstructuur toegepast op de ontvangen som. Van de aldus verkregen netto som
wordt het uitvindersdeel gedeeld door het aantal uitvindingen dat heeft bijgedragen aan de
ontvangen som. Het aldus berekende bedrag per uitvinding wordt gedeeld door het aantal
uitvinders dat bij de gerelateerde octrooiaanvraag/octrooi als uitvinder is vermeld
(deelvergoeding). Het per uitvinder uit te betalen bedrag is de som van de voor de
betreffende uitvinder berekende deelvergoedingen. Voor de praktijk zal een handleiding met
rekenvoorbeeld worden opgesteld.

Onvoorziene gevallen (art. 8)

In gevallen waarin de Regeling niet voorziet, handelt het College van Bestuur naar bevind
van zaken na overleg met betrokkenen en besluit uitdrukkelijk gemotiveerd en met
inachtneming van de belangen van alle betrokken partijen. Zij doet dit niet zonder
voorafgaand advies van het Valorisation Centre c.q. Delft Enterprises B.V. en de decaan van
de faculteit of directeur van het onderzoeksinstituut waarbij de uitvinder werkzaam was ten
tijde van het doen van zijn uitvinding.






