GDANSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY

PROJEKT ,NAUKA + PARTNERSTWO + INNOWACYJNOSC = SPOSOB NA BIZNES”
REALIZOWANY Z PROGRAMU MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYZSZEGO KREATOR
INNOWACYJNOSCI — WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIEBIORCZOSCI AKADEMICKIEJ
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1. Podstawowe zagadnienia dot. wlasnosci intelektualnej.

1.1. Wstep

Termin wlasnoéé¢ nie jest jednoznaczny, na gruncie szeroko ujmowanego
prawa cywilnego prawo wlasnosci zwykle pojmuje sie w dwoch znaczeniach,
wezszym 1 szerszym. Sensu largo prawo wlasnoSci obejmuje wszelkie prawa
majatkowe, w tym prawo rzeczowe, wierzytelnoSci, prawa na dobrach
niematerialnych. Natomiast sensu stricte wlasno$é uregulowana zostata w art. 140
Kodeksu cywilnego, ktéry stanowi, ze ,,W granicach okreslonych przez ustawy
i zasady wspotzycia spotecznego witasciciel moze, z wylqczeniem innych 0sob,
korzystaé¢ z rzeczy zgodnie ze spoteczno-gospodarczym przeznaczeniem swego prawa,
w szczegolnosci moze pobieraé pozytki i inne dochody z rzeczy. W tych samych
granicach moze rozporzaqdzac rzeczq.” W tym znaczeniu jest to prawny wyraz jedynie
podstawowej czeSci materialnych stosunkéw spotecznych, jakie zachodza miedzy
ludzmi w procesie produkeji, stanowiagc rdzen konstytucyjnego pojecia wlasnoSci,
majac za przedmiot rzeczy w znaczeniu technicznym. Wilasno$¢ jest najszerszym
prawem rzeczowym, obejmujacym co do zasady pelnie wladztwa podmiotu tego
prawa czyli wtasciciela nad jego przedmiotem — rzecza. Kazde inne prawo rzeczowe
stanowi juz prawo na rzeczy cudzej i jest forma pochodna od prawa wlasnosci. Prawo
wlasnoséci jest prawem podmiotowym bezwzglednym, skutecznym wobec wszystkich
podmiotéw (erga omnes), co oznacza, iz kazdy ma obowigzek powstrzymania sie od
dziatan, ktore stanowilyby ingerencje w sfere cudzej wlasnosci.

Jesli chodzi o wlasnoé¢ na gruncie nauk ekonomicznych wskazaé¢ nalezy na
poczatek drugiej potowy XX wieku, kiedy to w duchu nurtu ekonomii neoklasyczne;j
zostala sformulowana teoria praw wlasnosci, ktéra uznaje, iz rzeczywistymi
podmiotami stosunkéw wlasnosSciowych sa poszczegélne jednostki. Podkreslano
znaczenie indywidualnych 1 transferowalnych praw wtasnosci dla efektywnej
alokacji zasobéw w gospodarce. Pojecie wlasnoéci w teorii tradycyjnej ekonomii
pojawilo sie na tle stanu oczywistego i1 potrzebnego dla zwiekszenia efektywnosci
proceséw gospodarczych, cho¢ niewiele znalez¢ mozna analiz dotykajacych w sposéb
kompleksowy relacji pomiedzy wlasnoScia a efektywnogdcig proceséw gospodarczych.

Zatem wlasno$¢ w sensie ekonomicznym - jest stosunkiem miedzy ludZmi,
jaki powstaje w zwiazku z faktycznym 1 niekoniecznie odzwierciedlonym

w przepisach prawa korzystaniem przez ludzi z rezultatéw dziatalnoSci gospodarcze]
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oraz dysponowaniem czynnikami produkcji. Przedmiotem wlasnoSci sq przede
wszystkim czynniki produkcji, podmiotem - konkretne podmioty.

Wilasnos$é pozwala rozrézni¢ systemy spoteczne, polityczne oraz gospodarcze.
Stosunki wlasnoSciowe sa wspdlnym pojeciem dyscyplin mieszczacych sie w ramach
nauk spotecznych, co utatwia ocene efektywnoséci przyjetego systemu alokacji
1 redystrybucji zasobow. Stosunki wlasno$ciowe sa czescia stosunkow spotecznych, co
przeklada sie na wzajemne relacje, tzn. zmiany zachodzace w jednej dziedzinie
ludzkiej aktywnos$ci, wplywaja na ksztaltowanie sie relacji w pozostalych.
Granicznymi przyktadami systeméw spoteczno-politycznych, ktére w konsekwencji
ksztattuja odmienne stosunki wlasnoéciowe oraz formy wlasnoéci, moga byé systemy
gospodarki rynkowej, o mocno wyksztalconej instytucji wlasnoséci prywatnej oraz po
przeciwnej stronie systemy etatystyczne, gdzie dominuje wlasno$é panstwowa.

Ogromny potencjat warto$ci niematerialnych w dziataniach podejmowanych
przez przedsiebiorstwa oraz stale wzrastajaca konsumpcja z jednej strony oraz
ograniczone zasoby materialne oraz skala przyrostu naturalnego na $wiecie nie
pozostaja bez znaczenia dla rozwoju ekonomicznych teorii praw wlasnoéci, w tym

wlasnosci intelektualne;.




PROCEDURA ZARZADZANIA WEASNOSCIA INTELEKTUALNA | 2010

1.2. Akty prawne zwigzane z wlasnoscig intelektualng

Wtlasno$é intelektualna jest przedmiotem wielu aktéw prawnych, ponadto
zrodla tych praw mozna podzieli¢ na krajowe oraz zyskujace coraz wieksze znaczenie
akty o charakterze miedzynarodowym. Podstawowymi ustawami regulujacymi
prawo wlasnoéci intelektualnej w Polsce sa:

1) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnodci przemyslowej (tekst
jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 111 7 ze zm., dalej jako pwp),
2) Ustawa o prawie autorskim i1 prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U.

z 2006 nr 90, poz. 631 ze zm., dalej jako pa).

Ustawy te obejmuja w zasadzie wszystkie najwazniejsze kwestie zwiazane
z prawem wlasnosci intelektualnej. Jak juz jednak wskazano coraz istotniejsza role
odgrywajq zrodla prawa miedzynarodowego 1 prawo wspoélnotowe. Poklosiem zasady
terytorialnosci oraz gospodarki globalnej jest potrzeba ubiegania sie o ochrone praw
wlasnosci przemyslowej w kilku panstwach jednocze$nie. W zakresie praw wlasnosci
intelektualnej funkcjonuje doS§¢ znaczna liczba regulacji o charakterze
miedzynarodowym, w szczegélnosci istnieje kilka waznych umoéw miedzynarodowych
odnoszacych sie do tej problematyki. Pewne dziatania legislacyjne podjeto takze
w ramach Unii Europejskiej, gdzie bardzo istotnym zrédlem prawa sa
rozporzadzenia i dyrektywy stanowigce prawo wspolnotowe. Wszystkie te zZrodta
prawa podzieli¢é mozna na dwie grupy, w tym:
1) Przepisy ustanawiajace minimalny poziom ochrony pomiedzy poszczegbélnymi
krajami, tj.:
1. Konwencja paryska o ochronie wlasno$ci przemyslowe)
zatwierdzona 20 marca 1883 r. w Paryzu (Akt Sztokholmski, Dz.U.
z 1975, Nr 9, poz. 51).
1.  Porozumienie w sprawie handlowych aspektéw praw wlasnosci
intelektualnej (TRIPS) - zalacznik do umowy ustanawiajace)
Swiatowg organizacje handlu (Dz.U. z 1996 r. nr 32, poz.143),
1.  Dyrektywy WE dotyczace harmonizacji przepisow na przyktad
w zakresie znakéw towarowych, pewnych aspektéw prawa

patentowego lub praw autorskich.
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2) Przepisy zmierzajace do stworzenia ponadnarodowych instytucji
umozliwiajacych uzyskanie w jednym postepowaniu prawa wylacznego
w kilku krajach jednoczeénie:

1.  Porozumienie Madryckie o miedzynarodowe] rejestracji znakdéw
(Dz.U. z 1993 r. nr 11 6, poz. 514) 1 protokdt do tego porozumienia
(Dz.U z 2003 r.,nr 13, poz. 129),

1.  Uktad o wspélpracy patentowej (Uktad PCT) (Dz.U. z 1991 r. nr 70,
poz. 303),

1i. Konwencja o wudzielaniu patentéw europejskich (Konwencja
0 patencie europejskim),sporzadzona w Monachium dnia
5 pazdziernika 1973 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737),

iv.  Rozporzadzenie Rady (WE) NR 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r.
w sprawle wspollnotowego znaku towarowego (Dz. U. UE L
z 14.01.1994 r.),

v.  Rozporzadzenie w sprawie wzoréw wspolnotowych (Dz. U. UE L

z 5.01.2002 r.).

Jesli chodzi o ochrone praw autorskich, to istotne znaczenie ma tu Konwencja
bernenska o ochronie dziet literackich 1 artystycznych zawarta w Bernie 9 wrze$nia

1886 r. (Zalacznik do Dz. U. z 1990 r. Nr 82, poz. 474).
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1.3. Pojecie wlasnosci intelektualnej

1.3.1. Dlaczego warto chroni¢ wlasnoé¢ intelektualna?

Osiagniecia czlowieka w sferze wartoéci niematerialnych sa pochodna
nakladu pracy i érodkéw, a takze kreatywnosci i talentu przy uwzglednieniu
aktualnego stanu wiedzy, sprzezone z potencjalem produkcyjnym przedsiebiorstwa
stanowia o sile danego podmiotu na rynku. Oczywiscie utrzymanie takiego zasobu
skladnikéw materialnych i niematerialnych a takze potrzeba ciagltego rozwoju sa
kosztowne, stad uzasadnieniem dla ponoszenia wysokich nakladéw jest oczekiwanie
na wygenerowanie dzieki tym skladnikom wyzszej wydajnoéci produkeji, wzrostu
sprzedazy, a w konsekwencji zwiekszenie dochodow. Aby to zapewni¢ niezbedna jest
ochrona innowacyjnos$ci 1 maksymalne wykorzystanie pierwszenstwa wprowadzenia
danego produktu na rynek. Oczywiste jest, ze brak ochrony powyzszych wartosci
skutkowa¢ moze szybkim nasladownictwem produktow przez podmioty
konkurencyjne 1 udaremnieniem strategicznych planéw danego przedsiebiorstwa,
a nawet grozi¢ moze wygenerowaniem znacznych strat.

Oczywiscie podstawowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego maja
Innowacyjne rozwigzania w sferze technicznej (technologie), ktore lacza sie z réwniez
z rozwojem innych dziedzin, w tym teorii zarzadzania, bez czego sam tytul wlasnosci
danego prawa niematerialnego oparty tylko na przestankach ekonomicznych, takich
jak wysoko$é¢ zainwestowanych Srodkéw, skala poniesionego ryzyka moze okazaé sie
niewystarczajacy. Bez wsparcia powolanych do ochrony wlasno$ci intelektualnej
podmiotéw jednostka jest na przegrane] pozycji w konfrontacji z nieuczciwag
konkurencja, zywotnie zainteresowana w skopilowaniu produktéw czy technologii,
ktore odnosza sukces gospodarczy. Silny system ochrony wilasnosci intelektualne)
jest istotny nie tylko dla ochrony danego innowacyjnego rozwiazania, ale ma réwniez
znaczenie dla stopy rentowno$ci danego przedsiewziecia. Truizmem jest
stwierdzenie, ze dzialalno$¢ badawczo-rozwojowa jest bardzo kosztowna,
a dodatkowo z punktu widzenia przedsiebiorcy ponoszenie tych kosztéw zwiazane
jest wysokim ryzykiem w kontekécie niepewnego rezultatu tego typu dziatan.

Decyzje przedsiebiorcy wyznaczane sa gtownie poprzez sytuacje na rynku, na
ktorym on dziata. W teorii wskazuje sie czesto na dwie modelowe struktury rynkowe,
tj. tzw. konkurencje doskonala oraz monopol. Konkurencja doskonata to stan, gdzie
na danym rynku wystepuje znaczna liczba kupujacych i sprzedajacych, a zadna ze

stron nie ma na tyle mocnej pozycji by samodzielnie wptywaé na cene rynkowa.
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Przeciwienstwem tej sytuacji jest monopol, ktéry polega na tym, iz przedsiebiorstwo
posiadajace pozycje monopolistyczna (Jedyny dostawca danego dobra na rynku) nie
bierze pod uwage zachowania innych przedsiebiorstw, poniewaz nie konkuruja oni
z oferta monopolisty, stad ma on mozliwos¢ arbitralnego ustalania ceny, ktéra bedzie
dla niego korzystna, jedynym czynnikiem ograniczajacym decyzje takiego
przedsiebiorcy jest w zasadzie potencjalny oraz realny popyt na dane dobro.
Przyczyny powstawania monopolu moga by¢ rozmaite, jednak nie bedziemy sie
zajmowac ta problematyka, a jedynie wskazemy, iz taki stan rzeczy rodzi specyficzne
uwarunkowania jesli chodzi o posiadanie patentu, praw do znakéw towarowych,
wzoréw przemystowych, czy innych praw niematerialnych. Oczywiécie z punktu
widzenia konsumenta — koncowego odbiorcy oferowanych dobr, korzystniejsze jest
istnienie rynku konkurencyjnego, a stan monopolu sprzyja ustalaniu wyzszych
kosztéw zwigzanych z nabywaniem okreslonych débr.

Jednakowoz z drugiej strony uzyskanie przez dany podmiot okreslonych praw
wylacznych z punktu widzenia produkeji 1 dystrybucji danego produktu
z perspektywy samego wytwoércy jak 1 w szerszym kontekScie moze wplywaé na
wzrost efektywnos$ci procesu gospodarowania, podejmowaniu wysitku zwigzanego
z podejmowaniem kolejnych projektéw innowacyjnych, czy tez stuzy zwiekszeniu
wydajnoéci pracy. Stad rozwiazania systemowe nakierowane na ochrone wlasnosci
intelektualnej czy tez promujace podejmowanie badan sluzacych opracowywaniu
nowych technologii, np. ulgi fiskalne, dofinansowywanie nauki moga skutkowac
zwiekszeniem konkurencyjnosci gospodarki 1 dziatajacych w jej ramach
przedsiebiorcow.

Kreowanie rozwiazan innowacyjnych, a nastepnie ich gospodarcze
wykorzystanie wymaga nie tylko wiedzy technicznej, a takze znajomos$ci zagadnien
ekonomicznych, prawnych, oraz umiejetnoSci zarzadzania przedsiewzieciami.
W chwili obecnej przewaga technologiczna i1 konkurencyjnosé nie jest juz tak bardzo
uzalezniona od wielkosci przedsiebiorstwa czy tez posiadanych zasob6éw pienieznych,
a $rodek ciezko$ci przesuwa sie w kierunku posiadania kapitalu ludzkiego,
technologii czy tez innego rodzaju wiedzy, ktore wymagaja specjalnej ochrony
prawnej. Odpowiedzia na to zapotrzebowanie sa regulacje zawarte w prawie
wlasnosci intelektualnej, sluzace zabezpieczeniu niematerialnych sktadnikow
przedsiebiorstwa. Definiujac zakres praw wlasnosci intelektualnej wskazuje sie
zwykle na takie pojecia jak: patent, prawa ochronne obejmujace wzory przemyslowe

1 znaki towarowe (wlasno§¢ przemyslowa) oraz prawa autorskie 1 prawa pokrewne.
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Wspélnym mianownikiem dla wymienionych praw jest mozliwo$§¢ zakazania przez
uprawnionego  innym podmiotom okre$lonych  czynnoSci  zwiazanych
z wykorzystaniem débr objetych ochrona.

Czestym bledem przedsiebiorcéw jest lekcewazenie znaczenia ochrony ich
potencjalu zwigzanego z posiadanymi zasobami niematerialnymi. Pokutuje
przekonanie, iz uzyskanie ochrony prawnej jest kosztowne i skomplikowane lub tez
zaklada sie, 1z nie istnieje zagrozenie ze strony konkurencji jeéli chodzi o podstepne
przejecie okreslonej wiedzy. Prawo wlasnoéci intelektualnej podlega jednak ciaggtemu
rozwojowl, wiele zmienia sie réwniez jesli chodzi o dochodzenie tej ochrony np. przed
sadem.

Warto jednak zdaé¢ sobie sprawe, iz decyzja dotyczaca uzyskania ochrony
posiadanych praw wlasnosci intelektualnej moze stanowi¢ o przyszltym sukcesie lub
porazce planowanych dziatan gospodarczo-biznesowych. Warto pamietaé, iz prawa
wlasno$ci intelektualnej sa nie tylko narzedziem stuzacym dzialaniom
defensywnym, ale rowniez ofensywnym. Podmiot, ktéry zlekcewazy kwestie ochrony
swoich débr niematerialnych wystawia sie na ataki ze strony konkurencji, ktora
moze nasladowaé produkty mogace odnie$é sukces biznesowy. Historia zna wiele
takich przypadkdéw 1 to réwniez w odniesieniu do znanych i duzych przedsiebiorstw,
ktore na wlasnej skorze przekonaly sie, 1z koszty zwiazane z ochrona wlasnosci
intelektualnej moga by¢ tylko niewielkim utamkiem kosztow zwigzanych
z wycofaniem produktu z rynku czy tez sporéw sadowych majacych na celu
zniweczenie podstepnych dziatan konkurencji.

Publikowane cyklicznie raporty OECD pos$wiecone gospodarce opartej na
wiedzy, od polowy lat 90. wskazuja na silng tendencje zmiany struktury
wytwarzania PKB w krajach wysoko rozwinietych. Sektory oparte na wiedzy,
technologii, innowacjach wytwarzaja obecnie znacznie powyzej 50% wartosci dodanej
rozwinietych gospodarek Swiata. Sektory te tworza réwniez coraz wiecej miejsc
pracy.

Gospodarka XXI wieku wytwarza produkty, ktore wymagaja coraz wiekszych
nakladéw o charakterze intelektualnym. Zjawisko to potwierdzaja dane
statystyczne, z ktorych wylania sie rosnacy trend liczby corocznie przyznawanych

patentow dla podmiotéw najbardziej rozwinietych gospodarek swiata.
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W gospodarce opartej na wiedzy gtéwnymi zrédtami przewagi konkurencyjnej
podmiotu rynkowego sa;
1) skuteczne zarzadzanie procesem poszukiwania nowych pomystéw — innowacji
produktowych, technologicznych, procesowych,
2) skuteczny transfer nowego pomystu w nowa jakosé 1 warto§¢ rynkowa, ktéra,
zaakceptuja konsumenci — skuteczna komercjalizacja pomystu,

3) skuteczna ochrona wytworzonej warto$ci intelektualne;j.

Ogoélnie zaprezentowane trendy rozwojowe, wraz z szybka internacjonalizacja
dzialalnoSci gospodarczej wskazuja, ze trwaly rozwd) gospodarczy moze zostac
zapewniony jedynie poprzez budowanie przewagi konkurencyjne] przez
przedsiebiorstwa prowadzace dzialalnos¢ oparta na innowacyjnych rozwigzaniach.

Wecigz zbyt male Srodki wlasne oraz trudnosci w dostepie do zewnetrznych
zrédet  finansowania innowacyjnych przedsiewzie¢ ograniczaja mozliwosci
przedsiebiorstw do prowadzenia dziatalno$ci w zakresie B+R, a tym samym
wdrozenia nowych rozwiazan pozwalajacych na wzmocnienie ich konkurencyjnej
pozycji. Innowacyjnos$é, wyznacznikéw kreatywnosci 1 tworczosSci to takze proces:

1) identyfikacji niezaspokojonych potrzeb konsumentow,
2) wytworzenia produktu (ustugi, towaru) odpowiadajacego zapotrzebowaniu,
3) utrzymania lub/i zwiekszenia udziatu rynkowego, zyskowno$ci oraz wartosci

przedsiebiorstwa.

1.3.2. Prawa autorskie a prawa wlasnosSci przemyslowej.

Wiele trudnosci nastrecza rozréznienie poszczegdlnych praw sktadajacych sie
na pojecie wlasnoéci intelektualnej. Tymczasem sprawa jest doéé prosta, tzn. termin
wlasnoéé intelektualna obejmuje prawa wlasnoSci przemyslowej oraz prawa
autorskie 1 prawa pokrewne, a takze tzw. know-how. Przynalezno$é danego prawa do
okreslonej kategorii, tj. do praw autorskich czy tez do praw wlasnoéci przemystowe;)
wyznaczaja ustawowe Kkryteria, jednak dla uproszczenia mozna wskazacd, iz prawa
wlasnoéci przemystowej udzielane sa przez powolany do tego podmiot, w Polsce jest
to Urzad Patentowy RP oraz kilka podmiotéw o zasiegu ponadkrajowym. Dla
powstania tego typu praw niezbedne jest wpis do odpowiedniego rejestru, natomiast
przedmiot tych praw jest okreslony w dokumentacji. Dla powstania praw wtasnosci
przemyslowej konieczna jest aktywno$¢ ze strony osoby uprawnionej. Warto

wskazaé, 1z ochrona na gruncie prawa wlasnoéci przemystowej] ma charakter
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terytorialny, co oznacza, iz moze sie okazal niezbedna prowadzenie kilku
postepowan w krajach mogacych byé potencjalnym rynkiem dla uprawnionego.
Catkowicie 1inacze] uregulowano kwestie ochrony praw autorskich,
a mianowicie dla powstania tego typu prawa wylacznego nie jest wymagana
aktywno§¢ twoércy, tzn. nie musi on podejmowaé dziatan zmierzajacych do objecia
ochrona jego tworczej aktywnos$ci, a przy tym ochrona powstaje zasadniczo we
wszystkich krajach na $wiecie réwnolegle. Obrazowo zakres pojecia wlasnoéé

intelektualna mozna przedstawié¢ w nastepujacy sposoéb:

Tabela 1. Wlasno$¢é intelektualna.l

WLASNOSC INTELEKTUALNA

prawo autorskie wlasnos$é przemystowa know-how
-utwory -wynalazki poufne informacje:
-przedmioty praw pokrewnych | -wzory uzytkowe -techniczne,
-wzory przemystowe -technologiczne
-znaki towarowe -organizacyjne
-oznaczenia geograficzne -gospodarcze
-topografie uktadéw scalonych
-nowe odmiany ro§lin
-oznaczenia przedsiebiorstw

Prawo autorskie oraz wlasnoéé przemyslowa to podstawowe kategorie
wlasnosci intelektualnej, wyroznia sie tez trzecia kategorie, tj. know-how, ktoéra
cechuje sie pewna odmiennosécig konstrukeyjna, gdyz przyjmuje sie, iz jest to pewien
chroniony stan faktyczny. Niektorzy plasuja jednak te kategorie w ramach wlasnosci
przemystowe;j.

NajproSciej rzecz ujmujac wlasno$§é¢ intelektualna to wytwory ludzkiego
umyslu o charakterze niematerialnym. Z punktu widzenia prawa wskazuje sie na
przedmioty praw wylacznych, takie jak wynalazki czy utwory lub na okreslony stan
faktyczny objety ochrona, np. tajemnice przedsiebiorstwa.

W ujeciu historycznym pojecie whasnosci w zakresie dobr niematerialnych si¢gaja
czasOw rewolucji francuskiej. Jednakze za poczatek miedzynarodowej ochrony wiasnoSci
intelektualnej powszechnie przyjmuje si¢ przyjecie Konwencji Paryskiej o ochronie wlasnosci

przemystowej (Paris Convention for the Protection of Industrial Property) w roku 1883. Trzy

1 Zr6dlo: Opracowanie wlasne.
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lata pozniej dosztlo do zawarcia Konwencji Bernenskiej o ochronie dzietl literackich

i artystycznych (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works).

Cechy wspdlne praw wiasnosci intelektualnej:

1) Wytacznos¢. Tylko uprawniony posiada tytut prawny na korzystanie i rozporzadzanie
danym prawem, cho¢ istnieja tu pewne wyjatki w odniesieniu do niektorych rodzajow
praw, np. dozwolony uzytek (dot. badan naukowych),

2) Terytorialno$¢. W zasadzie odnosi si¢ do prawa wlasnosci przemystowej - prawa
wylaczne obejmujg terytorium zasadniczo jednego kraju, w ktérym ochrona zostala
przyznana. Tym samym, aby patent lub prawo ochronne na znak towarowy bylo
skuteczne poza granicami kraju, konieczne jest uzyskanie pozytywnej decyzji urzedu
patentowego panstwa, w ktorym poszukuje si¢ ochrony lub wykorzystanie
miedzynarodowej drogi ochrony przewidzianej przez osobne umowy miedzynarodowe.
Na obszarze Unii Europejskiej mozna uzyska¢ prawo na wspdlnotowy znak towarowy
i wzér przemystowy, ktorego ochrona rozcigga Si¢ od razu na cate terytorium UE.
(w przypadku prawa autorskiego, dzieki postanowieniom uméw mig¢dzynarodowych,
ochrona rozciaga si¢ de facto poza granice kraju, w ktéorym doszto do ustalenia utworu).
Kazde prawo dotyczace tego samego dobra niematerialnego funkcjonujace
w dwéch krajach jest od drugiego calkowicie niezalezne. Mozliwe jest zatem,
ze ten sam wynalazek zgloszony w dwodch krajach zostanie objety patentem
|w jednym z nich, a w drugim nie. Mozliwe jest tez, ze te same prawa
przystugiwaé beda w dwoch krajach réoznym osobom. Fakt istnienia, zakres
ochrony oraz podmiot uprawniony w jednym kraju sg bez znaczenia dla
sytuacji odpowiednich praw w innych krajach.

3) Zbywalno$¢. Prawo wiasnosci intelektualnej moga by¢ przenoszone, obcigzane
(licencja), dziedziczone. Zbywalno$¢ nie dotyczy pewnych uprawnien o charakterze
osobistym.

4) Instytucja wyczerpania. Prawa wilasnosci intelektualnej sa wykorzystywane przy
produkcji okreslonych towarow, jednak uprawniony z prawa wytacznego nie moze si¢
sprzeciwia¢ dalszemu obrotowi egzemplarza produktu, ktory zostat juz wprowadzony
do obrotu przez niego lub za jego zgoda. Poprzez instytucje wyczerpania uprawniony
traci jedynie mozliwos¢ dysponowania swymi wytacznymi uprawnieniami wzglgdem
konkretnego egzemplarza towaru na rzecz jego faktycznego wiasciciela. Pod wzglgdem

zasiggu mozna mowi¢ 0 wyczerpaniu krajowym, regionalnym i s$wiatowym.
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1.4. Prawo autorskie

Przedmiotem prawa autorskiego jest utwor, czyli kazdy przejaw dzialalnosci
twoérczej ustalony w jakiejkolwiek postaci. Aby korzystaé z ochrony oferowanej przez
prawo autorskie utwor musi spelnia¢ okre§lone wymagania, w tym:

1) przestanke twoérczo$ci - utwoér powinien odznaczaé sie oryginalnoscia oraz
posiadac tzw. indywidualny charakter (np. zwykta instrukcja, czy wypelniony
formularz nie bedzie objete ochrona prawno-autorska),

2) przeslanka wustalenia - ochrona utworu powstaje juz z mocy ustawy
w momencie jego ustalenia, czyli wyrazenia w jakiejkolwiek postaci,
pozwalajacej na percepcje — zadne inne formalnoSci nie sa tutaj potrzebne,
w szczeg6lnosci rejestracja utworu, zgloszenie do odpowiedniego organu, itp.
Zamieszczanie adnotacji o zastrzezeniu praw, czy tzw. noty copyrightowej (©)
réwniez nie jest konieczne do powstania ochrony, aczkolwiek zabieg ten
posiada pewne praktyczne znaczenie przy ustalaniu autorstwa, zatem moze

by¢ zalecany.

Utwor jest dobrem niematerialnym, ktore zostaje ucieleSnione w noéniku
materialnym. Ochrona prawno-autorska sa objete kazde przypadki tworczosci
niezaleznie od warto§ci, przeznaczenia 1 sposobu wyrazenia. Podlegaé¢ ochronie beda,
zatem zarowno przypadki tzw. sztuki wysokiej, jak 1 np. nieporadny rysunek
dziecka. Z punktu widzenia przedmiotu opracowania istotne jest, ze dzielem moze
by¢ roéwniez dokumentacja techniczna. Wazna konsekwencja ochrony prawno-
autorskiej jest fakt, ze pomysty, idee, sposoby postepowania, itd., ktére zostana
zawarte w utworze nie podlegaja ochronie. Prawo chroni bowiem jedynie forme
wyrazenia. Tym samym nie sa chronione, jako takie odkrycia, idee, procedury,
metody dzialania.

Co do =zasady, wuprawniony posiada wylaczno§¢ na korzystanie
1 rozporzadzanie utworem, ktora jest ograniczana przez dozwolone przypadki uzytku
publicznego (np. wykorzystanie w celach dydaktycznych 1 naukowych) lub
prywatnego (wykorzystanie utworu we wlasnym zakresie). Dzieki dozwolonemu
uzytkowl mozna, zatem w zakresie limitowanym ustawa korzystaé z utworu bez

zgody uprawnionego.

[EEN




PROCEDURA ZARZADZANIA WEASNOSCIA INTELEKTUALNA | 2010

Prawa autorskie dziela sie na:

1) uprawnienia o charakterze osobistym (takie jak prawo do autorstwa,
integralno$ci utworu), ktore maja charakter niezbywalny i pozostaja zawsze
przy tworcy,

2) prawa majatkowe (takie jak prawo do rozporzadzania 1 korzystania
z utworu), ktére mozna przenie$¢ na innag osobe lub obcigzyé prawem do
korzystania.

Prawo autorskie trwa 70 lat liczac od Smierci twoércy. Po uplywie tego okresu
dzieto przechodzi do domeny publicznej i mozna z niego w zasadzie swobodnie

korzystac.

1.5. Prawo wlasnosci przemyslowe;j
W obrebie wlasnoéci przemystowej wyrdznia sie nastepujace prawa:
1) patent,
2) prawo ochronne na wzor uzytkowy,
3) prawo ochronne na znak towarowy,
4) prawo z rejestracji wzoru przemyslowego,
5) prawo z rejestracji na oznaczenie geograficzne,
6) prawo z rejestracji topografii uktadu scalonego

7) prawo do odmiany roslin.

1.5.1. Patent
Wspdlna cecha tych praw jest to, ze w odrdéznieniu od prawa autorskiego,
powstaja one zasadniczo na mocy decyzji odpowiedniego urzedu, ktéora wydawana
jest po przejSciu procedury przepisanej prawem, co wigze sie rowniez z obowiazkiem
uiszczenia wymaganych optat.
Patent jest wylacznym prawem udzielanym na wynalazki. Uprawniony
z patentu posiada wyltaczno§¢ w zakresie korzystania 1 rozporzadzania z wynalazku
objetego patentem 1 moze zakazywac innym korzystania z wynalazku polegajacy na:
1) wytwarzaniu, uzywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub
importowaniu dla tych celéw produktu bedacego przedmiotem wynalazku lub
2) stosowaniu sposobu bedacego przedmiotem wynalazku, jak tez uzywaniu,
oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celow

produktéw otrzymanych bezposérednio takim sposobem.
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Wynalazki, ktore podlegaja opatentowaniu, musza odznaczaé sie
nastepujacymi cechami:
e nowoscia,
e poziomem wynalazczym,

¢ mozliwoécia przemyslowego zastosowania.

Ponadto wynalazek powinien mie¢ charakter techniczny. Za wynalazki nowe
uwaza sie wynalazki, ktore w tzw. dacie pierwszenstwa (zazwyczaj dacie zgloszenia
do ochrony) nie sa czescia obecnego stanu techniki. Co wazne, wynalazek powinien
by¢ nowy w skali Swiatowej. Poprzez wynalazek odznaczajacy sie poziomem
wynalazczym rozumie sie rozwigzanie, ktore nie posiada oczywistego charakteru.
Jako miarodajne kryterium oczywistoSci przyjmuje sie poziom wiedzy przecietnego
specjalisty z danej dziedziny.

Patent zostaje udzielony na okres 20 lat. Wyjatkiem jest tzw. dodatkowe
prawo ochronne, ktére moze przedluzyé ochrone produktéw leczniczych 1 §rodkéow
ochrony ro$lin maksymalnie do 25 lat.

Ochrona wynalazku trwa od momentu jego zgloszenia do opatentowania.

1.5.2. Wzér uzytkowy

Wzor uzytkowy okreslany jest jako nowe 1 uzyteczne rozwigzanie
o charakterze technicznym, dotyczace ksztaltu, budowy 1 zestawienia przedmiotu
o trwatlej postaci, przy czym uzyteczno$é takiego rozwigzania wyraza sie mozliwoscia,
osiagniecia celu majacego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu
z wyrobu o cechach wzoru uzytkowego. W odréznieniu od wynalazku, nie jest
konieczne wykazywanie przestanki nieoczywistosci (poziomu wynalazczego). Z tej
racji wzory uzytkowe sa nazywane ,malymi wynalazkami”. Przykladami wzorow
uzytkowych moga by¢ ergonomiczne oparcia, ksztalt klamki, itp. Prawo ochronne na

wzor uzytkowy udzielane jest na okres 10 lat bez mozliwosci przedluzenia.

1.5.3. Znak towarowy

Znakiem towarowym moze by¢ kazde oznaczenie, ktére mozna przedstawic
w sposéb graficzny pod warunkiem, ze oznaczenie takie nadaje sie do odréznienia
w obrocie towarow lub uslug jednego przedsiebiorstwa od towaréw lub ustug innego
przedsiebiorstwa. W szczegdélnosci znakiem towarowym moze byé wyraz, rysunek,
ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub
opakowania, a takze melodia lub inny sygnal dzwiekowy. Uprawniony nabywa

wylaczne prawo do postugiwania sie znakiem towarowym w sposéb zawodowy lub




PROCEDURA ZARZADZANIA WEASNOSCIA INTELEKTUALNA | 2010

zarobkowy. Prawo ochronne na znak towarowy udzielane jest na okres 10 lat

z mozliwo$cia przedluzenia co sprawia, ze prawo wylaczne moze trwaé tutaj

w nieskonczonosé.

1.5.4. Znak przemyslowy

Wzorem przemyslowym jest nowa 1 posiadajaca indywidualny charakter
postaé¢ wytworu nadana mu w szczegdlno$ci przez cechy linii, konturéw, ksztattow,
kolorystyke, strukture lub materiat wytworu oraz przez jego ornamentacje. Podobnie
jak we wczes$niejszych przypadkach, wymagana jest tutaj przestanka nowosci oraz
indywidualnego charakteru, ktéry jest tu interpretowany nieco inaczej. Mianowicie
wystepuje on wtedy, jezeli ogbélne wrazenie, jakie wywoluje na zorientowanym
uzytkowniku, rézni sie od ogdlnego wrazenia wywolanego na nim przez wzor juz
znany, czyli publicznie udostepniony przed data pierwszenstwa. Prawo z rejestracji

na wzor przemystowy moze trwacé 25 lat.
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1.6. Tajemnica przedsiebiorstwa - know-how

Za tajemnic¢ przedsigbiorstwa (poufne know-how) uwaza si¢ nieujawnione do
wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsicbiorstwa
lub inne informacje posiadajgce wartos¢ gospodarcza, co, do ktorych przedsigbiorca podjat
niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci. W odréznieniu od przedstawionych wyzej
praw wylacznych nie mamy tu do czynienia z prawem, ktore powstaje na mocy odpowiedniej
decyzji urzedu lub tez mocy samego prawa, lecz z chronionym stanem faktycznym, ktorego
ochrona powstaje i utrzymuje sie z racji utrzymywania sie okreslonej kategorii informacji
w tajemnicy. Czas ochrony nie jest w zwigzku z tym tu limitowany w sposob odgorny przez
przepis prawa, lecz trwa tak dtugo jak trwa stan tajemnicy. Informacje te posiadaja jednak duze
znaczenie gospodarcze, ktore rowniez Sa przedmiotem transferu, jak np. rozbudowane
technologie o charakterze innowacyjnym. Stanowig tez istotny sktadnik wartosci
przedsichiorstwa, co sprawia, ze ich gospodarczy charakter jest zblizony do klasycznych prawa
wilasno$ci intelektualnej. Przyjmuje sie, ze zapewnienie tajemnicy jest najprostsza
forma ochrony débr niematerialnych i to niezaleznie od tego, jaki rezim ochrony
ostatecznie zostanie zastosowany. Wyliczajac zalety utrzymywania w tajemnicy
okres$lonych informacji mozna wskazac:

1) brak ograniczen prawnych co do przedmiotu ochrony — w ten sposéb mozna
chronié¢ wszystko, co da sie w praktyce zachowaé w tajemnicy,

2) ochrona jest prawie darmowa; koszty zwigzane sa jedynie z zastosowaniem
fizycznych (np. sejf) lub prawnych (np. umowy o poufnosci) Sérodkow
zmierzajacych do utrzymania stanu tajemnicy; koszty te sa jednak
nieporéwnywalne na przyktad z kosztami miedzynarodowej ochrony patentu,

3) wysoka skuteczno$¢ — np. nie ma mozliwosci obejscia patentu, poniewaz nikt

nie wie, co tak na prawde podlega ochronie.

Istnieja tez jednak =zagrozenia zwigzane z tym sposobem ochrony,
a w szczegblnosci:
1) Zagrozenie utrata stanu tajemnicy. Ochrona oparta jest na pewnym stanie
faktycznym — braku wiedzy u innych oséb. Ustanie tego stanu faktycznego
1 upowszechnienie wiedzy powoduje koniec ochrony. Stopien zagrozenia
zalezy gltéwnie od charakteru przedmiotu objetego tajemnica. Jezeli zasada
dzialania urzadzenia jest mozliwa do zrozumienia na podstawie produktu
wprowadzanego do obrotu, to jasnym jest, ze ta forma ochrony bedzie

dostepna tylko do momentu uruchomienia sprzedazy. Na drugim krancu
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znajduja, sie sytuacje dotyczace na przyklad substancji chemiczne)
powstajacej] w wyniku reakcji wywolywane] przez przechowywany w sejfie
skladnik, ktéry jest dostepny tylko dla jednej osoby w przedsiebiorstwie;

2) Niezalezne opatentowanie. Daleko bardziej niebezpieczna jest jednak
sytuacja, w ktérej osoba trzecia niezaleznie uzyskuje wiedze o rozwiazaniu,
a nastepnie na przyktad patentuje je. W tej sytuacji, przy zalozeniu braku zlej
wiary tej osoby, dysponent tajemnicy przedsiebiorstwa bedzie mial jedynie
mozliwo$§¢é kontynuowania swojego dzialania w niezmienionym zakresie (tzw.

prawo uzytkownika uprzedniego).

Pomimo wspomnianej prostoty ochrony istnieja pewne minimalne warunki,
jakie nalezy spelni¢, aby ochrona tajemnicy przedsiebiorstwa mogla mieé
zastosowanie. Sa nimi mozliwo$¢ okreslenia przedmiotu ochrony oraz
kontynuowania podjecia nalezytych staran w celu utrzymania stanu poufnosci.
Najkorzystniejsza jest sytuacja, w ktorej nie udostepniamy nikomu informacji
o przedmiocie ochrony. Z praktycznego punktu widzenia jest to jednak bardzo
trudne. Nawet w pierwszych fazach zycia projektu, kiedy ochrona tajemnicy jest
najintensywniej stosowana, istnieje czesto konieczno$é¢ przedstawienia projektu
podwykonawcom, inwestorom itp. W tych sytuacjach dla zabezpieczenia sie przed
utrata, ochrony konieczne jest podpisanie zobowigzan o poufnoéci. Zobowiazanie
takie moze by¢, 1 czesto jest, elementem innych umoéw dotyczacych na przykitad
wspélpracy przy rozwoju projektu. Zobowigzania do poufno$ci powinny byé
podpisane przez wszystkie osoby, ktére moga uzyskaé¢ dostep do projektu. Zatem nie
tylko przez prezesa spotki, ktéra bedzie testowaé produkt, ale takze przez wszystkie
osoby faktycznie prowadzace testy, jezeli charakter ich dzialan pozwala na

zapoznanie sie z chronionym przedmiotem.
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2. Podmioty zwiazane z ochrona wlasnosci intelektualnej

2.1. Krajowe, miedzynarodowe i wspdlnotowe organizacje

ochrony wlasnos$ci intelektualnej.
Urzedy krajowe i ponadnarodowe zostaly powolane do ochrony wlasnoéci
przemyslowej, gdyz jak juz wspomniano prawa autorskie 1 prawa pokrewne sa

chronione bez podejmowania decyzji administracyjnych.

2.2. WIPO

Swiatowa Organizacja Wtasnosci Intelektualnej (World Intellectual Property
Organization, skrot WIPO) zostala utworzona na mocy konwencji podpisanej
w Sztokholmie w 1967 r.6, ktéra weszla w zycie w 1970 r. Jest to organizacja
miedzyrzadowa, stanowigca od 1974 r. wyspecjalizowana agencje Organizacji
Narodow Zjednoczonych. W istocie jednak WIPO stanowi przeksztalcong
organizacyjnie postaé powolanego juz w 1893 r.

Miedzynarodowego Biura zawiadujacego wskazanymi wyze] dwiema
konwencjami z zakresu ochrony wlasnos$ci intelektualnej: konwencjg paryska z 1883
r. oraz konwencja bernenska z 1886 r.7 Biuro za$§ powstato z potaczenia odrebnych
miedzynarodowych biur administrujacych wskazanymi konwencjami. Siedziba
WIPO jest Genewa. WIPO administruje szeregiem umoéw miedzynarodowych.
Praktycznie najbardziej doniosle sa dwie z nich: Uktad o Wspélpracy Patentowej
(Patent Cooperation Treaty - PCT) oraz Porozumienie madryckie dotyczace
miedzynarodowego rejestrowania znakow towarowych (z 1891 r.) oraz Protokoét
madrycki w sprawie rejestrowania znakéw towarowych (z 1891 r.)

Uktad PCT przewiduje, ze uzyskanie ochrony patentowej wymaga dokonania
tylu zgloszen, w ilu krajach sie jej poszukuje (z wyjatkiem przypadkow, gdy grupa
panstw powola wspdllny urzad patentowy). Oczywista tego konsekwencja jest
konieczno$é spelnienia formalnych wymogoéw przyjetych w danych krajach, w tym —
dokonanie zgltoszenia w ich jezykach narodowych. ,,Uklad PCT ustanawia system
umozliwiajacy uzyskiwanie ochrony w dowolnej liczbie krajéw przynaleznych do
ukladu na podstawie jednego tylko zgloszenia, dokonanego w jednym urzedzie,
sporzadzonego w jednym tylko jezyku (jezeli zgloszenie jest dokonywane w lokalnym
urzedzie patentowym, to jest to najczesciej jezyk ojczysty zglaszajacego). Nie jest to

system udzielania patentéw, lecz system dokonywania (jednego) zgloszenia w celu
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uzyskania wielu patentéw, gdyz pomimo wejécia w zycie tego ukladu udzielanie
patentéw pozostalo wylaczng domena narodowych 1 regionalnych urzedéw

patentowych.

Porozumienie madryckie uzaleznialo mozliwo$é zgltoszenia miedzynarodowego
znaku towarowego od uprzedniej rejestracji krajowej, ktéra powinna zostaé
uzyskana w zaledwie 6-miesiecznym terminie. Nowa wersja Porozumienia
madryckiego zostala dodana w formie ,protokotu”, ktéry umozliwia uzyskanie
rejestracji miedzynarodowej dokonanej jednym podaniem, w jednym jezyku, na
podstawie wniosku o rejestracje narodowej. Ochrona nastepuje w takich krajach —

sygnatariuszach tej umowy miedzynarodowej, ktore wskaze zglaszajacy.

Urzad ds. Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (OHIM) z siedziba w Alicante
w Hiszpanii. Urzad ten zajmuje sie ochrona znakéw wspélnotowych 1 wzorow
wspoélnotowych. Udzielone przez ten urzad prawa sa skuteczne na calym obszarze
Unii Europejskiej. Europejski Urzad Patentowy (EPO) z siedziba w Monachium.
Istota systemu patentu europejskiego jest to, ze na podstawie jednego zgloszenia
zostaje przeprowadzone jedno postepowanie przed EPO, 1 w razie stwierdzenia, ze
spelnia ono przestanki zdolnoéci patentowej, zostaje udzielony patent, ktéry jest
skuteczny w tych krajach—sygnatariuszach konwencji monachijskiej, ktére wskaze
zglaszajacy. Jest to wiec szczegdlna procedura udzielania patentéw krajowych, gdyz
w wyniku jednego postepowania dochodzi do wydania , wiazki” patentéw. Patent od
chwili udzielenia podlega na terytorium kazdego panstwa takim zasadom, jak gdyby
zostal udzielony przez lokalny urzad patentowy, a jego los w jednym panstwie nie
wplywa na sytuacje prawng w innym. Przykladowo, patent europejski udzielony na
ten sam wynalazek moze w krajach: A — zostaé uniewazniony, B — wygasnaé
z powodu nieuiszczenia oplaty, C — funkcjonowaé normalnie, natomiast w D — by¢

przedmiotem licencji przymusowe;.

Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem
administracji rzadowej (utworzonym 28 grudnia 1918 roku). Zajmuje sie
udzielaniem ochrony prawnej na przedmioty wlasnoséci przemyslowej, takie, jak:
wynalazki, wzory uzytkowe, wzory przemystowe, znaki towarowe, oznaczenia

geograficzne 1 topografie uktadéw scalonych.
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Europa nie jest jedynym obszarem, na ktérym nastepuje instytucjonalna
integracja ochrony wlasnoéci przemystowej. W szczegblnoéci nalezy wskazaé
nastepujace porozumienia regionalne:

1) Péinocnoamerykanskie porozumienie z 1992 r. w sprawie utworzenia strefy
wolnego handlu (NA FTA),

2) Konwencja moskiewska z 1994r. o udzielaniu patentéw euroazjatyckich,

3) Porozumienie zawarte w 1977 r. w Bangui o powolaniu Afrykanskiej

Organizacji Wtasnosci Intelektualnej (OAPI),

4) Porozumienie zawarte w Lusace w 1976 r. o powotaniu Afrykanskiej

Regionalnej Organizacji Wlasnoséci Przemystowej (ARIPO).

2.3. Urzad Patentowy RP

Urzad Patentowy RP jest centralnym organem administracji rzadowej
udzielajacym patentéw, praw ochronnych na znaki towarowe 1 innych praw
wlasnosci przemyslowe;.

Podstawowym jego zadaniem jest udzielanie praw wytacznych na przedmioty
ochrony wlasnosci przemystowej. Realizowane jest to poprzez:

1) udzielanie ochrony prawnej na przedmioty wlasnos$ci przemystowej,
2) gromadzenie 1 udostepnianie dokumentacji i literatury patentowej,

3) wspdéltworzenie 1 popularyzowanie zasad ochrony wlasnosci przemystowe;.

Podstawowe zadania urzedu dotyczace udzielania 1 utrzymywania ochrony
prawnej, sa realizowane w oparciu o ustawodawstwo krajowe dla zgloszen
wnoszonych bezpoérednio do urzedu oraz w oparciu o0 porozumienia
miedzynarodowe: dla zgloszen wynalazkéw 1 wzoréw uzytkowych — w trybie Uktadu
o wspotpracy patentowej (PCT) 1 zgloszen znakéw towarowych — w trybie
Porozumienia madryckiego o miedzynarodowej rejestracji znakow 1 protokotu do tego

porozumienia.

Dane kontaktowe:

URZAD PATENTOWY RP

Al. Niepodleglosci 188/192, 00-950 Warszawa
tel.: (22) 825 80 01

www.uprp.pl
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2.4. Polska Izba Rzecznikéw Patentowych

Rzecznicy patentowi wystepuja w charakterze pelnomocnikéw przed Urzedem
Patentowym RP, sadami administracyjnymi oraz przed innymi sadami i organami
orzekajacymi w sprawach wtasnos$ci przemystowe;.

Rzecznicy patentowi 1 aplikanci tworza, Polska Izbe Rzecznikéw Patentowych
— samorzad zawodowy, do ktérego zadan nalezy w szczegdlno$ci zapewnianie
warunkéw nalezytego wykonywania zawodu, reprezentowanie rzecznikow
patentowych 1 aplikantéw, wspédldziatanie w ksztaltowaniu 1 stosowaniu prawa
wlasno$ci przemystowej, doskonalenie zawodowe 1 ksztalcenie aplikantow,
sprawowanie nadzoru nad nalezytym wykonywaniem zawodu.

Od 1 marca 2004 r. polscy rzecznicy patentowi, ktorzy zostali wpisani na liste
Europejskiego Urzedu Patentowego w Monachium, uzyskujac tytul europejskiego
rzecznika patentowego (European Patent Attorney, Zugelassener Vertreter vor dem
EPA, mandataire en brevets européens), moga reprezentowaé¢ klientow przed tym
Urzedem. Natomiast od 1 maja 2004 r. polscy rzecznicy patentowi wpisani na liste
zawodowych pelnomocnikow w sprawach znakéw towarowych 1 wzoréw pelniq te role
przed unijnym Urzedem Harmonizacji Rynku Wewnetrznego (Znaki Towarowe
1 Wzory) w Alicante. Polska Izba Rzecznikéw Patentowych uczestniczy w pracach
europejskiej organizacji Committee of National Institutes of Intellectual Property
Attorneys (CNIIPA). Na stronie internetowej PIRP znajduja sie listy kancelarii

patentowych z dwunastu okregdw.

Dane kontaktowe:

POLSKA IZBA RZECZNIKOW PATENTOWYCH
ul. Madalinskiego 20 lok. 2, 02-513 Warszawa
tel./fax: 022 646 40 12

www.rzecznikpatentowy.org.pl

e-mail: info@pirp.org.pl
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2.5. Europejski Urzad Patentowy
Organ wlasciwy w zakresie udzielania patentow europejskich. Zawiera
bardzo obszerny dzial pod nazwa ,Toolbox for applicants” z wyczerpujacymi

informacjami dotyczacymi postepowania w przypadku dzialan podejmowanych

z wlasno$cia przemystowa.

Dane kontaktowe:

EUROPEJSKI URZAD PATENTOWY

European Patent Office, 80298 Munich, Germany
tel.: +4989/2399 0, fax: +4989/2399 4465

EPO Customer Services
tel.: +4989/23 99-4636

www.european-patent-office.org

2.6. Urzad Harmonizacji w Rynku Wewnetrznym

Zajmuje sie udzielaniem praw ochronnych na wspdlnotowe znaki towarowe
oraz wspélnotowe wzory przemystowe. Oprocz bogatych informacji na temat
procedur oraz praktycznego funkcjonowania procedury zgloszeniowej pozwala takze

na dokonywanie zgloszen on-line.

Dane kontaktowe:

Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante, SPAIN
tel.: + 34 96 513 9100, fax: + 34 96 513 1344

www.oami.eu.int

2.7. Urzad Patentowy Stanéw Zjednoczonych
Amerykanski urzad udzielajacy praw wylacznych na wynalazki 1 znaki
towarowe. Bardzo obszerna strona zaréwno pod wzgledem informacyjnym jak

réwniez umozliwiajaca monitorowanie zgloszen w toku. www.uspto.gov

2.8. Swiatowa Organizacja Wlasnosci Intelektualne;j

Ma bardzo szerokie zadania zwiagzane z miedzynarodowym obrotem
w zakresie wlasnoéci intelektualnej. W szczegdélno$ci zajmuje sie ona
administrowaniem systemem rejestracji miedzynarodowych znakéw towarowych
(www.wipo.int/madrid/en) oraz  miedzynarodowych  zgloszen  patentowych

(www.wipo.int/patentscope/en). www.wipo.int

N
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2.9. IPR Helpdesk
Jednostka ta jest inicjatywa Unii Europejskiej zajmujaca sie szerzeniem
informacji na temat wlasnosci przemystowej 1 jej gospodarczego znaczenia. Powstata
przede wszystkim w celu udzielania pomocy potencjalnym i aktualnym uczestnikom
projektéw badawczo-rozwojowych finansowanych przez Wspéblnote w zakresie
szeroko pojetego prawa wlasnosci intelektualne;.
Informacje na temat prawa wlasnoSci intelektualnej zamieszczone sg takze
na stronach Unii Europejskie;j:
e www.europa.eu.int/comm/internal_market/indprop/index_en.htm -
w zakresie prawa wlasnoéci przemyslowej,
e www.europa.eu.int/comm/internal_market/copyright/index_en.htm -

w zakresie praw autorskich.

W odniesieniu do znakéw towarowych ciekawym zrédltem informacji sa strony
organizacji zrzeszajacych wlascicieli marek oraz prawnikéw zajmujacych sie ta
tematyka.

e Brytyjski Institute of Trade Mark Attorneys (www.itma.org.uk),
e Amerykanska organizacja International Trademark  Association

(www.inta.org).

W zakresie ochrony technologii oraz jej komercyjnego wykorzystania
ciekawym zrédlem informacji jest Licensing Executives Society (www.les.org).

Informacja patentowa on-line — wybrane profesjonalne internetowe bazy
informacji patentowych.

7 dostepem nieodplatnym:

o Espacenet (www.ep.espacenet.com) - To zbiér baz administrowanych
1 udostepnianych nieodplatnie przez FEuropejski Urzad Patentowy,
zawierajacych dane Dbibliograficzne, skroty, pelne teksty opisow
zgloszeniowych 1 patentowych: EP (europejskie), WO (miedzynarodowe)
oraz z ponad 50 krajow Swiata. Zawarto§¢ baz jest zmienna i rézna dla
roznych krajéw. Przyjazny interfejs (rowniez w jezyku polskim:
www.pl.espacenet.com), wiele objasnien, mozliwoéé¢ wyszukiwania wedlug
réznych kryteriow.

¢ On-line European Patent Register (www.european-patent-
office/epidos/epr.htm) - Baza udostepniana przez European Patent Register

(EPO) zawierajaca wszystkie opublikowane zgloszenia EP oraz
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opublikowane zgloszenia WO (miedzynarodowe) z wyznaczeniem
przynajmniej jednego kraju Konwencji o Patencie Europejskim. Dla
kazdego zgloszenia baza zawiera obszerne dane bibliograficzne oraz
aktualny stan prawny (dane proceduralne); mozliwos$¢ poszukiwan wedlug
réznych danych bibliograficznych; baza uaktualniana codziennie.

e Patent Full-Text and Full-Page Image Databases
(www.uspto.gov/patft/) - Baza utworzona 1 administrowana przez USPTO
(urzad patentowy USA), zawierajaca pelne teksty dokumentow
patentowych US od 1976 r., faksymile od 1790 r. oraz opublikowane
zgloszenia od 15 marca 2001 r. Posiada mozliwoé¢ wyszukiwania prostego
(wg jednego kryterium) i bardziej zaawansowanego (z uzyciem operatorow
logicznych); patenty z lat 1790-1976 moga byé¢ wyszukiwane tylko wedlug
numeru patentu 1 klasyfikacji US.

e DEPATI Snet (www.depatisnet.dpma.de) - Serwis Niemieckiego Urzedu
Patentéw 1 Znakéw Towarowych zawierajacy dokumenty patentowe
z calego $éwiata w oryginalnym jezyku dokumentu; dostepna informacja

biograficzna, a takze pelne teksty dokumentow.

Z dostepem odplatnym:

o INPADOC (www.european-patent-office.org/inpadoc/) System najbardziej
rozleglych baz patentowych, tworzony 1 administrowany przez EPO,
zawierajacy ok. 95% wszystkich patentéw publikowanych na éwiecie od
1973 r. Najwazniejsze bazy INPADOC to:

1) PFS (Patent Family Service), ponad 25 mln rekordéw zawierajacych
,rodziny patentéw” od 1968 r.,
2) PRS (Patent Register Service), ponad 43 mln rekordéw ze stanem

prawnym dokumentéw od 1978 r.

Baza INPADOC zawiera informacje o zgloszeniach 1 patentach japonskich
w jezyku angielskim.
e Derwent World Patent Index
www.scientific.thomson.com/products/categories/patent/
Obszerna, doskonale opracowana przez firme Derwent baza
patentowa. Udostepnianie takze za posrednictwem: Questel.Orbit, Dialog,
STN. Podstawowa zawarto$é: ok. 9 mln wynalazkéw z calego $wiata

(,rodzin patentéow”), ok. 19 mln patentéow, ok. 3 mln rysunkéw (od 1988 r.),
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skréty opiséw (od 1975 r.); dokumentacja patentowa z ponad 40 krajow
i organizacji miedzynarodowych. Wazne cechy: rozszerzony tytutl
wynalazku oraz jasne 1 zwiezle streszczenie — opracowywane przez
specjalistow; szczegdlowe indeksowanie przedmiotowe, wysoki stopien
standaryzacji danych; specjalna, wlasna klasyfikacja wprowadzona przez
firme DERWENT.

¢ Patent On-line Information System (www.european-patent-
office.org/jpinfo/) - To jedyne na $éwiecie zrdédlo kompletnych danych
o ochronie wlasnosci przemyslowej w Japonii. Zawiera patenty od 1955 r.,
wzory uzytkowe od 1960 r., wzory przemysltowe od 1965 r.; znaki towarowe
od 1902 r., jedyna baza z informacja o stanie prawnym JP, uaktualniania

co 2 tygodnie.
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3. Ochrona wlasnosci przemyslowej

3.1. Zagadnienia zwigzane z prawem patentowym

Prawo patentowe jest jednym z najczesciej uzywanych narzedzi ochrony
rozwigzan o charakterze technologicznym. W przeciwienstwie do ochrony rozwiagzan
jako tajemnicy przedsiebiorstwa podstawa ochrony w przypadku prawa patentowego
jest pelne przedstawienie chronionego rozwigzania w dokumencie zwanym opisem
patentowym. Dokument ten jest takze podstawa okreslenia przedmiotu ochrony
w przypadku sporu. Patent jest prawem udzielanym na ograniczony okres (do 20
lat).

Z ochrony prawnej nie moga skorzysta¢ wszystkie kategorie wytworow
ludzkiego intelektu. Mimo, i1z w sensie ekonomicznym stanowia zasob niematerialny
1 czesto istotnie przyczyniajacy sie do wzrostu wartosci przedsiebiorstwa, nie mozna
objaé ich prawnag ochrong. Przyktadowo zaliczy¢ do nich nalezy:

1) 1idee 1 pomysly rozwoju przedsiebiorstwa,

2) tematy badawcze rozwoju produktéow / ustug,

3) system wewnetrzne] organizacji pracy (schemat organizacyjny, podzial
obowiazkdéw, wewnetrzne procedury, dokumenty, materiaty, symbole, sposob
raportowania, itp.),

4) opublikowane opisy patentowe lub ochronne,

5) znaki firmowe uzyte w celach informacyjnych,

6) znane powszechnie od dawna formy plastyczne, przestrzenne lub muzyczne,

w tym réwniez wystawione na state w miejscach publicznych.

Aby dane rozwigzanie moglo podlega¢ ochronie patentowej, musi spelniaé
szereg wymogow okreslanych jako zdolno$é patentowa, tj. musi odznaczacé sie:
1) nowosciq — dane rozwigzanie nie moze by¢ przed data zgloszenia (lub data
pierwszenstwa) podane do wiadomo$ci publicznej w jakikolwiek sposéb
1 w jakimkolwiek miejscu 1 to nawet przez samego wynalazce, a wiec projekt
rozwigzania przed zgloszeniem musi by¢ tajemnica przedsiebiorstwa, stad
nalezy sie tutaj zabezpieczy¢ odpowiednimi zobowigzaniami o zachowaniu
poufnosci. Na gruncie ochrony patentowej termin nowos§¢ jest uymowany do$é
wasko, przyjmuje sie, iz rozwiazanie podlegajace zgloszeniu powinno byé

dokladnym odwzorowaniem rozwigzania ujawnionego wczeséniej.
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2) poziomem wynalazczym (nieoczywisto$cia)- rozwigzanie musi stanowié¢ co$
wiecej, anizeli oczywista dla specjalisty kombinacje lub rozwiniecie rozwigzan
juz weczeéniej znanych. Jest to jedno z zagadnien budzacych najwiece]
watpliwos$ci praktycznych.

3) stosowalnosciq przemystowq - nalezy przez to rozumie¢ mozliwosci

wdrozenia danego rozwiazania do powtarzalnej produkcji.

Na obszarze Unii Europejskiej funkcjonuje, choé ma on ograniczone
znaczenie, takze wymoég technicznego charakteru wynalazku. Ochronie patentowe;)
podlega¢ moze szerokie spektrum rozwiazan, poczawszy od urzadzen
mechanicznych, poprzez uklady elektroniczne, zwigzki chemiczne, az do sposobéw
postepowania w celu uzyskania pozadanego technicznie skutku. Czesto jeden pomyst
wynalazczy moze objaé wiecej niz jedno rozwigzanie.

Kluczowym elementem opisu patentowego sa zastrzezenia patentowe, a wiec
zawiera zbidr cech, ktore decyduja o objeciu ochrong jako wynalazku, co jest
szczegollnie istotne w razie sporéw o naruszenie. Z reguly patent zawiera szereg
zastrzezen, ktére moga mieé¢ charakter niezalezny (zawieraja wyczerpujacy zestaw
cech definiujacych wynalazek) lub zalezny (odwotuja sie do innego zastrzezenia
1 dodaja dodatkowe lub zawezaja juz wskazane wczes$niej cechy).

Poza zastrzezeniami patentowymi istotna czescia dokumentacji zgloszeniowe;]
jest takze opis wynalazku, zawierajacy m.in. przyktady realizacji oraz rysunki, co ma
stuzyé dostatecznemu ujawnieniu wynalazku celem jego zrozumienia 1 wdrozenia po
wygaénieciu ochrony, co jest warunkiem sine qua non udzielenia ochrony
patentowej.

Rzecznik patentowy jest specjalista $éwiadczacym ustugi z zakresu wiasnoéci
przemystowej. W postepowaniu przed urzedem patentowym zwiazanym ze
zgloszeniem oraz utrzymywaniem ochrony przedmiotéw wlasno$ci przemyslowej
jedynie on moze by¢ pelnomocnikiem. Ze wzgledow praktycznych nalezy stanowczo
zalecaé¢ korzystanie z uslug rzecznikéw, gdyz jedynie oni moga zapewnié¢ wlasciwy
zakres ochrony rozwigzania. Wielu rzecznikow polskich potrafi wlasciwie
reprezentowaé¢ klientow przed Europejskim Urzedem Patentowym oraz OHIM.
Przed podjeciem jednak decyzji o wyborze pelnomocnika konieczne jest zasiegniecie

opinii o rzeczywistych do§wiadczeniach w tym zakresie.
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3.2. Miedzynarodowa ochrona patentowa.

Ubieganie sie o ochrone w pojedynczym kraju moze okazaé sie
niewystarczajace, gdyz poprzez konieczno§¢ ujawnienia, o czym byla juz mowa
wczesniej, staje sie latwa do wykorzystania przez inne osoby w pozostatych
panstwach.

Zgloszenie patentowe jest zwykle dokonywane w poczatkowej fazie tworzenia
danej technologii, kiedy nie jest jeszcze rozeznany jej potencjal biznesowy, co stalo
sie zapewne asumptem do wprowadzenia instrumentéw prawnych odsuwajacych
w czasie czynnosci, ktore pochtona znaczne wydatki.

Jednym z najstarszych rozwigzan jest tzw. ,pilerwszenstwo konwencyjne”,
ktore pozwala na dokonanie pojedynczego zgloszenia w kraju pochodzenia za
nieznaczng, oplata, co pozwala na swobodne ujawnianie wynalazku przez kolejnych
12 miesiecy, bez obawy o utrate przez niego cechy nowoséci lub nieoczywistosci.

W  dalszej kolejnoSci  rozwazyé  nalezy  dokonanie  zgloszenia
miedzynarodowego, funkcjonujacego na podstawie umowy miedzynarodowej, co
pozwala na dokonanie kolejnego zgloszenia patentowego w pojedynczym jezyku,
celem uzyskania chocby pewnej wstepnej informacji o zdolnoéci patentowej. Koszt
takiego zgloszenia jest nieco wyzszy (okoto 4.000 Euro), jednak pozwala na
przedluzenie okresu na podjecie ostatecznej decyzji o kolejne 28 miesiecy.

Podstawowym instrumentem prawnym stuzacym uzyskaniu ochrony
patentowe] na obszarze wspélnotowym oraz niektérych panstw sasiednich jest
,patent europejski”’. Nazwa tego rozwigzania moze by¢ tudzaca, gdyz nie chodzi tu
o uzyskanie pojedynczego patentu obejmujacego caly obszar Europy. Patent
europejski obejmuje jedno postepowanie, prowadzonego przed Europejskim Urzedem
Patentowym w Monachium, w wyniku ktérego mozliwe jest uzyskanie tzw. wiazki
patentéow dotyczacych poszczegélnych panstw — stron konwencji o patencie
europejskim. Postepowanie zgloszeniowe trwa zwykle okolo 3 lat i1 dopiero po
uzyskaniu tego patentu mozna dokonaé jego nacjonalizacji, tj. przettumaczenia na
jezyki krajow, w ktorych chce sie uzyskac¢ ochrone. Wedlug danych dostepnych
w Internecie przeprowadzenie postepowania skutkujacego uzyskaniem ochrony na
terenie panstw bedacych stronami omawianej] umowy miedzynarodowe] moze
pochlonaé¢ okoto 40.000 Euro, z tym ze koszt ten jest rozlozony na okoto 7 lat,

a najwieksza jego cze$¢ przypada na koniec tego okresu.
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3.3. Ochrona znakéw towarowych.

Znak towarowy nie stuzy do ochrony konkretnego produktu, a wigze sie raczej
z ochrona otoczki marketingowej danego innowacyjnego rozwiazania, pozwalajace]
na jego indywidualizacje na danym rynku.

Dzisiaj nie trzeba juz chyba nikogo przekonywac o znaczeniu ochrony znakoéow
towarowych, co taczy sie nie tylko z sukcesem rynkowym, ale takze z ochrona
$rodkow zainwestowanych w dane przedsiewziecie. Najbardziej rozpoznawalne znaki
towarowe, takie jak , Coca-cola” wyceniane sa na niebotyczne sumy. Oczywiécie
dobra marka wiaze sie takze z odpowiedzialnoscia jej wlasciciela za zachowanie
odpowiedniego poziomu jakoséci oferowanych produktéw, a zaniedbania w tym
wzgledzie moga skutkowac szybka deprecjacja warto$ci danego znaku.

Wspolczesénie wystepuja rozmaite formy znakéw towarowych, tj. poza
klasycznym ich ucieleénieniem w postaciami stow oraz stéw wraz z grafika, mozemy
znalez¢ takze takie, ktore zwigzane sa ze specyficznymi ksztaltami czy tez
dzwiekami. Podstawowym warunkiem zakwalifikowania jako znaku towarowego jest
mozliwoéé funkcjonowania w obrocie gospodarczym w charakterze identyfikatora
pochodzenia towaru.

Okreélenia o charakterze ogélnoinformacyjnym, np. kawa w odniesieniu do
napojow nie zyska z pewno$cig ochrony, gdyz mozliwo§é rejestracji znakow
o charakterze informacyjnym ma racje bytu jedynie pod warunkiem wykazania, ze
w drodze uzywania nabyly one nowe znaczenie i sg juz kojarzone ze zglaszajacym.

Istnieje kilka alternatywnych drég stuzacych do rejestracji znakdéw
towarowych, przy czym w panstwach wspélnotowych funkcjonuja krajowe urzedy
rejestrujace znaki towarowe, w Polsce zajmuje sie tym Urzad Patentowy RP.

Rejestracja znaku w kazdym kraju osobno daje optymalna kontrole nad
procesem rejestracji oraz mozliwo$é dostosowania strategii do warunkéw panujacych
na kazdym rynku, przy czym w kazdym z panstw, w ktorych chcemy dokonac
rejestracji bedziemy musieli skorzystaé z tamtejszego pelnomocnika. Wiaze sie to
jednak ze znacznymi kosztami i to nie tylko w trakcie uzyskiwania ochrony ale
takze p6zniej w zwiazku z kontrola oraz zarzadzeniem.

Istnieje takze tzw. ,madrycki system rejestracji znaku”, ktorego podstawa, sa,
dwie umowy miedzynarodowe, tj. Porozumienie Madryckie oraz Protokét do
Porozumienia Madryckiego. Nalezy jednak zbadaé jaki jest podmiotowy zakres tych
umow, gdyz nie wszystkie kraje wspodlnotowe sa ich sygnatariuszami. Rejestracja

znakow towarowych w tym systemie jest do$¢ prosta. Nalezy zlozy¢ odpowiedni
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wniosek w lokalnym urzedzie patentowym, ktéry musi byé sporzadzony w jezyku
angielskim lub francuskim i obejmuje liste towardéw sporzadzona w tym jezyku.
Nalezy tez wskazaé kraje, w ktorych ma obowiazywaé ochrona. Nastepnie wniosek
jest przesylany do biura miedzynarodowego w Genewie, ktore przesyla jego kopie do
urzedow wszystkich panstw, ktére zostaly wymienione w zgloszeniu. Urzedy te maja
okreslony czas (12 lub 18 miesiecy) na odrzucenie takiego znaku i wskazanie
podstaw. Jezeli zaden sprzeciw nie wplynie, znak jest zarejestrowany 1 funkcjonuje
we wszystkich krajach niezaleznie, tak jak znaki rejestrowane w procedurze
krajowej. W przypadku odmowy istnieje mozliwos¢ podjecia polemiki z danym
urzedem krajowym, oznacza to jednakze przejécie na teren postepowania krajowego,
ze wszystkimi jego wadami 1 zaletami. Poza prostota zaleta systemu madryckiego
jest niski koszt.

Najistotniejszymi elementami definiujacymi ochrone znaku towarowego jest
jego graficzna prezentacja oraz lista towardw 1 ustug, ktére maja byé nim oznaczane.
Funkcjonuja mechanizmy majace na celu eliminacje z ochrony znakéw nie
uzywanych.

Zakres ochrony znaku towarowego wyznaczany jest przez Kkryterium
niebezpieczenstwa wprowadzenia w blad., jednak obejmuje ono takze zagrozenie
sytuacja, w ktorej konsument rozrdzniajac znaki podejrzewa, ze pomiedzy osobami
wprowadzajacymi oznaczone nimi towary do obrotu istnieje jaki§ kapitatowy lub
organizacyjny zwiazek. Niebezpieczenstwo wprowadzenia w blad stanowi
wypadkowsa, dwoch podobienstw — podobienstwa znakéw oraz podobienstwa towaréw
objetych rejestracja do towardéw, na ktére nakladany jest znak. W stosunku do
znakow renomowanych, kojarzonych z bardzo wysoka, jakoécia, orzecznictwo sktania
sie do przyjecia, i1z nalezna jest im ochrona niezaleznie od towaréw lub ustug, na
ktore znaki te bylyby nakladane. Jednak dla wykazania naruszenia uprawniony
musiatby dowie§¢, iz stosowanie kwestionowanego przez niego oznaczenia moze by¢
szkodliwe dla renomy lub zdolnoSci odrézniajacej jego znaku lub tez ze moze

przynosi¢ nieuczciwa korzy$é uzywajacemu.
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3.4. Pozostale prawa ochronne

Poza opisanymi najwazniejszymi instytucjami istnieje szereg rzadzie]
spotykanych praw wylacznych dostosowanych do ochrony specyficznych débr oraz
specyficznych rodzajéw inwestycji. W szczegdlnoéci istniejq narzedzia pozwalajace na
ochrone utworéw wzornictwa przemyslowego, zbioréw danych lub oznaczen

zwigzanych z danym rejonem geograficznym (np. oscypek).
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4. Ochrona praw autorskich

Prawo autorskie - w zakresie ochrony rozwiazan technologicznych prawo
autorskie nie ma najwiekszego znaczenia. Ochronie na podstawie prawa autorskiego
podlegaja wszelkiego rodzaju utwory, w szczegdlnosci literackie, filmowe, programy
komputerowe, zdjecia, rzezby, a takze mapy, utwory sztuki przemystowej lub utwory
architektoniczne.

Prawa autorskie mozna wykorzystaé, jezeli innowacyjne rozwiazanie ma
szanse zosta¢ uznane za utwor wzornictwa przemyslowego, taki jak projekt nowego
krzesla.

Prawo autorskie jest tez podstawowym narzedziem ochrony w zakresie
oprogramowania komputerowego, przy czym ochronie tej podlega kod programowy,
ktéry chroniony jest w sposéb analogiczny do tekstu literackiego.

Na podstawie prawa autorskiego uprawniony moze zakazaé kopiowania
1 rozpowszechniania utworu, a takze ma kontrole nad powstawaniem utworéw

zaleznych.
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5. Zabezpieczenie wlasnosci intelektualnej

w przedsiebiorstwie

Zarzadzanie wlasnoScig intelektualna (skrét IP) w przedsiebiorstwie, to nie
tylko wytwarzanie przedmiotu ochrony w ramach danego podmiotu, ale réwniez
zapewnienie ochrony oraz pozyskiwanie danych sktadnikéow z zewnatrz. Podmioty
wykorzystujace rozwiagzania innowacyjne musza efektywnie wykorzystaé wartosé
dysponowanych aktywow IP. Konieczne jest, wiec integrowanie planowania
1 implementacji aktywéw IP z strategiczng 1 operatywna analiza rynku oraz
tworzonymi na tej podstawie strategiami rynkowymi, oczywiscie uwzgledniajac
koniecznoéé ochrony IP oraz bezpiecznego jej przeplywu pomiedzy kooperantami.
Zarzadzanie wlasnoécig intelektualng powinno by¢ zorganizowane w taki sposéb aby
zapewni¢ ograniczenie ryzyka, kosztow z jednej strony, ale réwniez powinno sie
dazy¢ do odkrywania zrédel nowych korzysci.

W tym celu nalezy uwzgledni¢ szereg dzialan, w tym dobre rozpoznanie
zdolnoéci tworczych (wynalazczych) w obrebie danego podmiotu oraz konwersja
stworzonych rozwigzan w ramy wyznaczone przez prawo wlasnosci intelektualne;,
a takze tzw. ,mapowanie” wszystkich aktywéw wilasnos$ci intelektualnych zawartych
w produktach i uslugach przedsiebiorstwa z punktu widzenia wartosci 1 zyskow,
jakie moga one przynie$é. Nieodzownym elementem kazdego systemu zarzadzania
IP jest stworzenie odpowiedniej struktury organizacyjnej schematéw postepowania,
w tym zwigzanych z wycena, IP i1 okreélaniem odpowiednich honorariéw zwigzanych
z IP.

Osoba zajmujaca sie zarzadzeniem IP powinna wiec dysponowaé wieloma
narzedziami, umozliwiajacymi jej skuteczne dzialanie, takze na niwie biznesowej,
w tym narzedziami stuzacymi do redukowania nieefektywnej dziatalnosci badawczo-
rozwojowe) (B+R), przyspieszenia identyfikacji zdolnosci patentowej oraz aktywow
zapewniajacych osiaganie najwyzsze] warto$ci, wspomagajacymi proces decyzyjny
w zakresie utrzymania, komercjalizacji i zbywania IP, czy tez ewaluowania
komercyjnych perspektyw wlasnosci intelektualnych we wczesnych stadiach procesu

B+R.
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Potrzeba wyodrebnienia zarzadzania IP z ogdélnego procesu zarzadzania
przedsiebiorstwem wynika ze specyficznych zasad budowania strategii IP, wéréod
ktérych mozna wymienié:

e zasade uzyskiwania witasnoéci intelektualnej (pojedynczy produkt lub ustuga
moga by¢ chronione réznymi formami praw wlasnosci),

o zasada optymalnego wykorzystywania wlasnosci intelektualnej (przedmioty
praw IP moga by¢ wykorzystywane w rozmaity sposob, poprzez zawieranie
umow licencyjnych, sprzedaz, podejmowanie dziatan typu joint venture, itp.

e zasada monitorowania wiasnos$ci intelektualnej (systematyczne sprawdzanie
1 aktualizowanie wiedzy i1 baz danych dot. patentow i znakéw towarowych,
stale rozpoznawanie 1 pozyskiwanie wiedzy o najnowszych technologiach,
patentach
1 konkurencyjnych podmiotach,

e zasada egzekwowania wtasnosci intelektualnej.

Nalezy zdefiniowaé pojecie strategia IP 1 zastanowié sie, czy warto ponosic
naklady na jej tworzenie w sytuacji, gdy przedsiebiorstwo funkcjonuje bez niej
w sposob zadowalajacy. Strategia przedsiebiorstwa wyznacza jego dziatalno§é
gospodarcza przedsiebiorstwa w szerokim kontekscie 1 zgodnie z doktryna obejmuje
catoksztalt dzialan podejmowanych przez kierownictwo na rzecz wytyczenia celow
gléwnych, sformutowania ogdlnej koncepcji funkcjonowania oraz okreSlenia drég
1 sposobéw dziatania, by cele te osiagnaé. Mozna tez powiedzieé, w ujeciu najbardziej
ogblnym, ze strategia ma zapewnié przetrwanie i rozwoj przedsiebiorstwa. Strategia
powinna wiec uwzgledniaé¢ wszystkie czynniki sprzyjajace i utrudniajace osiagniecie
celow, w tym posiadany potencjal intelektualny, a takze mechanizmy jego ochrony.
W chwili obecnej to wlasnie zasoby IP i kapitat ludzki decyduja o pozycji rynkowe;)
danego podmiotu. Zagadnienia doczekaly sie wielu opracowan teoretycznych, np.
miedzynarodowa firma doradcza A.D. Little podata wyznaczniki technologicznej
przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstwa w nastepujacym ujeciu:

1) Pozycja dominujaca:

e pelne technologiczne przewodnictwo

¢ wysokie gwarancje, fundusze, kwalifikowana sita robocza, kreatywno$c,

e dobre rozeznanie w przemysle jako calosci,

e dobre kierunki i dobrze ustawione dziatania dla rozwoju technologicznego,

e usitujacy dogoni¢ konkurenci.
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2) Pozycja silna
e zdolne podjaé niezalezne dziatania w planie technologicznym, ustanowic
nowe kierunki prac
e  wysoko efektywne 1 gwarantujace wysoki poziom technologiczny,
e wyrdzniajace sie w planie technologicznym w wybranych strategicznie

polach od pomniejszych konkurentow

3) Pozycja korzystna
o zdolne utrzymaé¢ zdolno$¢ konkurencyjna w planie technologicznym
w wybranych strategicznie polach
e dysponuje atutami umozliwiajacymi poprawe pozycje konkurencyjnej
w planie technologicznym
e nie jest liderem w ogdélnym planie technologicznym, poza pewnymi

niszami

4) Pozycja niezla
e zdolne uchwyci¢ konkurencyjny poziom technologiczny
¢ niezdolne do samodzielnego rozwoju technologii
e moze utrzymaé¢ zdolno$¢ konkurencyjna w planie technologicznym
w wybranych
e strategicznie polach, lecz nie jest w stanie wyr6zni¢ sie wsrod

konkurentow

5) Pozycja slaba
e obnizajaca sie jako$é produkeji w planie technologicznych w poréwnaniu do
konkurentow
e krotkotrwate przebtyski w planie technologicznym
e wyroby, procesy, koszty relatywnie zwiekszajace sie w poréwnaniu do
konkurentow

e w trudnoéciach, lecz nie bez szans odmiany (zwrotu)

Pomocne w wycenie wartoSci rynkowej aktywow IP moga byé poréwnania
ponoszonych nakladow na ich opanowanie przez dane przedsiebiorstwo
z warto$ciami okreélanymi, jako konieczne dla osiagniecia wytyczonego poziomu
technologicznego.

Zlozono$éé¢ problematyki zarzadzania IP, utrudnia wypracowanie wzorcowe]
strategii IP, ktora miataby charakter uniwersalny, tzn. sprawdzalaby sie w kazdej

dzialalnoSci. W sytuacji, gdy dane przedsiebiorstwo w obszarze, gdzie stosowane
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rozwigzania moga by¢ w sposob prosty nasladowane istotne bedzie zabezpieczenie IP
poprzez patenty. Z uwagl na szybki rozwdj 1 postep technologiczny w niektérych
dziedzinach wykorzystanie patentu moze okazaé sie mato efektywne, natomiast
kluczowe znaczenie trzeb by przypisa¢ ochronie tajemnicy przedsiebiorstwa.
Oczywiscie nie bez znaczenia dla opracowania strategii przedsiebiorstwa bedzie miat
rozmiar samego podmiotu oraz skala prowadzonej dziatalnoS$ci, czesto bedzie sie to
wiazalo z iloécig §rodkow, ktére mozna przeznaczy¢ na omawiane obszary.

Dlatego tez mozna jedynie zaprezentowaé¢ kilka modelowych rozwiazan
w zakresie tworzenia strategii IP, dos¢ ciekawe przedstawienie tego problemu

zaproponowalo Stowarzyszenie Praktykow Zarzadzania Wiedza:

Tabela 2. Strategie wlasnos$ci intelektualnej.2

Strategia Strategia II Strategia IV
Proaktywna | Ograniczanie konkurentéw Wykorzystanie pelnego
(np. Gillette) potencjalu IP (np. IBM)
Strategia Strategia I Ustanowienie dodatkowego
Reaktywna Ochrona swoich aktywéw zrodia przychodow

niematerialnych (np. polskie

firmy)

Orientacja na koszty Orientacja na przychody

Wéréd wielu strategii patentowych, jako przykladowe mozna podaé modele
szeroko omoéwione w projekcie InnoSupport: Supporting Innovation in SME’s,
Leonardo da Vinci pilot Project, pp..167-172, The Surrey Institute of Art and Design
University College & e-Novate Consultancy Ltd., www.innovation.lv:

a) strategia patentowa ,,Ad hoc” - Nie wymaga ona duzych naktadéw, patent
moze by¢ stosowany do ochrony innowacji poprzez okreslony program. Istnieje
wiele mozliwo$ci ich wyszukiwania, a ich koszty sa niskie,

b) strategia ,Snajpera” - Strategia ta oparta jest na kilku patentach
obejmujacych podstawowa technologie, bez podejmowania wysitkow na rzecz
ochrony mozliwych modyfikacji lub ulepszen. Strategia jest ryzykowna,
w szczegolnoéci, gdy podstawowe patenty sa uznane w calosci lub cze$ciowo
za niewazne, a brak jest dodatkowych patentow obejmujacych ulepszenia lub

modyfikacje oryginalnej technologii. Inne ryzyko, ktére podejmuje sie bez

2 Zrédto: Opracowanie wlasne.
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regularnego sprawdzania polega na tym, ze oryginalne patenty
1 technologia, ktéra chronia, moga stacé sie przestarzate.

c) strategia ,,Blokowania”

Strategie takie stosuje sie w sytuacji, gdy podmiot nie zamierza korzystaé
z patentéw, ale stosuje je jako realna alternatywe przeciwko swoim
konkurentom,

d) strategia ,,Shotgun” - Podmiot dazy do posiadania jak najwiekszej liczby
patentéw
w konkretnym obszarze technologii, co ma stworzy¢ wrazenie, ze obszar
technologii jest tak bardzo =zabezpieczony patentami, ze jest prawie
niemozliwe dla konkurencji, zeby opatentowac cokolwiek w danym obszarze
lub zeby uniknaé¢ naruszenia jednego lub wielu obowigzujacych patentow
konkurenta. Jednak zapewniajac optymalng ochrone, ten sposéb realizacji
celow moze by¢é Kkosztowny 1 niemozliwy dla malych 1 $rednich
przedsiebiorstw, ktére nie dysponuja znaczacymi S$rodkami na rozwdj
1 badania.

e) strategia “Pokrywania rynku” - W tym przypadku, wysitki sa skierowane
na przeksztalcenie obszaru w tzw. dzungle lub pole minowe patentéw, np.
poprzez zabezpieczanie kazdego kroku w procesie produkcyjnym nowymi
patentami, mniej lub bardziej systematycznie. Ta strategia moze by¢
stosowana szczegblnie w przypadkach nowo powstajacych technologii, kiedy
stopien ryzyka jest wysoki, bo nie wiadomo czy kierunki rozwoju 1 badan beda,
owocne, badz, gdy niepewna jest warto§¢ ekonomiczna objeta zakresem
patentu,

f) strategia ,,Plotu” - Charakterystyczne dla tej strategii jest zglaszanie
patentéw nie tylko dotyczacych podstawowych technologii posiadanych przez
dany podmiot, ale rowniez dotyczacych narastajacych udoskonalen (postepu
w rozwoju technologii bazowej), po to, aby stworzy¢ pewnego rodzaju "plot"
iloéciowy przeciwko konkurencji. Strategia ,plotu” wymaga zwykle zlozenia
licznych  wnioskéw patentowych w  stosunku do wydanych patentow
1 produktow konkurencji, aby patentujac ulepszenia technologii konkurencji,

ograniczy¢ jej przyszta mobilnosc,
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g) strategia ,,Otaczanie” - Wiodacy patent, szczegdlnie wazny dla danego
przedsiebiorstwa, moze by¢ ograniczony lub otoczony innymi patentami, ktére
sa mniej wazne, ale wspélnie blokuja skuteczne uzycie komercyjne patentu
centralnego, nawet po jego wygaénieciu, co pozwala na znaczne wydluzenie
czasu osiggania efektow z ochrony,

h) strategia ,Prestizu” - Podstawg strategii jest zalozenie, iz prestiz
1 przywédztwo towarzyszace patentowl moga poméc w dzialalnosci 1 stanowié
site napedowaq strategii rozwoju. Jednostki akademickie 1 badawcze znane sa
rowniez z aktywnosci w sktadaniu wnioskow patentowych, po to, aby uzyskaé
uznanie w ich pracy badawczej, niekoniecznie za$§ prowadzi to do wdrozenia
patentu. Mate przedsiebiorstwa moga réowniez szukaé ochrony patentowej,
aby wywrze¢ wrazenie na potencjalnych inwestorach 1 wypromowacd
oryginalno$¢ ich technologii, nie tylko patentujac ja ale 1 wdrazajac ja,

i) strategia ,,Stracha na wroéble” - Wlasciciel patentu moze nie mie¢ zamiaru
dochodzié¢ swoich praw, a zamiast tego czuwadé, czy konkurencja ,trzyma sie
z daleka” od obszaru, ktory jest chroniony. Patent dziata tutaj na zasadzie
stracha na wroble trzymajacego konkurentow z dala od dziatalnosci
wlasciciela wiedzy. Strategia ta jest czesciej spotykana w branzach, w ktoérych
skladanie patentéw na duza skale i czeste spory patentowe rzadko maja
miejsce. Wyspecjalizowane przedsiebiorstwa beda zawsze bardziej
zainteresowane koncentrowaniem dziatalno$ci na bazie patentu, niz mniej
wyspecjalizowane przedsiebiorstwa, ktére nie chca 1 czesto nie maja

mozliwoéci inwestowania w kosztowne 1 dlugotrwate procedury patentowe.

Nalezy tez wskazaé¢ na strategie oparte na licencjonowaniu okreSlonych
rozwiazan, a ksztalt danej strategii wynika z rodzaju samej licencji. Licencja to
ogblnie rzecz ujmujac upowaznienie udzielone przez uprawnionego np. z patentu
(licencjodawcy) na rzecz podmiotu zainteresowanego korzystaniem z wynalazku
(licencjobiorcy) na danym terytorium, gdzie obowiazuje ochrona. Uprawniony moze
upowaznic licencjobiorce do korzystania z wynalazku tylko w ograniczonym zakresie,
np. do produkowania chronionych wyrobow i1 uzywania ich na wtasne potrzeby albo
do ich importu i wprowadzania do obrotu (licencja ograniczona), lub tez uprawniony
jest do korzystania z wynalazku w takim samym zakresie, jak licencjodawca (tzw.
licencja pelna). Niektére ograniczenia moga zosta¢ jednak wuznane za
niedopuszczalne, tzn. bedzie to mialo miejsce w sytuacji, gdy zawarte w umowie

licencyjnej ograniczenia nie beda bezposrednio zwigzane z przedmiotem licencji.




PROCEDURA ZARZADZANIA WEASNOSCIA INTELEKTUALNA | 2010

Bedzie tak np. w sytuacji, gdy w umowie licencyjnej zostanie okreélona cena
wyrobéw wytworzonych w oparciu o dany wynalazek, po ktorej licencjobiorca bedzie
obowiazany je sprzedawac. Kwestie te na obszarze UE reguluje art. 81 TWE oraz
Rozporzadzenie Komisji (EC) Nr 772/2004 w sprawie stosowania 81(3) TWE do
niektorych kategorii porozumien w zakresie transferu technologii, a takze wytyczne
Komisji dotyczace stosowania ar. 81 Traktatu do porozumien w zakresie transferu
technologii.

a) Licencja niewylaczna - Oznacza, ze na tym samym terytorium uprawniony
z patentu bedzie moégt udziela¢ dalszych licencji, a takze stosowa¢ samemu
wynalazek. Ich ustanowienie moze by¢ korzystne w przypadku udzielenia
licencji jedynie w celu stworzenia dodatkowego zZrdédla zaopatrzenia
przedsiebiorcy w produkty wytworzone w oparciu o opatentowany wynalazek.

b) Licencja wylaczna typu ,,sole-license” - Uprawniony z patentu zobowigzal
sie nie udziela¢ nikomu innemu licencji na terytorium ochrony. Udzielenie
takiej licencji nie wyklucza jednak korzystania z wynalazku przez samego
uprawnionego. Tak wiec po udzieleniu takiej licencji na terytorium ochrony
uprawniony z patentu czesto konkuruje z licencjobiorca.

c) Licencja wylaczna typu ,exclusive licence” - Podobna do licencji typu
»so0le license”, z tym ze uprawniony zobowiazuje sie, ze rowniez on nie bedzie
korzystal z wynalazku. Licencjobiorca bedzie jedynym przedsiebiorca
korzystajacym z wynalazku na danym terytorium. Warto$¢ takich licencji dla
licencjobiorcy jest najwyzsza, gdyz czyni jego pozycje zblizona do pozycji
uprawnionego z patentu. Z reguly uprawniony z licencji wylacznej moze
dochodzié naruszen patentu na réwni z uprawnionym z patentu.

d) Licencja aktywna - Umowy pomiedzy licencjodawca a licencjobiorca
najczeécie] obejmuja réwniez postanowienia dotyczace przekazania
licencjobiorcy know-how oraz zapewnienia mu pomocy technicznej,
polegajacej na $wiadczeniu pomocy przez ekspertow licencjodawcy przy
zastosowaniu licencjonowanego wynalazku, sg to wiec umowy przewidujace
aktywna dziatalno$é licencjodawcéow.

e) Sublicencja - Jest dopuszczalna jedynie w sytuacji, gdy przewiduje to
umowa licencyjna,. Przy sublicencji licencjobiorca z umowy podstawowej staje
sie licencjodawca w umowie sublicencyjnej w stosunku do sublicencjobiorcy.
Zasada jest, ze zakres umowy sublicencyjnej nie moze wykraczac poza zakres

umowy licencyjnej.
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f) Oplaty licencyjne - Wystepuja dwa zasadnicze rodzaje oplat licencyjnych:
zryczaltowana oraz okresowe optaty licencyjne.

o Oplata zryczaltowana stanowi zaptate ustalong w postaci okreslonej
z gory kwoty, ktéra moze zostaé zaptacona jednorazowo lub w ratach.

o Oplaty okresowe stanowia zaplate ustalong ex post. Stanowia one
odsetek efektéw ekonomicznych wuzyskanych przez licencjobiorce
wskutek stosowania wynalazku lub jest okreélong kwota pobierang od
kazdego wyprodukowanego przez licencjobiorce (opatentowanego)
wyrobu. W praktyce wystepuja réwniez mieszane sposoby ustalenia
optat za udzielenie licencji (np. uzgodnienie oplat jako okresowych,
przy jednoczesnym wskazaniu, ze nie moga by¢ one nizsze od

ustalonych kwot).

Umowa licencyjna wygasa najpdzniej z chwila wygasniecia patentu. Strony
moga, jednak przewidzie¢ dluzszy okres obowiazywania umowy w zakresie

postanowien innych niz upowaznienie do korzystania z wynalazku.

Coraz wieksza wage w zarzadzaniu IP przyklada sie do wyznaczania dla
danej technologii jej pozycji (tzw. pozycjonowanie) w okreslonym przedziale czasu, co
jest niezmiernie istotne dla oceny skuteczno$ci strategii przedsiebiorstw, ktére
zwykle koncentruja swa uwage na opanowaniu nowego produktu 1 wyznaczeniu
cyklu jego zycia w oderwaniu od krzywych popytowo-technologicznych oraz krzywej
popytowe] produktu. Rozerwanie tej triady prowadzi zwykle do fiaska
przedsiewziecia, gdyz prowadzi to do szybkiej utraty pozycji rynkowej. Dlatego
konieczne wydaje sie uzyskanie mozliwoSci wplywania na pozycjonowanie swojego
wyrobu (technologii), czy tez wlaczenie sie w tego rodzaju dzialania prowadzone
przez wiodacych innowatoréw w sektorze. Decyzje w tym zakresie musza by¢ jednak
poprzedzone wnikliwa rozpoznaniem, co do nastepujacych kwestii:

e ktore technologie moga wyznaczy¢ nowa Kkrzywa popytowo-
technologiczna

e jaka jest aktualna pozycja tych technologii w skali kraju i §wiata?

e jakie wystepuja relacje pomiedzy tymi technologiami?

¢ na jakich kierunkach badawczo-rozwojowych nalezy sie koncentrowac?

¢ jaki jest horyzont prognozy (cykl zycia technologii)?

Pozycjonowanie ma wiec na celu ksztaltowanie oferty rynkowej i wizerunku

producenta w taki sposéb, by rynek docelowy rozumiat i doceniat wartosci oferowane
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mu przez dostawce w odniesieniu do oferty konkurencyjnej. W praktyce oznacza to,
ze dostawca produktu powinien nie tylko opracowaé¢ klarowng strategie
pozycjonowania, ale takze musi ja umieé skutecznie przekazaé odbiorcom.

W literaturze podkreséla sie skuteczno§¢ promowania tylko jednej cechy
produktu, np.: najwyzsza jako$¢, najnizsza cena, co nazywane jest pozycjonowaniem
jednowymiarowym. Wskazuje sie tez jednak na skuteczno§é pozycjonowania
w oparciu o kilka korzysci (cech) oferty, gdyz mozliwe staje sie dzieki temu
pozyskanie wiekszej liczby segmentéow rynkowych.

Pozycjonowanie sklada sie z sekwencji trzech etapow, t;j.

e QOkreSlenia réznic miedzy poszczegblnymi produktami,
e Selekcja roznic,
e Informowanie  odbiorcéw  docelowych o istocie  odrebnosci

proponowanego produktu.

Pozycjonowanie innowacji technologicznych opiera sie o odmienne podejScie
do wyodrebniania réznic, na podstawie, ktérych dokonuje sie pozycjonowania. Prawa
wlasnosci intelektualnej moga, 1 powinny by¢ w duzym stopniu rozpatrywane, jako
instrument marketingowy, a strategiczne podejécie do wykorzystania tych praw
moze byé¢ istotnym czynnikiem w procesie poprawy pozycji konkurencyjnej

w sektorze.

5.1. Wartos§¢ firmy a wlasnos$é intelektualna
W literaturze opisuje sie wiele sposobéow na okreslenie relacji pomiedzy
zasobami wtasnosci intelektualnej przedsiebiorstwa a pozostalym jego kapitatem. Do
najpopularniejszych modeli metodycznych w zakresie IP naleza:
¢ ,Model warto$ci rynkowej Skandia” (Nawigator Skandii) lansowana
przez szwedzka firme ,Skandia”, dziatajaca w sektorach finanséow
1 ubezpieczen, ktéra w raporcie finansowym z 1994 roku opublikowata opis
swojej strategii w odniesieniu do miernikow wykorzystywanych w procesie
informowania 1 motywowania oraz ocen pracownikéw, co wywarlo znaczacy
wplyw na podejécie w pojmowaniu i ocenie warto$ci przedsiebiorstw, gdyz
okazalo sie, ze aktywa rzeczowe moga odgrywaé mniejsza role niz
nierzeczowe. Poszczegdlne obszary kapitatu intelektualnego modelu Skandii
obejmuja;
e kapital ludzki - polaczenie wiedzy, umiejetnoSci, do$swiadczenia

pracownikéw 1 menedzeréow przedsiebiorstwa. Zaklada sie, ze pracownicy
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powinni sie rozwija¢ wraz z organizacja tworzac tzw. inteligentna organizacje,
powinni podnosié swoje umiejetnoéci 1 zdobywaé nowe.

e Lkapital organizacyjny - wiedza, ktoéra zostata zdobyta, wykorzystana
w procesach decyzyjnych 1 wyraza kulture organizacyjna przedsiebiorstwa,
zalicza sie tutaj takze patenty, znaki handlowe , systemy zarzadzania oraz
filozofie, ktéra przyspiesza przeplyw wiedzy w organizacji, jak 1 na zewnatrz,
procesy pracy, techniki 1 programy pracownicze, ktore zwiekszaja
1 wzmacniaja efektywno$§¢é wytwarzania lub dostawy ustug;

e kapital kliencki — wyraza zdolno$¢ tworzenia kanaléw wymiany wiedzy
z otoczeniem, zapewniajacych pozyskiwanie wiedzy od partneréw w biznesie,

a takze innych organizacji i os6b.

W 1987 r. Karl-Erik Sveiby wraz z innymi osobami zatozyl tzw. grupe
Konrada, ktéora mata stworzy¢ metody pomiaru wartoSci niematerialnych danej
organizacji, ktore znalazly odzwierciedlenie w opracowaniu zwanym "Raportem
Konrada", bedacym nowatorskim spojrzeniem na kwestie zasad obowiazujacych
w rachunkowos$ci 1 zarzadzaniu, gdzie po raz pierwszy zdefiniowano kapital
intelektualny i pierwsze wskazniki intelektualne.

Model Sveiby’ego (Monitor Aktywoéw Niematerialnych) — jest tablicg
podzielong na trzy obszary, zgodnie z ze struktura kapitatu intelektualnego. Kazda
z tych skladowych jest analizowana za pomoca wskaznikow, ktorych wartosci
okreslaja:

e r0ozZwW0j,
e  wydajnoéc,

e stabilno$é.

W modelu tym zaklada sie, ze ludzie sa tylko dobrymi agentami i wszystkie
czynniki w przedsicbiorstwie wynikaja z ich dziatan, a po drugie - wartosciowanie
poszczegolnych czynnikow czynione jest zero-jedynkowo (np. dobry — zty), co upraszcza
nadmiernie oceng sytuacji rynkowej przedsiebiorstw, zwlaszcza gdy funkcjonuje w ztozonym

otoczeniu konkurencyjnym.

Zréownowazona Karta Wynikéw (Balanced Scorecard - BSC). Autorami
Karty sa Amerykanie Robert Kaplan 1 David Norton. Podobnie jak Sveiby, doszli oni
do wniosku, ze wiekszo$¢ obecnie stosowanych metod pomiaru dziatalnosci
przedsiebiorstw nie przystaje do wspodlczesnych realibw rynkowych. Jednak

w przeciwienstwie do monitora Sveiby'ego w BSC skoncentrowali sie nie na

N
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szczegblowe] wycenie wartoéci poszczegdlnych sktadnikéw kapitatu intelektualnego,
ale na wlaczeniu ich do strategii firmy 1 polaczeniu z ogélng wizja rozwoju
przedsiebiorstwa. Nie odrzucili tez czynnika finansowego traktujac go jako
integralng cze$ci BSC. Karta wynikéw wskazuje na popetnione w przesztoéci bledy
1 pokazuje co poszto nie tak jak planowano. Firma moze sie uczy¢ na tych btedach
1 podejmowac lepsze decyzje w przysztoSci. Daje to jasny i przejrzysty obraz jak firmy
1 ich komoérki funkcjonalne dziataja na rzecz osiggniecia celéw strategicznych.
Sktada sie ze wskaznikéw rownowazacych wskazniki finansowe 1 operacyjne -
dlatego wlasnie karta wynikow nazywana jest czesto ,,zrownowazona’.

Do stworzenia tej karty wykorzystuje sie mierniki wynikowe, zwykle
o charakterze mierzalnym oraz mierniki prognozujace. Informacje przez nie
generowane sa niezmiernie istotne dla kadry kierowniczej na poszczegdlnych
poziomach organizacyjnych. Pozwala dokladnie monitorowaé¢ dotychczasowa

dzialalnoé¢ oraz wplywa na dziatalno$¢ w przyszlosci.

Model ,,Technology Broke”. Model rozwiniety przez Brookinga w 1996
roku, dzieli §rodki firmy zwiazane z wiedzg na cztery grupy: aktywa skoncentrowane
w ludziach, aktywa w ujeciu infrastrukturalnym, wlasno$¢ intelektualng i aktywa
rynkowe. Do kazdej ze wspomnianych kategorii jest odrebny kwestionariusz,
dotyczacy zmiennych zwiazanych ze specyficznymi aktywami. W przeciwienstwie do
pozostatych uje¢, model ten rozdziela kapital strukturalny (czy wewnetrzny) na
aktywa w ujeciu infrastrukturalnym 1 wlasno$é intelektualng (cyt. =za:
http://www.itl.waw.pl/czasopisma/TiT1/2007/1-2/72.pdf).

Pos$rednia miara niematerialnych aktywoéw przedsiebiorstwa jest wskaznik
Tobina Q, bedacy stosunkiem rynkowe] wartoéci przedsiebiorstwa do kosztu
odtworzenia jego aktywoéw materialnych. Im wieksza warto$é tego wskaznika, tym

wyzszy udzial aktywow niematerialnych w tworzeniu wartosci firmy.

Indeks IC (Intellectual Capital) i model HVA (Holistic Value Approach).
G. Roos z grupa naukowcow w 1997 r. zaproponowali indeks IC, ktéry taczylby
wszystkie indywidualne czynniki w jedna poréwnywalna wielko$¢, a nie jak
6wczesne modele — traktowal kazda ceche osobno. Nastepnie ci sami naukowcy
uznali, ze waska perspektywa spojrzenia na aktywa, wykorzystujaca tradycyjne

metody rachunkowoS$ci, nie jest najlepsza z punktu widzenia zarzadzania i strategii,
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5.1.1. Komorka zarzadzania wlasnoscia intelektualng w strukturze
organizacyjnej przedsiebiorstwa.

Dziatalnoé¢ innowacyjna przedsiebiorstwa jest zwykle wynikiem pracy wielu
0s0b 1 polega na wspdtdziataniu réznych dzialéw przedsiebiorstwa, zatem niezbedne
jest tu zapewnienie odpowiednich procedur wspétdziatania.

Z uwagi na réznorodnosé organizacyjna przedsiebiorstw trudno wypracowac
jeden uniwersalny model struktury. W przypadku przedsiebiorstwa funkcjonujacego
w strukturze wieloszczeblowej 1 hierarchicznie podporzadkowanej podstawowym
wymogiem jest okreSlenie jakich pracownikow, czy tez komoérek organizacyjnych
dotyczy¢ bedzie zagadnienie zarzadzania IP oraz bedzie kierowal 1 odpowiadal za tg
sfere dziatalnoSci firmy.

Podjecie decyzji dotyczacej organizacji IP czy tez powotania specjalistycznej
komoérki w przedsiebiorstwie zalezeé¢ bedzie od wielu uwarunkowan, z pewnoé$cia
nalezy zwrdci¢ uwage na takie elementy jak wielko§¢ przedsiebiorstwa i powigzania
kapitatowe, dotychczasowe doSwiadczenia zwigzane z realizacjg projektow IP, czy tez
sposéb zarzadzania firma. Organizacja komoérki zajmujace) sie zarzadzaniem IP
wymaga tez okreslenia zbioru réznorodnych dziatan w tym zakresie, w powiazaniu
z niezbednymi 1 dysponowanymi $srodkami dla ich realizacji - tzw. Portfelu IP, czyli.
Rozbudowany Portfel IP powinien uwzgledniaé takie zagadnienia jak ochrona
tajemnicy przedsiebiorstwa, wycena wartoSci niematerialnych, analiza zgodnosci
dziatan z obowigzujacym prawem, monitoring, kontroling 1 audyt wewnetrzny
dziatalno$ci IP, inicjowanie 1 realizacja dzialan na rzecz wzmacniania potencjatu
innowacyjnego przedsiebiorstwa, aktywny udzial w formulowaniu strategii rozwoju
techniczno-technologiczny przedsiebiorstwa, sprawy zwiazane z rejestracja znakow
towarowych, wynalazkow czy tez wzoréw przemyslowych, promowanie
1 komercjalizacja wlasnych osiagnie¢ 1 pomystéw 1 pomystéw natury innowacyjne;j,
analiza 1 ocena dzialan konkurencji, obrét prawami, zapobieganie nie uzasadnionym
inwestycjom w sferze badan i1 rozwoju (B+R).

W miedzynarodowych korporacjach dzialalno§¢ IP powierzana jest zwykle
wyodrebnionemu dzialowi, ktéry zajmuje sie nie tylko zarzadzaniem IP ale takze
realizuje projekty B+R. Niekiedy do tego typu dziatan powotuje sie wyspecjalizowana

spélke corke.
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Bardzo czesta praktyka jest tez powolywanie zespoléw ad hoc, majace
rozwigzywacé szczegélnie trudny lub istotny z punktu widzenia przedsiebiorstwa
projekt. W sklad takiego zespolu powoluje sie czesto specjalistow z réznych dziedzin,
a niekiedy korzysta sie dodatkowo z firm zewnetrznych, ktére wspomagaja zespdl
w pewnej dziedzinie.

Z uwagi na specyfike problematyki IP 1 jej zwiazek z obowiazujacymi
przepisami zdarza sie, iz kwestie zwiazane z zarzadzaniem IP przekazywane sa
komoérka administracyjno-prawnej, skupiajacej specjalistow z réznych dziedzin,
w tym prawnikow.

Z kolei w organizacjach mniejszych z uwagi na ograniczone $rodki oraz skale
probleméw kwestie zwigzane z IP przejmuje wybrany pracownik, np. gléwny
inzynier. Dobrze byloby, aby taki pracownik posiadal uprawnienia rzeczoznawcze
1 szeroka wiedze zwiazang z problematyka IP, aby skutecznie wspoétdziatac

z prawnikami czy tez z rzecznikami patentowymi.

Jesli chodzi o podleglo$é oséb zajmujacych sie w przedsiebiorstwie sprawami
IP to w mniejszych organizacjach praca takiej osoby nadzorowana jest przez
kierownika komérki odpowiedzialne] za sprawy prawno-organizacyjne, natomiast
bardziej rozbudowane struktury IP podlegaja zwykle bezpoérednio dyrektorowi
naczelnemu.

Zarzadzanie IP wiaze sie z koniecznoScia zachowania wielu poufnych
informacji, co nie pozostaje bez znaczenia dla struktury organizacyjnej
przedsiebiorstwa. Przyjmuje sie, ze najtansza 1 najprostsza a zarazem skuteczna
forma ochrony dobr niematerialnych jest utrzymanie ich w tajemnicy, gdyz nie
istnieja zadne ograniczenia prawne co do przedmiotu ochrony. Niezbedne jest tu
jednak zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanych i1 zaufanych pracownikéw,
a nastepnie stosowanie regularnych kontroli. Zasadnym jest, aby wszystkie osoby,
ktore moga uzyskaé dostep do chronionej technologii podpisaly zobowigzanie do

zachowania poufnoéci.
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Ocena wartoéci kreowanych w sferze informacyjnej jest trudna, a organizacja,
ktora boryka sie z okreSlonymi problemami na tej plaszczyznie winna znalezé
odpowiedzi na pytania:

Jak uchwycié, powielié i upowszechnié¢ wiedze eksperta?

Pytanie to pojawia sie zwykle w przypadku naglego wzrostu
zapotrzebowania na okreSlona grupe wyrobéw lub wustug, ktérych
wytworzenie wymaga udzialu wysokiej klasy specjalistéw. TrudnoS$ci
w szybkim pozyskaniu wiekszej liczby wysoko kwalifikowanej kadry
znacznie wydluzaja czas realizacji zamowienia, co moze doprowadzi¢ do
utraty potencjalnych klientow, a wiec oslabienia dynamiki rozwoju

przedsiebiorstwa.

Jak pozyskaé wiedze, o ktorej istnieniu nie wiemy?
Logika pracy sieciowej, zwlaszcza w oparciu o Internet zwieksza

mozliwos$¢ uchwycenia wiedzy, ktorej organizacja nie posiada.

Jak skojarzyé wiedze wielu ekspertow?

W praktyce kojarzenie wiedzy wnoszone] przez specjalistéw
1 réznorodne ich zespoly polega na analizie przygotowanych przez nich
diagnoz 1 propozycji, eliminacji (selekcji) projektow nietrafnych lub blednych
oraz opracowanie syntezy.

Jak aktualizowaé zdobytq wiedze?
Jak skrocié czas realizacji dzialania/czynnosci?

Jak obnizyé koszty realizacji dzialania/czynnosci?

Skracanie sie cyklu zycia produktow prowadzi do tego, ze organizacje
od naukowobadawczych poczawszy do produkcyjnych walcza o obnizenie
naktadéw na faze badawczo-wdrozeniowa nowych wyrobow, a z drugiej strony
— 0 pomniejszenie kosztéw wytwarzania. Jesli chodzi o koszty wytwarzania, to
powszechnie uwaza sie, ze Jjest to mozliwe dzieki rozwinietemu
outsourcing’owi. Wiele przykladéw wskazuje, ze sieciowa struktura prowadzi
do obnizenia catkowitych kosztéw wytwarzania, wcale niemalo jest takze
przyktadow, iz to rozwiazanie daje odwrotne wyniki. Warto przy tym zwroécié
uwage, ze nadal utrzymuje sie silne zréznicowanie kosztow pracy w sferze
szeroko rozumianej obrébki informacji i badan w poszczegdlnych krajach
Swiata, przy malejacym rozstepie w kwalifikacjach, co stwarza mozliwosci

obnizenia kosztoéw realizacji zadan.
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Ochrona IP i zachowanie okre§lonej wiedzy w tajemnicy poza Srodkami
technicznymi 1 prawnymi, wymaga tez zaufania, ktére wedlug Charles’a Handy’ego:

1. nie moze byé Slepe - ludzie nie moga w petni ufa¢ osobom, ktérych dobrze
nie znaja, z ktérymi nie wspélpracowali przez dluzszy czas 1 ktore nie maja
tych samych celéw. Ludzie musza sobie ufaé, a budowa zaufania wymaga
czasu,

2. musi mieé granice - dobre systemy musza mie¢ jasno okreslony cel oraz
warunki brzegowe, czyli dziatania ktérych nie moga podejmowaé, aby cel
zrealizowac. Jest to o wiele efektywniejszy sposob zarzadzania niz okre§lanie
czynnosci, ktore sa dopuszczalne.

3. wymaga nauki - warunkiem koniecznym jest zdolno$é¢ pracownikow do
nauki, do myslenia kategoriami przyszlosci. Dobér takich ludzi jest sprawa
o kluczowym znaczeniu 1 jako taki nie moze byé¢ powierzany amatorom,

4. jest bezwzgledne - bledy w procesie rekrutacji nie sa czyms$ czego mozna
unikna¢. Wazne jest jednak aby pamietac, ze jezeli kto$ nie spetnia wymogow
trzeba go jak najszybciej zwolnié. W przeciwnym przypadku, w miejsce
zaufania, powrodca tradycyjne mechanizmy kontroli zachowan pracownikéw.
Z drugiej strony nie wolno przyjmowac defensywnej postawy 1 opieraé sie na
bardzo waskiej grupie pracownikéw, a wszystkie pozostate zadania zlecacd,
w ramach doktadnie opisanych kontraktow, firmom zewnetrznym,

5. wymaga wiezi - ludzie nie sa maszynami, aby moéc identyfikowaé sie
z organizacja, jej celami nie wystarcza, jakze obecnie popularne, formalne
misje 1 wizje. Przywodcy takich organizacji musza swoimi czynami i stowami
pokazywacé, ze nie sa to jedynie puste stowa, ale ze jest to cel o ktory warto
1 nalezy walczy¢.

6. wymaga kontaktéw osobistych - paradoksalnie, 1im bardziej
przedsiebiorstwo przeistacza sie w organizacje wirtualna, tym bardzie)
potrzebne sa kontakty osobiste pomiedzy pracownikami. Dopiero fizyczny
kontakt z innymi osobami, budujacymi ta sama wizje, pozwala uczynié ja
bardziej realna, stworzy¢ kulture zaufania.

7. wymaga przywodcow - tradycyjni liderzy przesztoéci, charyzmatyczni
przywodcy, samotnie zmagajacy sie z wyzwaniami musza ustgpi¢ miejsca

ludziom, ktorzy moga funkcjonowac jako cztonkowie zespotu, koordynatorzy.
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5.1.2. Kwalifikacje i kompetencje kadr ds. zarzadzania wlasnoscia
intelektualna
Przedsiebiorstwo dysponujace kapitalem intelektualnym i chcace go rozwijaé
nie powinno opiera¢ swych dzialan w sferze IP wylacznie o wyspecjalizowane
komoérki, gdyz sukces organizacji w tym zakresie zalezy w zasadzie od ogdlu
pracownikéw. Trudno wskazaé, jakie powinny byé szczegdlowe kwalifikacje
1 kompetencje pracownikow aktywnie uczestniczacych w realizacji procesow
innowacyjnych, mozna jedynie wskazaé, jaki powinien byé ramowy zakres
obowiazkow specjalistow ds. IP:
e organizacja dzialan promocyjnych w celu uSwiadomienia  o0séb
zaangazowanych o znaczeniu wlasnosci intelektualnej dla organizacji,
e wspleranie prawno-organizacyjne w procesie zabezpieczenia praw wlasnosci
intelektualnej,
e uczestnictwo w formulowaniu strategii zabezpieczenia praw wlasnosci,
intelektualnej dla poszczegélnych wynalazkéw 1 projektow innowacyjnych,
e negocjowanie 1 uzgadnianie warunkéw wspolpracy z osobami trzecimi
w zakresie dostepnosci do wlasnosci intelektualnej instytucji,
e monitorowanie wdrazania umow,

e doradztwo w obszarze IP dla nowych podmiotéw (np. spétek-corek).

Wazna role w zakresie zarzadzania IP ogrywaja prawnicy, ktérzy powinni
zajmowac sie takimi zagadnieniami, jak:

e przygotowanie i ocena umoéw 1 kontraktéw zwiazanych z IP,

e udzial w negocjacjach z osobami trzecimi,

e przygotowywanie rozwigzan prawno-organizacyjnych dla nietypowych form
wspdélpracy z osobami trzecimi,

e nadzoér nad prawidlowoscia realizacji umow 1 kontraktow,

e interwencje w sprawach spornych,

e udzial w zespotach zadaniowych zwiazanych z rozwojem i ochrona IP.
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Truizmem jest stwierdzenie, iz sukces przedsiebiorstwa w wielu przypadkach
uzalezniony jest od wykorzystywania wynikéw prac badawczo rozwojowych
1 bazowaniu na najnowszych technologiach, a wiec osoby zarzadzajace dana
organizacja powinny mieé¢ rozeznanie nie tylko w zakresie najnowszych projektow
badawczo-rozwojowych, ale takze wiedzie¢ w jaki sposéb pozyskaé te rozwiazania lub
tez zdoby¢ fundusze na ich sfinansowanie. Niemniej wazne jest umiejetnie
przewidywanie kierunkow rozwoju technologii.

Z kolei kadra kierownicza powinna podejmowaé starania aby budowacd
w przedsiebiorstwie taka strukture, ktora skupi wszystkich pracownikow wokot idei
rozwoju opartego na wiedzy, do czego potrzebne bedzie z jednej strony wlaczenie
innych pracownikow w proces decyzyjny oraz wprowadzenie odpowiedniego systemu
motywacyjnego, a takze nakierowanie na podnoszenie ich kwalifikacji zwlaszcza
w strategicznych obszarach dziatalno$ci firmy. Juz dawno zauwazono, iz sukces
organizacji zalezy od jednostek, ktore tworza firme 1 wychowuja swoich nastepcow

na réznych szczeblach.

Zarzadzanie IP jest czeScia zarzadzania jako takiego, a wiec konieczne jest tu
zachowanie spdjnosci, co oznacza, iz dziatania w zwigzane z IP powinny korelowaé
z pozostalymi strategicznymi procesami, jakie podejmowane sa w przedsiebiorstwie.

Jednocze$énie zarzadzanie IP mieSci sie w zarzadzaniu kapitatem
intelektualnym, stanowiac cze$¢ sktadowa systemu zarzadzania niematerialnymi
zasobami przedsiebiorstwa, ktérego druga 1 nierozlaczna czedcig jest zarzadzanie
wiedza, przez co niektére dzialania w obu tych obszarach pokrywaja sie. Zarzadzenie
IP zwigzane jest z =zarzadzaniem kapitalem ludzkim (wiedza, umiejetnosci
1 mozliwo$ci jednostek, majace warto$¢ ekonomiczna), zarzadzaniem kapitatem
organizacyjnym (wiedza, ktéra zostala zdobyta, wykorzystana w procesach
decyzyjnych przedsiebiorstwa — w tym patenty, znaki przemystowe), a takze
kapitalem klienckim (wymiana wiedzy z otoczeniem, zapewniajacych pozyskiwanie

wiedzy z zewnatrz).

Przygotowanie struktury finansowej, prawnej i organizacyjnej dla rozwoju IP
musi korelowa¢ z zapewnieniem wlasciwego finansowania, najlepiej jesli dziedzina
ta posiada wyodrebnienie budzetowe. Pomocny bedzie tez preliminarz wydatkow
zwigzanych z rozwojem 1 ochrong IP. Opracowujac budzet IP nalezy rozwazy¢ nie
tylko zabezpieczenie ochrony IP, lecz takze podejmowanie prac studialnych

w zakresie rozpoznania technologicznego, sytuacji konkurencyjnej w planie
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technologicznym oraz pozyskiwania zewnetrznych zrdédel finansowania wlasnych
rozwigzan, czy tez komercjalizacji wlasnych dokonan. W wiekszoéci przypadkéow
zagadnienia te leza w gestii sluzb ekonomiczno-finansowych oraz pionéw
rozwojowych. Komérka IP powinna mie¢ takze swéj udziat w formutowaniu strategii
rozwoju struktury kapitatowej, na przyklad w tworzeniu struktur holdingowych, gdy

na tle tych koncepcji lezy czynnik technologiczny.

Rozwigzania organizacyjne musza by¢é powiazane z narzedziami
informatycznymi, obecnie w zasadzie wszystkie obszary przedsiebiorstwa, w tym
obszar zarzadzania IP, powinny by¢ objete zintegrowanym systemem
informacyjnym. Systemy informatyczne wspierajace zarzadzanie wiedza i1 kapitatem
intelektualnym majq za zadanie pozyskiwaé¢ wiedze z réznych Zrddet, kodyfikowaé
1 tworzy¢ nowa wiedze oraz umozliwi¢ dzielenie sie wiedza 1 IP. Wérdad
najwazniejszych narzedzi wspomagajacych zarzadzanie wiedza i IP wyrdznia sie:

1. Systemy =zarzadzania dokumentami, ktoére pozwalaja gromadzic,
klasyfikowaé¢, wyszukiwa¢ dokumenty, rejestrowac prace wykonywane na
dokumentach;

2. Systemy obiegu pracy (workflow), ktére wspieraja realizacje procedur
postepowania z dokumentami, systemy skladaja sie z bazy wiedzy
1 mechanizméw wydobywania informacji 1 umozliwiaja np. wskazywanie na
stosowne przepisy prawne czy podobne zapisy w poprzednio sporzadzonych
dokumentach;

3. Systemy wspomagania pracy grupowej, ktore umozliwiaja swobodny przeptyw
1 dzielenie sie wiedza w celu zapewnienia pracownikom dobrej wspélpracy,
ktéra owocuje procesem tworzenia i transferu wiedzy. Mozna tutaj wymienié
nastepujace systemy:

e rozbudowana poczta elektroniczna,

e obstuga kalendarzy i terminarzy,

e zdalny dostep przez Internet i telefon komérkowy,

e rozbudowane przesylanie wiadomosci wraz z ich dekretacja,
e definiowanie i zarzadzanie przeplywem prac,

e obsluga faksow.
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4. Systemy wspomagania decyzji (systemy ekspertowe), ktére umozliwiaja
kierownictwu uzyskanie wyselekcjonowanej, skondensowanej
1 przeanalizowanej informacji oraz ulatwiaja podejmowanie nierutynowych
decyzji;

5. Intranet, czyli wewnatrz firmowa siec¢, z ktorej pracownicy czerpia informacje
profilowana, pod ich potrzeby;

6. Portale korporacyjne, ktére umozliwiaja zebranie w jednym miejscu danych
ustrukturalizowanych 1 nieustrukturalizowanych (np. w postaci e-maili,
dokumentéw Word, w formacie pdf, zapisy video), dostepne w portalu
informacje pochodza z praktycznie wszystkich zZrdédetl danych wystepujacych
w organizacji, a dostep do informacji odbywa sie za pomoca przegladarki
internetowej;

7. Narzedzia e-learning, ktére sluza do przekazywania wiedzy, sa to przede
wszystkim produkty umozliwiajace zdalne nauczanie z wykorzystaniem
technik komputerowych (wideokonferencje, dyskusje on-line);

8. Hurtownie danych, czyli repozytoria danych ktérych zawarto$é pochodzi
z wielu zrédet, hurtownie umozliwiaja na formulowanie zapytan, tworzenie
sprawozdan, analize wykorzystania zasobdéw, dostarczaja uzasadnienia
podejmowanych decyzji strategicznych. Nalezy dodaé, ze zastosowanie
rozwigzan opartych o XML (eXtensible Markup Language) do zarzadzania
dokumentami umozliwi przeksztatcenie wszystkich dokumentéw zwigzanych
z funkcjonowaniem organizacji w format XML, co zapewni ich przeno$nosé
pomiedzy réznymi rodzajami dziatalnosci. Warto tez wspomnieé, ze obecnie
najbardziej popularna technologia wspierajaca zarzadzanie wiedzg jest

technologia Lotus Notes.

W oczywisty sposéb wskazane dziatania w zakresie organizacji i zarzadzania
wlasnoscia intelektualna w przedsiebiorstwie maja wplyw na ksztaltowanie sie
zaréwno wartoéci IP, jak 1 wartoéci przedsiebiorstwa. Wycena warto$ci IP stanowi
odrebny dzial zagadnien stanowiacych o efektywnoéci przyjetej strategii
zarzadzania w danych warunkach.

Efektywno$é wykorzystania 1 wyceny IP oraz decyzje podejmowane na ich

podstawie sa bardzo istotng czescig procesu zarzadzania.



PROCEDURA ZARZADZANIA WEASNOSCIA INTELEKTUALNA | 2010

W pierwszej kolejnoéci nalezy podjaé decyzje, czy dane rozwigzania ma zostaé
objete ochrona, do czego konieczne jest dokonanie analizy zyskéw 1 kosztow z tym
zwiazanych. Nalezy sprawdzi¢, czy dane rozwiazanie spelnia okreslone przestanki,
w tym o charakterze prawnym. Wstepna ocena polega na zbadaniu okolicznoéci
wlasciwych dla poszczegdélnych kategorii IP, co zostalo oméwione wczeéniej, np.
w przypadku wynalazku musi to by¢é rozwiazanie techniczne, nowe w skali
Swiatowej, nieoczywiste dla przecietnego specjalisty z danej dziedziny (poziom
wynalazczy) oraz nadajace sie do przemystowego zastosowania. W toku wstepnej
oceny moze okazac sie, ze rozwigzanie nie jest wystarczajaco oryginalne i nie posiada
wymaganego poziomy wynalazczego, moze jednak nadawacé sie do ochrony jako wzér
uzytkowy, ktory tej przeslanki nie wymaga, wymagajac w zamian wykazanie
uzytecznosci rozwigzania. Ocena zdolnosci ochrony danego rozwigzania posiada tu
charakter wstepny z uwagl na trwajace proces badawczo-rozwojowy, ktéry moze
przynies¢ zmiany w przedmiocie rozwiazania, jaki 1 ze wzgledu na fakt, ze
ostateczna ocena zdolnosci ochrony jest, w przypadku praw powstajacych na mocy
decyzji, zarezerwowana dla urzedu patentowego. Jezeli wstepna ocena zakonczyta
sie pozytywnie to nalezy przejs¢ do kolejnych etapow.

Bardzo istotna jest kwestia zapewnienia odpowiednich érodkéw finansowych
na ochrone. Jeéli chodzi o praw wylacznych powstajace na podstawie decyzji
wydawanych przez urzad patentowy (patentu, praw do wzoru uzytkowego, wzoru
przemyslowego, znaku towarowego, topografii ukladu scalonego) nalezy uwzglednié
konieczno$é poniesienia szeregu obligatoryjnych optat zwiazanych z zgloszeniem do
ochrony, udzieleniem ochrony oraz utrzymywaniem ochrony, co takze zostalo juz
wczesnie] wyjasnione.

Przy ubieganiu sie o ochrone nalezy tez uwzglednié¢ koszty pomocy prawnej
1 technicznej w tym zakresie. Skladaja sie na to koszty rzecznikéow patentowych,
pozyskiwania informacji patentowej (wyszukiwanie patentowe) oraz koszty
tlumaczen w przypadku uzyskiwania ochrony poza terytorium RP. W przypadku
praw wylacznych powstajacych z mocy prawa (prawo autorskie, prawo do
niezarejestrowanego wzoru przemystowego) koszty uzyskania prawa nie istnieja.
W gre moga wchodzi¢ ewentualne koszty sporzadzenia odpowiedniej dokumentacji

dowodowej wskazujacej na moment powstania prawa i osobe uprawniona,.

oL
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Ochrona IP wiaze sie takze z koniecznoécia, dochodzenia tej ochrony na drodze
sadowej. W zaleznoéci od konkretnego przypadku moga obejmowaé one pomoc
prawna na etapie przedsadowym, koszty reprezentacji oraz obowiazkowych optat
sadowych oraz ewentualne koszty egzekucyjne.

Jednym z elementéw, ktore nalezy rozwazac¢ przy podejmowaniu decyzji
o ochronie jest potencjal komercjalizacyjny danego rozwiazania, w tym zyski z tytulu
udzielania licencji lub zbycia danego prawa.

Bezsprzecznie duze prawdopodobienstwo udzielenia licencji sprzyja podjeciu
decyzji o ubieganiu sie o ochrone, nawet w sytuacji posiadania niewielkiego budzetu

na ten cel.

Rodzaj chronionego dobra wplywa na sposoéb i zakres ochrony. I tak dla
utworéw (publikacji, rysunkoéw, programéow komputerowych, itp.) wlasciwe bedzie
prawo autorskie, dla rozwiazan o charakterze technicznym - prawo patentowe, dla
oznaczen produktéow — znaki towarowe, itp. W tych wypadkach decyzja
przedsiebiorcy co do rodzaju ochrony bedzie $cisle zdeterminowana. Niekiedy jednak,
ze wzgledu na specyfike chronionego dobra pojawi sie mozliwo§¢ alternatywne;j
a nawet kumulatywnej (tacznej) ochrony. Woéwcezas decyzja przedsiebiorcy jest
zalezna od okreslonej strategii rynkowej 1 powinna uwzgledniaé¢ rowniez czynniki
gospodarcze.

Rozwazajac ochrone nalezy pamietac, iz procedura patentowa zaktada w sobie
ogloszenie o istocie wynalazku. Standardowo po 18 miesiacach od momentu
zgloszenia urzedy patentowe sa obowigzane dokonaé ogloszenia tego faktu, co
sprawia, ze od tego momentu kazdy moze zapoznac sie z opisem zgloszeniowym
wynalazku, tym samym z jego istota. Idea wynalazku staje sie czeScia domeny
publicznej a uprawnionemu z patentu na ten wynalazek przystuguje wytaczne prawo
eksploatacji wynalazku przez okres ochrony. Prawa wlasnosci intelektualnej sa
ograniczone w czasle, nalezy zatem odpowiednio uwzgledni¢ okres komercyjnej
eksploatacji danego rozwigzania w stosunku czasu przyznanej ochrony. I tak,
w stosunku do patentéw ochrona zostaje przyznana na okres 20 lat (z wyjatkiem dla
produktéw farmaceutycznych, gdzie maksymalnie moze ona trwac 25 lat) liczony od
momentu zgloszenia do ochrony. Przedsiebiorca powinien zatem uwzglednié, iz
w tym czasie komercyjna eksploatacja patentu co najmniej zwréci catkowite koszy

ochrony.
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Jedynie w przypadku znakéw towarowych ochrona moze trwaé w sposéb
w zasadzie nieskonczony. Samo prawo wytaczne zostaje tu udzielone na okres 10 lat,
ale istnieje mozliwosé jego przedluzania kazdorazowo po uptywie tego okresu. Pewne
produkty o charakterystycznym wygladzie zewnetrznym moga zostac zarejestrowane
jako przestrzenny znak towarowy 1 tym samym ich ochrona moze trwaé tak dlugo
jak dlugo bedzie sie przedtuzac rejestracja znaku. Wymogiem jest tutaj to, aby sam
ksztatt produktu posiadal wymagana zdolno$é odrdzniajaca, tak jak w przypadku
znakow towarowych slownych 1 graficznych.

Istnieja tez alternatywne sposoby zabezpieczenia IP. Przedsiebiorca moze
podjaé decyzje o nieubieganiu sie o ochrone, jezeli przemawiaja za tym wzgledy
gospodarcze zwigzane np. z przewaga technologiczna jaka posiada, czy tez
sezonowoscig produktu. Wowczas pozostaje mu mozliwo$¢ ograniczonej ochrony
swych produktéw na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji.
Wskazana ustawa chroni przedsiebiorce, jezeli inny podmiot — w sposob sprzeczny
z prawem lub dobrymi obyczajami — narusza jego interesy lub im zagraza. W ustawie
szczegblowo  unormowano szereg tzw. czyndéw nieuczciwe] konkurencji.
W odniesieniu do ochrony produktu wskaza¢ nalezy zwlaszcza art. 13 uznk
wprowadzajacy ochrone przed nieuczciwym nasladownictwem. W myS§l tego przepisu
zakazane sa dziatania polegajace na kopiowaniu zewnetrznej postaci produktu, jezeli
wprowadza to klientow w blad co do tozsamos$ci produktu lub producenta. Tym
samym nasladowanie produktéw na rynku staje sie dozwolone dotad dopdki nie
spowoduje to pomylek wsérdéd klienteli. Zgodnie z dominujaca linia orzecznicza
polskich sadéw, restrykcyjnie interpretujaca te przestanke, wystarczy jezeli
przedsiebiorca nasladujacy inny produkt wyraznie poda swoje wlasne oznaczenie,
aby uniknaé odpowiedzialno$ci z tytutu naruszenia tego przepisu.

Ponadto, nasladownictwo jest dozwolone, jezeli kopiowanie odnosi sie do
funkcjonalnych cech produktu, co pociaga za soba uwzglednienie specyficznej formy
produktu. Warunkiem dopuszczalnosci kopiowania jest tutaj odpowiednie oznaczenie
produktu.

Istotne réwniez znaczenie odgrywa w tym konteks$cie art. 10 uznk chroniacy
przedsiebiorcow przed wprowadzaniem na rynek produktéow z oznaczeniami w blad

co do pochodzenia.




PROCEDURA ZARZADZANIA WEASNOSCIA INTELEKTUALNA | 2010

Obowigzujace regulacje umozliwiaja kumulatywna ochrone, wykorzystujaca
co najmniej dwie podstawy prawne, pochodzace z odmiennych drég ochrony w prawie
wlasnosci przemyslowej. Mozliwosé ta jest wprost dopuszczona w prawie wlasnosci
przemystowej na mocy art. 1 ust. 2 stwierdzajacego, ze przepisy te] ustawy nie
uchybiaja ochronie przewidzianej w innych ustawach. Mozliwa bedzie zatem ochrona
okresélonego dobra na mocy, jak to ma na przyklad miejsce w przypadku wzoréow
przemystowych, trzech ustaw — prawa autorskiego, prawa wlasno$ci przemyslowe]
1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji. Jest to sytuacja wzmacniajaca
poziom ochrony i w pozytywny sposéb wplywajaca na pozycje przedsiebiorcy
poszukujacego ochrony. Przedsiebiorca posiada, bowiem mozliwo$é wybrania dla
siebie najodpowiedniejszej drogi w danym przypadku.

Nalezy tu pamieta¢ o jedynym wyjatku spod tej zasady wynikajacym z art.
116 pwp moéwiacym, iz ochrona praw majatkowych do utworu, przewidziana
w przepisach prawa autorskiego, nie ma zastosowania do wytworéow wytworzonych
wedlug wzoru przemyslowego i wprowadzonych do obrotu po wygasénieciu prawa
z rejestracji udzielonego na taki wzor. Tym samym nie bedzie mozliwe powolanie sie
na naruszenie prawa autorskiego (ktére trwa znacznie dluzej, bo 70 lat od $mierci
twércy) w celu ochrony przed nasladowaniem produktéw wykorzystujacym wzoér,
ktorego ochrona po 25 latach wygasta, i ktore to produkty znalazly sie na rynku juz

po tej dacie.
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5.2. Wspolnosé prawa.

Jezeli dobro niematerialne zostalo stworzone przez kilka osb6b, wowczas
prawa do niego powstaja na rzecz tych oséb wspélnie, na zasadzie wspdlwlasnoSci.

Istotne jest tutaj, aby kazda z tych oséb wniosla wklad tworczy.
Zaangazowanie, ktore nie posiada elementéw tworczych (np. polegajace na
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych lub §Scistym wypelnianiu polecen) nie
uprawnia do uzyskania statusu twoércy. Wspottworcy rozporzadzaja swolm prawem
wspoélnie, odpowiednio stosuje sie tutaj przepisy Kodeksu cywilnego dotyczace
wspdlwlasnoéci. Zakres wkladu twoérczego decyduje zasadniczo réwniez o wysokosci
udziatu w prawie wspélnym. W braku przeciwnych postanowien domniemywa sie,
ze wklady poszczegélnych wspéltworcow sa rowne, dlatego tez zalecana jest
odpowiednie uregulowanie wysoko$ci udziatéw w drodze porozumienia miedzy
wspottworcami. Moze to nastapi¢ za pomoca zawarcia odpowiedniej umowy w tym

wzgledzie.

5.3. Tworczos§¢ pracownicza.

Zasada jest, ze prawa do danego rozwigzania przystuguja jego tworcy.
Zasada ta posiada jednak kilka istotnych wyjatkéw, przede wszystkim w zakresie
tzw. tworczoéci pracowniczej, kiedy to prawa powstaja co do zasady na rzecz
pracodawcy. Chodzi tu o te przypadki, kiedy to przedmiot wlasnosci intelektualnej
zostal stworzony w ramach obowiazkéw pracowniczych. O zakresie obowiazkow
pracowniczych decyduje przede wszystkim tre§¢ umowy o prace. Prawo autorskie
przewiduje, ze prawa do utworu pracowniczego powstaja na rzecz tworcy-
pracownika, a dopiero pdzniej pracodawca moze je nabyé wraz z momentem
przyjecia utworu w granicach wynikajacych z celu umowy o prace i zgodnego
zamiaru stron. Wyjatki od tej reguly dotycza utworéw zbiorowych, programéw
komputerowych i1 utworéw audiowizualnych, ktére powstaja od razu na rzecz
pracodawcy (producenta utworu audiowizualnego). Specjalna regulacja przewidziana
jest takze dla utworéw o charakterze naukowym, co, do ktérych prawo nabywa
pracownik, natomiast instytucja naukowa zatrudniajaca tworce pierwszenstwo
publikacji. Cata regulacja autorskiej twoérczosci pracowniczej posiada charakter
wzglednie obowiazujacy, co oznacza, ze strony umowy o prace moga przewidzieé

w tym wzgledzie inne rozwiazania.
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W  przypadku wlasnosci przemystowej pracodawca nabywa okreSlone prawa
automatycznie, z mocy ustawy, chyba, ze inaczej postanowiono w umowie 0 prace. Reguta ta ma
znaczenie rowniez W przypadku realizacji obowigzkéw wynikajacych z innej umowy, niz umowa
0 prace, np. o realizacje projektu badawczego.

Osobng kategorie stanowia wynalazki (wzory uzytkowe, wzory przemystowe)
stworzone przy pomocy przedsiebiorcy. Chodzi tu o sytuacje, kiedy dokonanie
wynalazku wykraczalo poza obowiazki pracownicze a mialo miejsce np.
wykorzystanie infrastruktury , tj. materialéw czy urzadzen nalezacych do
/pracodawcy. Wowczas prawo do uzyskania ochrony powstaje na rzecz tworcy,
natomiast pracodawca moze korzysta¢ z wynalazku we wlasnym zakresie. Umowa
o udzielenie pomocy moze jednak przewidywaé powstanie prawa na rzecz
przedsiebiorcy.

W okres§lonych sytuacjach tworcy przystuguje prawo do wynagrodzenia, ktore
powinno zosta¢ ustalone w slusznej proporcji do korzysci przedsiebiorcy z wynalazku
(wzoru uzytkowego albo wzoru przemyslowego). Wynagrodzenie wyptaca sie
w cato$ci, najpézniej w ciagu dwoch miesiecy po uplywie roku od dnia uzyskania
pierwszych korzyéci lub w czeéciach, w ciagu dwéch miesiecy po uplywie kazdego
roku od uzyskania tych korzysci, jednak nie dluzej niz przez 5 lat. Réwniez 1 ta
regulacja posiada charakter wzglednie obowiazujacy, takze, jesli chodzi o wysokos$é
1 zasady wyplaty wynagrodzenia. Prawo wlasno$ci przemyslowej wprowadza
dodatkows, regulacje korzystng dla twércéw, mianowicie, jezeli korzyéci osiagniete
przez przedsiebiorce okaza sie znaczaco wyzsze od korzy$ci przyjetych za podstawe
do ustalenia wyplaconego wynagrodzenia, to wynagrodzenie tworcy powinno zostaé

podwyzszone.
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5.4. Regulamin racjonalizacji i wynalazczoSci.

Zarzadzanie wlasnoScia intelektualna stworzona w przedsiebiorstwie
wspomaga odpowiedni regulamin bedacy aktem wewnetrznym przedsiebiorstwa.
Regulamin powinien posiadac:

e stowniczek, w ktérym znajduja sie mozliwe precyzyjne zdefiniowania
uzywanych w nim pojeé. W sposéb nie budzacy watpliwo$ci powinno sie
okresli¢ zakres obowigzywania regulaminu przez wskazanie adresatéow
regulaminu oraz precyzyjne wskazanie przedsiebiorstwa (jego oddziatow).
Tutaj rowniez mozna okreS§lic w jaki sposéb rozumie sie projekty
racjonalizatorskie.

e przepisy dotyczace obowiazku zgloszenia projektu i sama procedure jego

zgloszenia.

Na pracownikow przedsiebiorstwa powinien zosta¢ nalozony obowiazek
zgloszenia projektu mogacego doprowadzi¢ do wyksztalcenia débr chronionych
prawami wylacznymi. Aby zapewni¢ rzeczywista realizacje tego obowigzku
powinno sie wskaza¢ odpowiednia droge do zgloszenia projektu wynalazczego.
Zabiegiem zalecanym jest stworzenie odpowiednich formularzy zgloszenia.

e postanowienia dotyczace rejestracji zgloszen 1 zasad ich rozpatrywania.
Regulamin powinien stworzy¢é system pozwalajacy na ustalenie
podstawowych danych dotyczacych projektow wynalazczych
1 racjonalizatorskich (np. danych osobowych tworcow, czas dokonania
projektu, podstawowego opisu istoty projektu, itp.). Najlepszym sposobem
wydaje sie tutaj byé system rejestracji prowadzony przez odpowiednia
jednostke powotang do zarzadzania wlasnoScigq intelektualna. Tego typu
jednostka powinna rowniez posiada¢ kompetencje do oceny zgloszonego
projektu.

¢ wskazanie podmiotéw, w zakresie kompetencji ktorych lezy rekomendowanie
decyzji (lub decyzja) w sprawie zgloszenia projektu do ochrony. Decyzja taka
jest zazwycza] pozostawiana przedsiebiorcy, tym niemniej moze zostac
scedowana na specjalnie powotana jednostke. Jak wskazano powyzej podobne

jednostki powinny nadzorowac¢ calg procedure zgloszenia projektu.
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e zasady rzadzace ustalaniem korzyéci osiagnietych z projektu oraz zasady
wynagradzania tworcow. W tym zakresie regulamin powinien uwzgledniaé
aktualnie obowigzujace prawo. W przypadkach, kiedy mozliwe jest
wprowadzanie regulacji umownych, przedsiebiorca moze odpowiednio je
uksztaltowaé¢ w regulaminie. Podkre§li¢ nalezy, ze regulaminy nie stanowia
zrodla prawa, ale sa wiazace dla podmiotu, ktére je wydal, a ponadto, jezeli
do nich odwotuje sie umowa o prace - 1 zostaly one efektywnie udostepnione
pracownikowi zawierajacemu umowe — wtedy sa wiazace réwniez dla niego.
Zaleca¢ nalezaloby wprowadzanie do regulamindéw mozliwoSci umownego
ustalania wynagrodzenia, wskutek czego zminimalizowaloby sie przyszie
spory. W kontekscie obowigzujacych przepiséw nalezy podnies¢ jeszcze dwie
kwestie:

1. po pierwsze, brak reglamentacji zasad przyjmowania projektéw, ich
oceny oraz wyplaty wynagrodzen powoduje, ze sady przyjmuja, iz
pracodawca jest zwigzany swoim oznaczeniem woli, nawet wowczas,
gdy oSwiadczenie to nie zostalo poparte prawidlowymi analizami
ekonomicznymi (lub gdy poézniejsze analizy wykazaly, ze metodologia
ustalenia efektéw byta nieprawidtowa albo efekty rzeczywiste okazatly
sie znacznie nizsze od wykazanych)

ii.  po drugie, brak ustawowej definicji projektu racjonalizatorskiego.
W konsekwencji za projekt moze byé uwazane wszystko to, co za taki
projekt uzna pracodawca. Jednoczeénie nie ma zadnych przeszkdd,
zeby pracodawca w ogéle nie wprowadzil u siebie racjonalizacji, albo
zeby w sposob absolutnie arbitralny przyjal, jakie kategorie
pracownikéw sa calkowicie wylaczone z tego rodzaju zakladowej
tworczosci. W szczegblnosci moze to dotyczyé oséb wysokiego szczebla
zarzadzajacego przedsiebiorstwem oraz wyzsze] klasy specjalistow.
Nie ma tez przeszkdod, aby w stosunku do roéznej kategorii
pracownikéw stosowaé odmienne zasady wynagradzania przy tych
samych efektach (nawet wynikajacych z zastosowania tego samego
projektu racjonalizatorskiego). Przykladowo mozna wuznaé, ze
inzynierowie w ogdle nie moga by¢ racjonalizatorami a jednocze$nie,
ze $redni szczebel zarzadzajacy bedzie otrzymywal dwukrotnie

mniejsze wynagrodzenie od szeregowych pracownikéw.
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6. Zabezpieczenie wlasnoéci intelektualnej na uczelni.

Przykladowy regulamin wlasnosci intelektualnej i ochrony prawnej débr

intelektualnych na uczelni wyzsze;j.

ROZDZIAL 1
Przepisy ogélne
§ 1.
Pojecia
Uzywane w niniejszym dokumencie pojecia oznaczaja;
1. ,Dobra intelektualne”

a. utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim 1 prawach
pokrewnych, w tym utwory naukowe, oraz programy komputerowe
1 bazy danych

b. wynalazki, wzory uzytkowe, wzory przemyslowe i topografie uktadow
scalonych w rozumieniu ustawy Prawo wlasnoéci przemystowe;;

c. inne wyniki pracy intelektualnej, w tym takie, ktére nie stanowig
przedmiotu praw wylacznych, jak np. metody badan, koncepcje
wyjasnienia problemu, wyniki eksperymentéw, opinie, ekspertyzy,
dydaktyczne materialy audiowizualne, instrukcje dydaktyczne,
przewodniki do ¢wiczen, modele, prezentacjemultimedialne itp.);

d. dobra intelektualne stanowigce tajemnice (know-how) Uniwersytetu
w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

e. przez "pracownicze wyniki pracy intelektualnej" rozumie sie wyniki
pracy intelektualnej stworzone w trakcie wykonywania obowigzkéw
wynikajacych ze stosunku pracy.

2. "Obowiazki ze stosunku pracy" rozumie sie zadania, ktérych wykonanie
nalezy do obowiazkéw Twoércy wyniku, w szczegdlnosci wynikajace z umowy
o prace, regulaminu pracy, zakresu czynno$ci przypisanych Twoércy lub
z polecenia przelozonego mieszczacego sie w granicach obowiazkow
pracowniczych Tworcy.

3. ,,Uniwersytet” — Uniwersytet .....

4. ,Jednostka macierzysta” — wydzial lub miedzywydziatlowa jednostka,
w ktérej zatrudniony jest Tworca.

5. ,Pracownik” — osoba pozostajaca w stosunku pracy z Uniwersytetem.
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6. , Tworca” — osoba, ktora stworzyla Dobro intelektualne.

7. ,Kierownik jednostki” — dziekan wydzialu lub kierownik jednostki
w przypadku jednostek poza- 1 miedzywydziatowych.

8. ,Komisja” — Uniwersytecka Komisja ds. Wtasnoéci intelektualne;.

9. ,Spoéltka spin-off’ — spétka, powotana w celu rozwijania 1 komercjalizacji
Doébr intelektualnych nalezacych do Uniwersytetu.

10. ,Sponsor” — osoba lub organizacja zewnetrzna w stosunku do Uniwersytetu,
wspierajaca dziatalnoéé Pracownikéw wykonywana w ramach zatrudnienia
w Uniwersytecie, w szczeg6lnosci przez dostarczenie srodkow finansowych na
badania lub inne dzialania mogace skutkowaé powstaniem Dodbr

intelektualnych.

§ 2.

Dobra intelektualne powstate w ramach stosunku pracy

1. Zasady okreS§lone w niniejszym regulaminie maja zastosowanie do Doébr
intelektualnych tworzonych przez Pracownika Uniwersytetu w wyniku
wykonywania obowigzkéw wynikajacych ze stosunku pracy, a ich
przestrzeganie nalezy do obowigzkdéw pracowniczych.

2. Dobra intelektualne beda uznawane za stworzone w wyniku wykonywania
obowiazkow ze stosunku pracy, jezeli:

a. zostaja stworzone przez osobe pozostajaca z Uniwersytetem w
stosunku pracy w czasie trwania tego stosunku,

b. zakres obowiazkéw Pracownika obejmuje dziatania, w wyniku ktérych
moze dojé¢ do stworzenia Débr intelektualnych,

c. dobro intelektualne zostaje stworzone w zwiazku z wykonywaniem
tych obowiazkow.

3. Uznaniu Dobra intelektualnego za stworzone w wyniku wykonywania
obowiazkow pracowniczych nie stoi na przeszkodzie stworzenie tego dobra
w czasle trwania stypendium naukowego, grantu uczelnianego lub urlopu
naukowego.

4. Umowy o prace zawarte z pracownikami Uniwersytetu winny zawierac
postanowienie, zgodnie z ktérym pracownik oSwiadcza, iz zna 1 akceptuje
tre$¢ zasad okreslonych w niniejszym regulaminie. W takim przypadku staja

sie one integralng czescia umowy o prace 1 okres$laja sposéb 1 zasady nabycia




PROCEDURA ZARZADZANIA WEASNOSCIA INTELEKTUALNA | 2010

przez Uniwersytet praw do Dobr intelektualnych oraz obowiazki pracownicze
z tym zwiazane.

5. W przypadku zaistnienia sporu co do tego czy Dobro intelektualne zostalo
stworzone w wyniku wykonywania obowigzkéw pracowniczych, spor
rozstrzyga Rektor za poérednictwem Komisji. Postanowienie to nie stoi na
przeszkodzie dochodzeniu praw w postepowaniu przed sadem powszechnym.

6. Przez stworzenie Dobra intelektualnego rozumie sie takze modyfikacje Dobra
juz istniejacego, jesli modyfikacja ta jest na tyle istotna, ze prowadzi do
powstania nowego Dobra intelektualnego podlegajacego ochronie na gruncie
obowiazujacych przepiséw prawa.

7. Zawarcie umowy dotyczacej Dobr intelektualnych powstatych w wyniku
wykonywania obowigzkéw pracowniczych, ktora przewiduje odstepstwa od
stosowania niniejszego regulaminu, wymaga akceptacji Rektora .

8. Zawarcie umowy, na mocy ktoérej prawa do Doébr intelektualnych stworzonych
przez Pracownika delegowanego do innej szkoly wyzszej, placowki naukowe;]
lub badawczej w Polsce lub zagranica miatyby przystugiwaé takiej jednostce,

wymaga zgody Rektora.

§ 3.

Dobra intelektualne powstate poza stosunkiem pracy

1. W odniesieniu do os6b nie bedacych Pracownikami Uniwersytetu zasady
okre§lone w niniejszym regulaminie beda mialy zastosowanie w przypadku,
gdy bedzie to wynikato z uméw zawartych z tymi osobami.

2. W odniesieniu do Débr intelektualnych stworzonych przez Pracownika poza
zakresem obowiazkéw wynikajacych ze stosunku pracy niniejsze Zasady beda
mialy zastosowanie tylko, jeS§li wyraznie tak stanowia lub jesli strony tak

postanowia w umowie.

ol
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§ 4.
Umowy dotyczace débr intelektualnych

1. Zawierajac umowy z osobami, ktore wykonujg lub maja wykonywaé na rzecz
Uniwersytetu okreS§lone czynno$ci na podstawie innej niz stosunek pracy,
w szczeg6lnoséci na podstawie umowy o dzieto, umowy zlecenia lub umowy
podobnej do zlecenia, Uniwersytet uwzgledni w takiej] umowie kwestie praw
do Débr intelektualnych, jakie powstaly lub moga powstaé w zwigzku z jej
wykonywaniem. Strony moga przewidzie¢ odpowiednie stosowanie
niniejszego regulaminu.

2. Umowy zawierane przez Uniwersytet, w zwigzku z ktérymi powstaly lub
moga powstaé¢ Dobra intelektualne, powinny przewidywaé zapewnienie
Uniwersytetowi odpowiednich praw do takich Doébr w kazdym przypadku,
w ktorym Dobro intelektualne powstato dzieki istotnej pomocy Uniwersytetu,
w szczegblnosci w wyniku:

a. finansowania lub sponsorowania przez Uniwersytet,
b. wykorzystania zasobow Uniwersytetu.

3. Uniwersytet powinien zawrze¢ umowe dotyczaca Dobr intelektualnych
1 przyznajaca odpowiednie prawa Uniwersytetowl w kazdym przypadku, gdy
istnieje prawdopodobienstwo, ze osoba nie bedaca Pracownikiem, korzystajac
z zasobow Uniwersytetu, moze stworzy¢ takie Dobro. Postanowienie to
dotyczy m.in. studentéw, doktorantéw, stypendystéw 1 stazystow.

4. Osoba zawierajaca w 1imieniu Uniwersytetu umowe dotyczaca Dobr
intelektualnych zapewnia zamieszczenie w niej postanowien dotyczacych
Dobr intelektualnych, ktore beda zgodne z niniejszym regulaminem.

5. Umowy zawierane przez Uniwersytet zapewniaja poszanowanie praw
osobistych Tworcy, w tym zwlaszcza zawieraja informacje o autorstwie Dobra

intelektualnego.
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§ 5.

Umowy z organizacjami sponsorujacymi

1. Umowa ze Sponsorem okresla uprawnienia Sponsora do korzystania z Doébr
intelektualnych lub innych wynikéw badan przez niego wspieranych.

2. Kierownik jednostki macierzystej Uniwersytetu przedstawia Rektorowi
projekt umowy lub osobie przez niego wskazanej, w ktorej okreélone sa
zalozenia umowy ze Sponsorem. Zalozenia winny zawieraé uzasadnienie
zakresu przyznawanych Sponsorowi praw do Dobr intelektualnych. Jezeli
zakres ten wynika z obowigzujacych regulacji krajowych lub wspélnotowych,
uzasadnienie ogranicza sie do wskazania na powyzsze regulacje.

3. Pracownik nie moze bez zgody Rektora lub osoby przez niego wyznaczonej
zawrze¢ umowy z organizacja sponsorujaca, ktéra przewiduje przeniesienie

praw do Débr intelektualnych na rzecz takiej organizacji.

§ 6.

Przedmioty materialne powstate w wyniku badan naukowych

1. Uniwersytet nabywa prawa do przedmiotéw materialnych powstalych
w wyniku badan naukowych dokonanych w zakresie obowigazkéw Pracownika
wynikajacych ze stosunku pracy. Uniwersytet nabywa takze prawa do
przedmiotéw powstaltych w wyniku badan dokonanych przy pomocy
Uniwersytetu, jeS§li pomoc ta przyczynita sie istotnie do powstania takiego
przedmiotu.

2. Dla celow zarzadzania prawami do przedmiotéw, o ktéorych mowa w ust. 1,

postanowienia regulaminu stosuje sie odpowiednio.

§ 7.

Podstawowe obowiazki zwiazane z ochrong Débr intelektualnych

1. Pracownik oraz kazdy, w stosunku do kogo znajduja zastosowanie zasady
okreS§lone w niniejszym regulaminie, ma obowigzek zglosi¢ stworzenie Dobra
intelektualnego, do ktorego prawa moze naby¢ Uniwersytet, a takze ma
obowiazek podjecia wszelkich rozsadnych czynnoéci dla umozliwienia

Uniwersytetowi korzystania z tych praw. Dotyczy to w szczegdlnosci
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obowiazku zachowania poufnoSci oraz obowiazku wspdéldziatania
w przypadkach, gdy jest ono konieczne w celu uzyskania ochrony.

2. Pracownik nie moze w zakresie swej dziatalnosci poza Uniwersytetem czynié
uzytku z Doébr intelektualnych, do ktéorych prawa przystuguja
Uniwersytetowi, bez uprzedniej pisemnej zgody Rektora.

3. Pracownik, ktéory ma dostep do informacji poufnych dotyczacych Débr
intelektualnych, zobowiazany jest do nieujawniania tych informacji osobom
trzecim, z zastrzezeniem postanowien ponizszych.

4. Przez informacje poufne dotyczace Dobr intelektualnych rozumie sie
nieujawnione do wiadomoséci publicznej informacje, ktore moga mie¢ wartosé
rynkowa, a ich ujawnienie wigzaloby sie z ryzykiem pozbawienia ochrony
prawnej lub niweczyloby mozliwo$é uzyskania ochrony prawnej.

5. Ujawnienie informacji poufnych dotyczacych Doébr intelektualnych, do
ktorych prawa przysluguja lub moga przystugiwa¢ Uniwersytetowi, moze
nastapi¢ wylacznie za pisemng zgoda Rektora.

6. W umowach zawieranych przez Uniwersytet, dotyczacych Ddbr
intelektualnych nalezy przewidzie¢ obowigzek zachowania przez strony
poufnoéci, w szczegblnoéci w przypadku, gdy ujawnienie wynikéw badan

utrudniatoby uzyskanie ich ochrony prawnej oraz dalsza komercjalizacje.




PROCEDURA ZARZADZANIA WEASNOSCIA INTELEKTUALNA | 2010

ROZDZIAL 11
Prawa autorskie 1 pokrewne oraz prawa sui generis do baz danych
§ 8.
Utwory stworzone w ramach obowigzkéw pracowniczych

1. Umowa o prace wiagzaca Uniwersytet 1 pracownika stanowi, ze Uniwersytet
nabywa z chwila przyjecia utworu na zasadach okreslonych w niniejszym
Rozdziale, prawa autorskie majatkowe do utworéw wykonanych przez
Pracownika w wyniku wykonywania obowiazkéw pracowniczych na
wszystkich znanych w chwili stworzenia utworu polach eksploatacji.

2. Je$li umowa o prace nie zawiera postanowienia, o ktorym mowa w ust. 1,
Uniwersytet nabywa z chwila przyjecia utworu, nie bedacego utworem
naukowym, autorskie prawa majatkowe w granicach wynikajacych z celu
umowy o prace 1 zgodnego zamiaru stron.

3. Za utwory, do ktérych prawa moze naby¢ Uniwersytet zgodnie z ust. 1, uwaza
sie w szczego6lnosci:

a. programy komputerowe,
b. bazy danych,

materialy e-learningowe,

e

e

dzienniki prac badawczych, takze wtedy, gdy maja charakter utwordéw
naukowych.
§ 9.

Utwory naukowe (prawo publikacji)

1. Pracownik moze opublikowaé utwér naukowy na podstawie umowy zawarte]
z osobg trzecia lub w inny sposéb go rozpowszechnié, z zastrzezeniem
postanowien ponizszych.

2. Jednakze w stosunku do utworéw wymienionych w § 8 ust. 3 przystuguje
Uniwersytetowi pierwszenstwo publikacji. Pierwszenstwo opublikowania
wygasa, jezelli w ciagu szeSciu miesiecy od dostarczenia utworu nie zawarto
z twérca umowy o wydanie utworu albo jezeli w okresie dwoch lat od daty jego
przyjecia utwor nie zostal opublikowany. Umowa okres§la nalezne tworcy
wynagrodzenie.

3. Pracownik nie moze ujawnié¢ informacji zawartych w utworze (w szczegélnosci
w formie publikacji lub publicznej prezentacji) w przypadku, gdy takie

ujawnienie wiazaloby sie z ryzykiem pozbawienia ochrony prawnej wynikow
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naukowych lub niweczyloby mozliwoéé uzyskania takiej ochrony, jeéli prawa
wynikajace z takiej ochrony przystugiwa¢ moglyby Uniwersytetowl na mocy

niniejszych zasad lub odrebnej umowy.

§ 10.

Korzystanie z materiatu zawartego w utworze naukowym

1. Uniwersytet moze korzystaé z wynikéw badan naukowych uzyskanych przez
Pracownika.

2. Umowy zawierane przez Pracownika dotyczace utworu naukowego winny o
ile to mozliwe przyznawac¢ Uniwersytetowi prawo do korzystania z utworu
naukowego bez odrebnego wynagrodzenia dla celéw badawczych lub
dydaktycznych.

3. W przypadku, gdy Uniwersytet umozliwia podmiotom trzecim odptatne
korzystanie z utworu, Twoércy nalezy sie wynagrodzenie zgodnie z zasadami

okreS§lonymi w niniejszym regulaminie.

§ 11.

Obowiazek ujawnienia wyniku pracy i publikacji

1. Twoérca decyduje o terminie 1 sposobie publicznego ujawnienia wyniku swej
pracy, w szczegdlnoéci o pierwszym udostepnieniu utworu publicznosci.

2. Jednakze, je§li utwér powstat na zamowienie Uniwersytetu lub powstal na
potrzeby projektu badawczego lub dla potrzeb okreélonego zespotu, a Tworca
sprzeciwia sie udostepnieniu utworu, Uniwersytet moze wykorzystaé
informacje 1 wyniki badan zawarte w utworze, a takze moze powierzyc

opracowanie utworu na bazie tych informacji 1 wynikéw innej osobie.
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ROZDZIAL 111
Prawa wlasno$ci przemystowe;j
§ 12.

Nabycie praw przez Uniwersytet

1. W razie dokonania wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru przemyslowego,
okreS§lanych dalej tacznie ,Dobrami wlasnos$ci przemystowe)”, w wyniku
wykonywania przez Twoérce obowiazkéw ze stosunku pracy, prawo do
uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzoér uzytkowy,
jak réwniez prawa =z rejestracji wzoru przemystowego, przysluguja
Uniwersytetowi.

2. Ust. 1 ma zastosowanie takze w przypadku stworzenia Dobra wlasnosci
przemyslowej] w wyniku realizacji innej umowy zawarte] przez Tworce
z Uniwersytetem.

3. Na zasadach okreélonych w ust. 1 1 2 Uniwersytetowl przystuguja prawa do
know-how, w tym w szczegélnoSci do niejawnych i poufnych informacji,
uzyskanych w ramach wykonywania obowiazkow wynikajacych ze stosunku
zatrudnienia lub w zwigzku z realizacja umowy o dzieto lub innej umowy,
ktorej realizacja prowadzi do powstania know- how.

4. W razie stworzenia Débr wlasnoéci przemystowej przy pomocy Uniwersytetu,
Uniwersytet ma prawo korzystaé¢ z tych Débr we wlasnym zakresie, jezeli
pomoc Uniwersytetu stanowila istotny i bezpoSredni warunek dokonania
wynalazku, a korzystanie z niej nie jest powszechnie dostepne. Pomocg
w rozumieniu niniejszych zasad moze by¢ w szczegblnoSci poniesienie
nakladéw finansowych, technicznych, marketingowych Ilub wudzielanie
wskazowek merytorycznych.

5. Zyski z wykorzystania Dobr wlasnoSci przemystowej beda dzielone miedzy

Uniwersytet 1 Tworce zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 13.

Umowy dotyczace Débr wlasnosci przemystowe;j

1. Kazda umowa, w zwigzku z realizacja ktérej moze doj$¢ do stworzenia Dobra
wlasnoséci przemystowej, zawiera¢ bedzie postanowienia dotyczace praw do

tego dobra.
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2. Jeshh Dobro ma zostaé stworzone na zaméwienie Uniwersytetu lub przy jego
pomocy ,zasada winno byé przyznanie praw w caloéci Uniwersytetowl.
Postanowienie to nie wyklucza innych rozwigzan, ktére w danym przypadku
okaza sie bardziej wlasciwe, takich jak np. przyznanie Uniwersytetowil
licencji na korzystanie z Dobra w zakresie odpowiadajacym jego interesom.

3. Jedli Dobro ma zosta¢ stworzone na zamoéwienie osoby trzeciej przez
Pracownika Uniwersytetu lub przy pomocy Uniwersytetu, zasada winno by¢
przyznanie Uniwersytetowi praw wylacznych do stworzonego Dobra,
z mozliwo$cig udzielenia zamawiajacemu odpowiednich uprawnien do
korzystania z niego. Postanowienie to nie wyklucza innych rozwigzan, ktére
w danym przypadku uznane beda za wlasciwsze.

4. Pracownik moze przenie$¢ na Uniwersytet za jego zgoda prawa do Débr
wlasnoéci przemyslowej, w stosunku do ktérych Uniwersytet nie nabyl praw
na podstawie ustawy lub umowy. W takim przypadku Dobra te beda
komercjalizowane zgodnie z niniejszymi zasadami, o ile strony nie postanowia

inaczej.
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ROZDZIAL IV
§ 14.

Postepowanie ze zgloszonymi dobrami wlasnosci intelektualnej.

Procedura zwiazana ze zgloszenia Dobra wlasnosci intelektualnej podlegajacego

zgloszeniu okre§lona jest w zal. Nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 15.

Przeniesienie praw na Twoérce

1. W wypadku, gdy w my$l Zasad prawa do Débr intelektualnych przystuguja
Uniwersytetowi, Tworca Dobr intelektualnych moze zwroci¢ sie do Rektora
o przekazanie mu tych praw. Przekazanie to moze nastapi¢ po zaopiniowaniu
przez Komisje, jezeli:

a. przekazanie praw nie narusza zadnych zobowiazan ani uprawnien
Uniwersytetu;

b. przekazanie praw nie ogranicza mozliwo$sci Uniwersytetu do
korzystania z Débr intelektualnych;

c. przekazanie praw nie powoduje niemozliwego do zazegnania konfliktu
interesow dla Tworcy lub niebezpieczenstwa takiego konfliktu;

d. prawa do Doébr intelektualnych nie stanowia znacznej wartosci
rynkowej lub publicznej, ktéra moze byé najlepiej wykorzystana przez
Uniwersytet;

e. przekazanie praw w zaden Inny sposdb nie koliduje z zasadami

1 celami Uniwersytetu.

§ 16.

Zasady komercjalizacji

1. Wilasnoéé intelektualna stanowiaca przedmiot praw Uniwersytetu moze byé
komercjalizowana.
2. Podstawowymi sposobami komercjalizacji sa:
a. udostepnienie wlasno$ci intelektualnej osobom  trzecim @ za
wynagrodzeniem, w szczegdlnosci przez udzielenie im licencji do

korzystania z Dobra intelektualnego,




PROCEDURA ZARZADZANIA WEASNOSCIA INTELEKTUALNA | 2010

b. przeniesienie praw na podmiot trzeci w =zamian za zaplate
wynagrodzenia,

c. utworzenie odrebnego podmiotu (Spétki spin-off) z udzialem
Uniwersytetu, ktéry zajmowac sie bedzie komercjalizacja Dobra.

3. Decyzja o wyborze sposobu komercjalizacji podejmowana jest przez Rektora
po zasiegnieciu opinii Komisji ds. Wlasnosci Intelektualnej i moze by¢
zmieniana stosownie do okolicznosci.

4. Umowy o przyznanie praw do uzywania, rozwiniecia lub innego
wprowadzenia na rynek Dobra wlasnosci przemystowej, do ktérego prawa
przystuguja Uniwersytetowi, musza by¢ zaakceptowane przez Rektora.

5. Pracownik zobowiazany jest do wspoéldziatania z Uniwersytetem, aby
umozliwi¢ maksymalnie efektywna komercjalizacje Dobra. Wynikajace stad
koszty ponosi Uniwersytet, chyba ze odrebna umowa z Pracownikiem stanowi
inaczej.

6. Decyzje dotyczace komercjalizacji Dobr intelektualnych podejmowane sa
w sposOb zapewniajacy unikniecie konfliktu intereséw. W szczegdlnosci
w podejmowaniu tych decyzji nie moga uczestniczy¢ osoby powiazane
osobiscie lub majatkowo z podmiotami zewnetrznymi w stosunku do
Uniwersytetu, uczestniczacymi w procesie komercjalizacji Dobra, takimi jak
licencjobiorcy lub nabywcy praw. Postanowienie niniejsze nie dotyczy Tworcy
w zakresie, w jakim wspéldecyduje on o utworzeniu Spdétki spin-off ze swoim
udziatem lub wyraza opinie w sprawie sposobu komercjalizacji Dobra
intelektualnego.

7. Spory zwiagzane z konfliktem intereséw, o ktérym mowa w ust. 6, rozstrzyga

Rektor za posrednictwem Komisji.

§ 17.
Logo

Zawierajac umowe o komercjalizacji Dobra intelektualnego, a takze podejmujac
decyzje o utworzeniu Spodtki spin-off Uniwersytet moze przyznaé drugiej stronie
umowy lub spoétce prawo do postugiwania sie logo Uniwersytetu w ramach
dziatalnos$ci zwigzanej z wykorzystywaniem Dobra Intelektualnego. Warunkiem
uzywania logo Uniwersytetu musi byé¢ informacja o zwiazku Dobra

Intelektualnego z Uniwersytetem.
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§ 18.

Ustalenie warunkéw 1 wysokos$ci wynagrodzenia

1. Ustalanie warunkéw 1 wysokoéci wynagrodzenia naleznego Tworcy nalezy do
Rektora.

2. Zasada jest przyznanie 40 % zysku z Débr intelektualnych Uniwersytetowi,
za$ 60 % ich Twoércy.

3. Zasada okres§lona w ust. 1 dotyczy Débr intelektualnych, do ktérych prawa
przystuguja Uniwersytetowi i nie obejmuje Dobr intelektualnych stworzonych
przez Pracownikow poza obowigzkami wynikajacymi ze stosunku pracy oraz
Débr intelektualnych nabytych od osoby trzecie;j.

4. Rektor moze zaproponowaé inny sposoéb podziatu zyskéw, jesli uzna to za
wlasciwe w konkretnym przypadku, a takze uchyli¢ w czesci lub catosci prawa
Uniwersytetu, jesli uzna to za wlasciwe.

5. Twoércy, ktéry zostaje zatrudniony w Spoélce spin-off lub staje sie jej
udziatowcem, nie przystuguje co do zasady prawo do jakichkolwiek korzysci
uzyskanych z komercjalizacji Dobra poza prawem do czesci zysku spodtki
1 wynagrodzeniem, jakie w niej otrzymuje.

6. Tworcy nie przystuguje wynagrodzenie za korzystanie 2z Dobra
intelektualnego przez Uniwersytet do celow naukowo-badawczych Ilub
dydaktycznych.

7. Zasady podzialu zyskéw znajduja zastosowanie takze po ustaniu stosunku
pracy, chyba ze z uwagi na szczegdlne okoliczno$ci Komisja postanowi inacze;.

8. dJezeli udzial w zysku z Dobra intelektualnego przypada wiecej niz jednej
osobie, Komisja rekomenduje Rektorowi lub osobie wyznaczonej ustalenie
udziatéw poszczegdlnych uprawnionych zgodnie z ich wktadem w stworzenie
Dobra. Jesli jednak osoby te zawarly uprzednio umowe regulujaca te kwestie,
umowa ta bedzie wiazaca. Jezeli nie zawarto umowy, a ustalenie wkladu
w stworzenie Dobra jest nadmiernie utrudnione, wynagrodzenie nalezy sie
w cze$ciach rownych.

9. Pracownik nie bedzie mial zadnych praw do udzialu w zysku z Doébr
intelektualnych bedacych wlasnoscia Uniwersytetu do momentu podpisania
w tym zakresie umowy miedzy Uniwersytetem, a Pracownikiem, zgodne;j

z ustaleniami Komisji w danej sprawie zaakceptowanymi przez Rektora.

\‘
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10. Przychody pochodzace z komercjalizacji Débr intelektualnych przeznacza sie
w pierwsze] kolejnoéci na pokrycie kosztéw uzyskania 1 utrzymania ich
ochrony.

11. Zasady podziatu zyskéw uzyskanych przez odrebny podmiot powolany w celu
komercjalizacji Dobra (Spotke spin-off) wynikaja z umowy sp6tki lub odrebne;j

umowy miedzy Twoérca, a Uniwersytetem.

§ 19.

Badania sponsorowane

W przypadku Doébr intelektualnych powstatych lub rozwinietych w wyniku
badan sponsorowanych, Komisja bedzie w swoich decyzjach zwiazana
postanowieniami umowy miedzy Sponsorem, a Uniwersytetem lub miedzy
Sponsorem, a Pracownikiem, pod warunkiem, ze umowa taka zostanie

zatwierdzona w trybie okre§lonym Zasadami.

§ 20.

Udzial innych uczelni

W przypadku Doébr intelektualnych powstatych lub rozwinietych w wyniku
badan, w ktérych udzial wzieli inni partnerzy krajowi lub zagraniczni, Rektor
bedzie w swoich decyzjach zwiazany postanowieniami umowy miedzy
partnerem, a Uniwersytetem lub miedzy partnerem, a Pracownikiem, pod
warunkiem, ze umowa taka zostanie zatwierdzona w trybie okreslonym przez

zasady wskazane w niniejszym regulaminie.
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ROZDZIAL V
Uniwersytecka Komisja ds. Wlasno$ci Intelektualne;)
§ 21.

Organizacja pracy Komisji

1. Komisja sklada sie z co najmniej 6 czlonkéw. Cztonkéw Komisji powoluje
1 odwoluje Rektor. Pierwsza kadencja Komisji trwa jeden rok, nastepne trzy
lata.

2. Komisja jest stala komisja rektorska,

3. Komisja wybiera sposrdod siebie Przewodniczacego Komisji oraz Sekretarza
Komisji, ktéry jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji pracy
Komisji 1 przedstawia ich do akceptacji Rektorowi.

4. Komisja podejmuje decyzje i wyraza opinie w formie uchwal. Przyjecie
uchwatly wymaga bezwzglednej wiekszosci gloséw.

5. Jeéli Komisja podejmuje decyzje lub wyraza opinie w sprawie, w ktérej jej
cztonek ma interes osobisty lub majatkowy, cztonek nie bierze udziatu
w glosowaniu.

6. Czlonek Komisji powstrzymuje sie od glosowania takze wowczas, wydaje
opinie w sprawie, w ktorej czlonek ten uczestniczyl w podejmowaniu

rozstrzygniecia.

§ 22.

Kompetencje

Do kompetencji Komisji nalezy:

1. Proponowanie rozstrzygnie¢ przewidzianych w niniejszym regulaminie
Rektorowi.

2. Prowadzenie konsultacji z Pracownikami Uniwersytetu, w szczegdlnosci
w zakresie badania potencjalu rynkowego Débr wiasnosci intelektualne;.

3. Tworzenie regulaminéw wewnetrznych dotyczacych spraw z zakresu jej
kompetencji, nie naruszajacych postanowien regulaminu.

4. Proponowanie rozstrzygnie¢ Rektorowi dotyczacych ewentualnych konfliktow
interesOw powstalych podczas zarzadzania wlasnoécia intelektualna
Uniwersytetu, w tym przy tworzeniu Spoétek spin-off.

5. Dokonywanie przegladu regulacji wyznaczone] regulaminem oraz

proponowanie Rektorowi Uniwersytetu poprawek do regulaminu.
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6. Wyrazanie opinii dotyczacych polityki Uniwersytetu w sprawach zwigzanych
z ochrona 1 komercjalizacja Doébr intelektualnych 1 przedstawianie jej
Rektorowi.

7. Podejmowanie innych czynnoéci w stosunku do Débr intelektualnych, ktére
sa lub moga byé przedmiotem praw Uniwersytetu, zleconych Ilub

zaakceptowanych przez Rektora Uniwersytetu.

§ 23.

Postepowanie Komisji

Komisja rozpoznaje wszelkie zgloszenia Dobr intelektualnych, ktére wptynety do
Komisji zgodnie z procedura stanowigca =zalacznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu oraz przedstawia Rektorowi proponowane rozstrzygniecia.
Pracownicy Uniwersytetu zaangazowani w stworzenie Dobr intelektualnych
maja prawo do spotkania z Komisja w celu prezentacji dodatkowych materiatow
dotyczacych zgloszenia. Rektor po przedstawieniu przez Komisje proponowanego
rozstrzygniecia podejmuje decyzje na piSmie z podaniem stwierdzonych faktéw

oraz uzasadnieniem.

§ 24.

Inne postanowienia

1. Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Senat.
2. Senat lub Rektor za zgoda Senatu moga w kazdej chwili zmieni¢ lub uchylié¢
Regulamin w calosci lub czeSci.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie maja zastosowanie
odpowiednie przepisy ustaw:
-z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosSci przemystowej (pwp) (tj. Dz.
U. Nr 119 z 2003 r., poz. 1117 z pdézn. zm.),
-z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z p6zn. zm.), z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwe] konkurencji (tj. Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pdzn zm.)
-z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. Nr 164,
poz. 1365 z pdzn. zm.),
- Kodeks pracy i Kodeks cywilny.
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4. Naruszenie postanowien Regulaminu jest w szczegdlnoéci naruszeniem
obowiazkow pracowniczych regulowanych Kodeksem Pracy (art.100 §2),
pociagajacym za soba konsekwencje okreslone w przepisach ustawy Prawo

o szkolnictwie wyzszym, Kodeksu Pracy 1 Statutu Uniwersytetu
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7. Koszty ochrony wlasnoéci intelektualnej.

Koszty ochrony wlasnosci intelektualnej musza zostaé poniesione wczesniej
niz dojdzie do skutku komercjalizacja danego wytworu, co wymusza racjonalna
gospodarke finansowa, w tym tworzenie specjalnego funduszu z przeznaczeniem na
aktywno§¢ w sferze uzyskiwania ochrony patentowej i innej. Na koszty ochrony
patentowej oraz jej biezace utrzymanie sktadaja sie takie wydatki jak:

a. oplaty urzedowe — na poziomie zgloszenia,

b. koszty badania stanu techniki,

c. publikacja informacji o udzielonym prawie ochronnym,

d. koszty ttumaczenia,

e. wynagrodzenie prawnikow, w tym gloéwnie rzecznikéw patentowych,

f. wydanie duplikatu dokumentu potwierdzajacego istnienie prawa ochronnego,
g. wyciag z rejestru zawierajacy aktualny stan prawny,

h. oplaty urzedowe — za utrzymywanie ochrony po uzyskaniu prawa ochronnego.

Optaty zwiazane z ochrona wynalazkéow, wzoréw uzytkowych, wzoréw
przemystowych, znakéw towarowych, oznaczen geograficznych i topografii uktadow

scalonych reguluje Rozporzadzenie Rady Ministréw z 26 lutego 2008 r.

Na gruncie miedzynarodowym koszty ochrony wltasnosci intelektualnej
ksztaltuja sie niejednolicie, dla przyktadu jesli chodzi o zgloszenie patentowe

w ramach PCT obrazuje ponizsza tabelka:

Tabela 3. Koszty miedzynarodowego zgloszenia patentowego w trybie PCT3.

Czas Czynnoéci Optata Rzecznik
(miesiace) urzedowa patentowy
12 przygotowanie zgloszenia, thumaczenie ostatecznej wersji ok.
tekstu zgloszenia na jezyk angielski, niemiecki lub 10 000 zt
francuski
13 zlozenie zgloszenia, optata podstawowa (international filing | 1 400 CHF
fee)
13 oplata dodatkowa za kazdy arkusz powyzej 30 arkuszy 15 CHF
13 oplata za poszukiwanie (search fee) 1615 EUR
13 15% ryzyko kursowe 1 porta bankowe ok.
1400 zt
13 oplata za przekazanie zgloszenia, oplata za dokument 425 71
plerwszenstwa
FLacznie: ok. 21 600 zt

8 Zr6dto: Paten Plus — Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, s. 14.
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W trybie PCT zglaszajacy musi:

1. zdecydowaé¢ w jakich krajach chce ubiegaé sie o ochrone (warunek:
weczesniej uzyskal ochrone w kraju, ktérego jest rezydentem),

2. zlozy¢ tlumaczenie zgloszenia miedzynarodowego wraz z ewentualnymi
zmianami dokonanymi na etapie miedzynarodowym w wybranych
krajowych/regionalnych urzedach patentowych. Tlumaczenia oraz zmiany
dokonane na etapie ewentualnych, poszczegdlnych krajowych rejestracji
znacznie podnosza koszty. Zaleza jednak gléwnie od objetosci opisu 1 liczby

jezykow urzedowych, na ktore nalezy dokonaé tlumaczen.

Po uzyskaniu patentéw w krajach docelowych uprawniony z patentu ponosi
koszty zwigzane z utrzymywaniem ochrony. Sa to rowniez znaczne kwoty.
Przyktadowo koszty optat urzedowych w Polsce za pelne 20 lat ochrony patentowe;j
wynoszg, ok. 14 tys. ztotych. Z badan statystycznych regularnie prowadzonych przez
EPO wynika, ze koszty uzyskania ochrony patentowej droga EURO-PCT oraz jej
utrzymywania przez pierwsze 10 lat jedynie w oémiu panstwach nalezacych do
konwencji o patencie europejskim (tj. DE, UK, FR, IT, ES, CH, NL, AT) wynosza,
okoto 57 tys. Euro
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8. Transfer technologii

Zjawisko innowacji jest przedmiotem wielu opracowan teoretycznych,
proponuje sie roézne definicje tego pojecia. Jednym z ciekawszych pomystéw na
okreslenie tego zjawiska wydaje sie koncepcja stworzona przez J.A. Schumpetera,
ktéry rozumial innowacje jako:

1. wprowadzenie do produkcji wyrobéw mnowych lub tez udoskonalenie
dotychczas istniejacych,
wprowadzenie nowej lub udoskonalonej metody produkc;ji,
otwarcie nowego rynku,
zastosowanie nowego sposobu sprzedazy lub zakupéw,

zastosowanie nowych surowcéw lub pétfabrykatéw,

SIS

wprowadzenie nowej organizacji produkeji.

W innym ujeciu (podrecznik Oslo Manual) innowacja ma miejsce wowczas,
gdy nowy lub ulepszony produkt zostaje wprowadzony na rynek albo nowy lub
ulepszony proces zostaje zastosowany w produkeji, przy czym 6w produkt 1 proces sa,
nowe przynajmniej z punktu widzenia wprowadzajacego je przedsiebiorstwa. Ogoélnie
rzecz biorac innowacyjno$é¢ organizacji okreslana jest jako zdolno$é 1 motywacja do
poszukiwania 1 komercyjnego wykorzystywania jakichkolwiek wynikéw badan
naukowych, nowych koncepcji, pomystéw 1 wynalazkéw prowadzacych do wzrostu
poziomu nowoczesnosci 1 wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy czy realizacji
ambicji technicznych przedsiebiorcy. Tak rozumiane innowacje stanowi¢ moga
podstawowe zrodlo budowania unikalnych 1 wyrézniajacych umiejetnosci firmy.

Innowacje stwarzajq podstawy wysokiej konkurencyjnosci firmy m.in. poprzez:

rozszerzenie oferty rynkowej,

- wzrost zadowolenia klienta,

- wazrost jakosci oferty produktow 1 ustug,

- zapewnienie wysokiej efektywnosci ekonomicznej proceséw produkcyjnych,

- utrzymanie personelu o najwyzszych kwalifikacjach oraz wykorzystanie jego

potencjatu.
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W dzisiejszych czasach innowacyjno$é wymaga otwartoéci na partneréw oraz
zasoby zewnetrzne. Firmy sg innowacyjne dzieki wilasnej zdolnoéci organizacyjne;,
ale takze dzieki kontaktom ze swoimi dostawcami, odbiorcami i innymi partnerami
w biznesie. Komunikacja, wspoélpraca 1 koordynacja miedzy podmiotami sa
niezbednym warunkiem umozliwiajacym tworzenie 1 sprzedaz nowych produktow
1 ustug, co jest szczegblnie istotne w przypadku organizacji bazujacych na
najnowoczesniejszych, skomplikowanych technologiach.

Poszczegélne firmy wypracowaly wlasne podejécie do kwestii innowacyjnosci,
jedne kopiuja zdobyte rozwigzania inne prowadza w tym kierunku zaawansowane
badania, jeszcze inne wchodza w kooperacje z innymi podmiotami. Zrédia nowych
technologii w przedsiebiorstwie daja sie sklasyfikowaé wedlug prostego klucza,
dzielac je na trzy gléwne obszary:

- zrbodla wewnetrzne — zwigzane z pracami badawczymi i rozwojowymi, ktére
sq prowadzone przez sama firme,

- zrodla zewnetrzne — zwiazane z przejmowaniem technologii opracowanej
przez inne podmioty 1 stosowaniem jej w ramach firmy,

- zréodla stanowiace kombinacje zréodet wewnetrznych 1 zewnetrznych,

w ramach ktérych oba rodzaje Zrddet wzajemnie sie przenikaja 1 uzupelniaja.

Pozyskiwanie technologii ze zrédet wewnetrznych jest zwiazane z pracami
badawczo-rozwojowymi (B+R),co wymaga posiadania sporych érodkéw oraz
odpowiednich kompetencji. Zaangazowanie w prace badawczo-rozwojowe moze
przybraé rézne formy i skale, jedni ograniczaja sie do zatrudnienia pojedynczego
specjalisty z danej dziedziny, ktéry radzi sobie ze stosowaniem 1 wdrazaniem nowych
technologii, samodzielnie realizujac projekty, z kolei bardzo duze organizacje tworza,
bogato wyposazone, nowoczesne laboratoria 1 samodzielne dziat badawczo-
rozwojowy. Zaleta wewnetrznych zrdodet technologii jest to, ze ich efekt jest wylaczna
wlasnoscia firmy, a pozyskana technologia zostala stworzona pod katem wymagan
przedsiebiorstwa, stad jest do niego dopasowana. Z drugiej jednak strony
samodzielna dziatalno§¢ w zakresie B+R ma szereg wad, w szczegdlno$ci jest
bardziej dlugotrwata niz pozyskanie technologii z zewnatrz, wiaze sie zwykle ze

znacznymi kosztami, a przy tym obarczona jest znacznym ryzykiem niepowodzenia.
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Z kolel odmiennie wyglada to w odniesieniu do zZrddet zewnetrznych, ktore
w duze] mierze stanowia odwrotno$¢ sytuacji dotyczace] wewnetrznych Zzrddet
technologii, stad do ich zalet zaliczy¢ mozna szybkos§¢ pozyskania danej technologii
1 mniejszy poziom ryzyka, natomiast negatywna strong takiego rozwigzania jest
konieczno$é¢é przeprowadzenia dzialan adaptacyjnych, ktére przystosowuja
technologie do wykorzystania w warunkach konkretnego przedsiebiorstwa i moga
by¢ nieraz bardzo kosztowne, a takze fakt, iz nabywane rozwigzanie jest dostepne na
rynku.

Z pojeciem innowacji $ciSle powiazany jest zatem problem transferu
technologii, rozumianego jako przekazanie informacji niezbednych danemu
podmiotowi do powielania rozwigzan wypracowanych przez inny podmiot. Z reguly
wiedza przekazywana jest pod postacia techniczng (wiedza naukowa, standardy) lub
tez jako zbidr procedur (w tym prawnych, kontraktowych, dotyczacych zachowania
poufnosci oraz patenty, licencje, itp.). Transfer technologii moze zachodzi¢ pomiedzy
przedsiebiorstwami, pomiedzy instytucja naukowo-badawcza a przedsiebiorstwem,
czy tez pomiedzy instytucjami naukowymi. Transfer technologii w warunkach
rynkowych moze przybierac forme:

- pasywng — gdy przedsiebiorstwo pozyskuje technologie ze zrddel
zewnetrznych, nie prowadzi wlasnych prac badawczo-rozwojowych,
- aktywnq — gdy pozyskaniu 1 wdrazaniu w przedsiebiorstwie technologii

z zewnatrz towarzysza wlasne prace badawczo-rozwojowe.

Kluczem do przeprowadzania operacji zwiazanych z transferem technologii
stanowia nie tylko Srodki pieniezne, ale w wiekszym stopniu posiadana baza
technologiczna, ktéra laczy sie z szeregiem czynnikéw, w tym z posiadang
1 skodyfikowana wiedza (instrukcje produkcyjne, formuly, szkice, projekty itp.,)
posiadanym parkiem maszynowym oraz kapitalem ludzkim (wiedza 1 doéwiadczenie
poszczegoblnych 0s6b 1 zespolow).

Organizacje daza zwykle do unowoczeéniania posiadanych technologii
1 zwiekszania efektywnosci produkcji, opierajac sie na rozwigzaniach im znanych, tj.
mozliwie zblizonych i kompatybilnych z posiadang baza technologiczna po to, aby
rozwdj technologiczny byt ,zrozumialy” 1 akceptowalny dla firmy. Baze
technologiczng traktuje sie jako podstawe do nowych dzialan w zakresie technologii,
celem jej udoskonalenia, aby firma i jej pracownicy byli w stanie w pelni zrozumied,

obstugiwac 1 wykorzystac¢ nowe rozwiazania techniczne w pelnym zakresie.
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Transfer technologii mozna podzieli¢c generalnie na trzy kategorie, t;j.
strumien pierwszy majacy charakter materialny 1 zasadniczo zwiazany z transferem
maszyn 1 urzadzen. W ramach tego strumienia tworzy sie badz to nowa linie
produkcyjna, badz tez modernizuje sie linie juz dziatajaca. Z kolei drugi strumien
obejmuje kwalifikacje 1 wiedze w zakresie wykorzystania maszyn 1 urzadzen
w procesie produkcji. Sktadaja sie na niego rézne rodzaje wiedzy 1 kwalifikacji, ktére
sa potrzebne firmie do eksploatacji 1 utrzymania nowego lub zmienionego systemu
produkcyjnego. Strumien ten moze by¢ dotyczyé transferu informacji zawartych
w podrecznikach, procedurach, formutach itp., a moze tez przybraé szkoleniowa,
zwiekszajaca potencjat kapitatu ludzkiego podmiotu absorbujacego nowsa technologie.
Wreszcie ostatni strumien obejmuje wiedze ogdélna oraz ekspercka, potrzebna do
ulepszania pozyskiwanej technologii, co wykracza poza biezaca eksploatacje
1 utrzymanie produkeji, a wiaze sie m.in. z wiedza na temat zasad lezacych
u podstawy danych proceséw produkcyjnych — ich zrozumienie jest niezbedne do
wprowadzania zmian do procesu produkcyjnego. Dopiero opanowanie trzeciego
z omoéwionych strumieni pozwala firmie pozyskujacej technologie z zewnatrz
dtugoterminowo wzmocnié¢ swojg baze technologiczna.

Modelowy proces transferu technologii z punktu widzenia przedsiebiorstwa
obejmuje zatem: analize 1 ocene potrzeb technologicznych przedsiebiorstwa,
pozyskanie informacji o technologiach 1 rynku technologii, analize 1 wyboér
odpowiedniej technologii 1 metody transferu, negocjacje 1 zawieranie umow
dotyczacych transferu 1 wreszcie wdrozenie 1 absorpcje pozyskanej technologii.
Proces taki posiada zréznicowany charakter, wykorzystuje sie rézne zrodia
technologii, w tym kanaly formalne 1 nieformalne, korzystajace lub nie
z wewnetrznych zasobéw B+R. Jednak w zadnym przypadku nie nalezy transferu
technologii ogranicza¢ do kwestii czysto technicznych. Jest on jedynie czescia
sktadowa biznesu, powinien wiec spelnia¢ wszystkie kryteria biznesowe. Transfer
technologii jest procesem, ktéory nie konczy sie z chwila wyboru oraz zakupu
technologii, stad szczegdlne znaczenie ostatniego z wymienionych etapéw, tj.
wdrozenie 1 absorpcje pozyskanej technologii. Sam zakup odpowiedniej technologii
na mozliwie najlepszych warunkach nie daje gwarancji jej skutecznego
wykorzystania, a dopiero odpowiednie wykorzystanie technologii w firmie moze by¢
podstawa do osiagania zyskéw 1 prowadzi¢ do wzmocnienia pozycji danej organizacji

na rynku.

©




PROCEDURA ZARZADZANIA WEASNOSCIA INTELEKTUALNA | 2010

Jak juz wspomniano transfer technologii moze przybraé rozmaite postacie,
w szczegilnosci moze polegaé odtwarzaniu, potajemnym przejeciu, pozyskaniu ze
zrodet ogdlnie dostepnych, prac badawczo-rozwojowych prowadzonych na zlecenie,
aliansie strategicznym dotyczacym dziatan B+R, czy tez nabywaniu licencji lub praw

wlasnosci oraz joint venture z dostawca technologii.

8.1. Odtwarzanie

Polega na okreélaniu technologii zawartej w danym produkcie w drodze
doktadnego badania jego cech. Osoba badajaca rozklada rzecz na czesci oraz poddaje
rozmaitym testom celem poznania jej funkcjonowania, budowy, zbierajac przy tym
informacje przydatne w okre§laniu proceséw, ktore byly uzyte przy jej produkcji.
Metoda ta sprawdza sie zwykle w odniesieniu do prostych produktow i wiaze sie
z konieczno$cia, posiadania wiedzy 1 do$wiadczenia je§li chodzi o projektowanie
1 prowadzenie testow, gdyz w zasadzie dopiero te dzialania dostarczaja niezbednych
danych technicznych, umozliwigacych odtworzenie oryginalnego produktu. Materiaty,
tolerancje, ksztalty, montaz oryginalnego produktu — wszystko to ma znaczenie, wiec
zespol zajmujacy sie odtwarzaniem produktow musi rozumieé¢ wystepujace pomiedzy

nimi zaleznoSci.

8.2. Potajemne przejecie

Jest to dzialanie zdecydowanie mniej jawnym od odtwarzania, a organizacja
decydujaca sie na te metode pozyskiwania technologii stara sie zwykle jak
najbardziej] zamaskowaé swoje zamiary. Podejmowane dzialania moga przybraé
forme dzialan relatywnie ,lagodnych” jak rozmowy, wywiady prowadzone
z dostawcami czy pracownikami firmy konkurencyjnej, ale rowniez moga, one polegaé
na dziataniach o naturze kryminalnej, jak kradziez dokumentacji technicznej czy
réznego rodzaju szpiegostwo przemystowe. Jesli wiedze pozyskana w ramach
potajemnego przejecia wykorzystaé mozna bezposrednio w produkcji, to mamy
wowczas do czynienia ze zwykla kopia produktu lub technologii konkurenta.
Poniewaz juz dany produkt istnieje na rynku, zwykle firma bedzie w stanie
wprowadzi¢ swoja wersje jedynie po nizszej cenie. Moze sobie jednak na to pozwolid,
gdyz nie musi odzyskiwaé kosztow dziatan B+R. Istnieje jednak powazne zagrozenie,
ze przy braku wlasnych B+R produkt bedzie skopiowany niedoktadnie
1 w rzeczywistosci bedzie znacznie gorszy od oryginatu, co wiecej, firma nie bedzie

zdolna do jego udoskonalenia ani do radzenia sobie z problemami technicznymi
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produktéw lub technologii, a przy tym posiadaé¢ bedzie niekorzystny wizerunek
1 ponosi¢ wysokie koszty ustug prawnych.

Nieco bardziej zaawansowang opcja transferu technologii jest potajemne
przejecie z wykorzystaniem wlasnego potencjatu badawczego. Przynosi ono korzysci
zblizone do odtwarzania. W efekcie dziatan tego rodzaju moze powstaé produkt
zblizony do konkurencyjnego, ale nie identyczny. Dzial B+R moze usprawni¢ produkt
konkurencji zwiekszajac jego warto$é 1 rozwigzujac niedociggniecia techniczne, jakie
mogl on posiadaé. Firmy, ktore sa dobre w potajemnym przejmowaniu, z wlasnym
B+R moga czesciowo wykorzystaé niekorzystny z punktu widzenia marketingowego
fakt, ze wchodzg jako drugie na rynek, poniewaz maja szanse uniknaé bledow
popelnionych przez wprowadzajacego produkt na rynek jako pierwszy. Stosujac
potajemne przejecie mozna zmniejszy¢ koszty, ryzyko oraz skroci¢ czas wejscia
produktu na rynek. Istnieje jednak ryzyko powaznych konsekwencji prawnych oraz
powaznego uszczerbku wizerunku firmy. Zastosowanie przejetej technologii jako

»~punktu wyjscia” do wlasnych badan w pewnym stopniu obniza stopien zagrozenia.

8.3. Pozyskanie technologii ze zrédel ogdlnie dostepnych

Pozyskanie technologii ze zZrdédel ogdlnie dostepnych wymaga znacznego
zaangazowania w poszukiwania, poznania 1 przystosowania uzyskanej bez kosztow
technologii do zastosowania w firmie. Aby zastosowaé te strategie, niezbedne sa
wewnetrzne zdolnoSci  techniczne/wdrozeniowe. Pozyskiwane w ten sposéb
technologie sa czesto na etapie doé¢ ogdlnego opracowania. Nalezy je wiec
przystosowaé do wymagan danego przedsiebiorstwa oraz wdrozy¢é w konkretnych
warunkach technicznych i organizacyjnych.

Pozyskanie technologii ze zrdédel ogdélnie dostepnych wydaje sie byé
stosunkowo tanie, poniewaz firma nie ptaci za technologie pochodzaca z zewnatrz.
Nalezy sie jednak liczy¢ z wysokimi kosztami wlasnymi firmy, w sktad ktorych
wchodzi¢ beda m.in.: wynagrodzenie wlasnego personelu technicznego, koszty
poszukiwan oraz opracowanie wlasnych maszyn 1 procesow wykorzystujacych
technologie znaleziona w zrdédtach ogdlnie dostepnych. Wiaze sie to czesto
z konieczno$cig posiadania laboratoriéow lub warsztatéw niezbednych do zbudowania
prototypu, przeprowadzenia testow oraz opracowania ostatecznych rozwiazan. Firma
uciekajaca sie do tego sposobu przejecia technologii liczy¢ sie musi z niewielkimi
mozliwodéciami uzyskania wsparcia. Z jednej strony, moze to pomoc rozwinaé wlasne

kompetencje techniczne, z drugiej strony, brak wsparcia moze prowadzi¢ do btedow
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1 nietrafnych decyzji. Zwykle firmy stosujace takie podejécie nie lubig placié za
technologie, wola wlasne opracowania, chociaz znacznie chetniej przejmuja
technologie ze zrddel zewnetrznych, zakladajac, ze jest ona bezplatna, nie chca
zatrudniaé, wlasnego dziatu B+R. Jezeli nowa technologie zastosuje sie bez
zwracania bacznej uwagi na szczeg6ly, to wyniki takiego dzialania moga by¢ bardzo
niekorzystne dla firmy. Ten typ transferu technologii jest najczeSciej stosowany
w zakresie proceséw technologicznych. Jego przykladem moze byé sytuacja, kiedy
firma znajduje technologie procesu wynaleziong przez uniwersytet lub instytucje
panstwowa 1 zastosuje ja na swoje] linii produkcyjnej, dokladajac dodatkowe

elementy do obecnych maszyn.

8.4. Zlecanie dzialan B+R

Przedsiebiorstwa wybieraja zlecanie dziatalnoéci badawczo-rozwojowe]j
instytucjom zewnetrznym z wielu réznych powoddéw. Jest to idealna opcja dla
podmiotéw, ktorym brakuje niezbednych urzadzen i wiedzy specjalistycznej do
prowadzenia potrzebnych prac, ale chea zachowaé nad nimi pewna kontrole oraz by¢
wylacznym wilascicielem ich wynikow. Jest to réwniez dobry wybdr dla
przedsiebiorstw, ktore potrzebuja specjalistycznego sprzetu jedynie okazjonalnie
albo wiedzy do projektéw krotkoterminowych. Pozwala to uniknaé inwestycji w te
urzadzenia oraz angazowania na state personelu, ktéry normalnie nie bytby w peilni
wykorzystany. Mozna uzyskaé w ten sposéb krotkoterminowy dostep do personelu i
urzadzen wysokiej klasy dla specjalistycznych projektow, ktore w innych warunkach
bylyby calkowicie poza zasiegiem mozliwosci firmy albo tez ich zakup byltby zupeinie
nieoptacalny ekonomicznie.

Zlecanie dzialan B+R praktykuja réwniez niektore firmy o silnych
wewnetrznych kompetencjach w tej sferze. Najczesciej jest to element strategii
utrzymywania silnego wewnetrznego zespolu badawczo-rozwojowego w zakresie
technologii o kluczowym znaczeniu dla dziatalno$ci firmy, natomiast potrzeby
w zakresie B+R w pobocznych dziedzinach sa zlecane na zewnatrz. W efekcie prace
o zasadniczym znaczeniu sa prowadzone w firmie, co pozwala na catkowita kontrole
nad kompetencjami w tej dziedzinie, podczas gdy prace zwiazane z pojedynczymi
projektami moga byé¢ prowadzone przez ekspertéw w danej dziedzinie. Prostym
przyktadem7 jest prowadzenie przez firme -elektroniczng prac w dziedzinie
elektroniki 1 oprogramowania u siebie, a zlecanie na zewnatrz mechanicznych

aspektow rozwoju produktu 1 dziatalnosci zwigzanej z opracowywaniem procesow.
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Zlecanie dziatan B+R pozwala zachowaé wlasno$é wynikéw prac badawczych,
jednak zdecydowanie trudniej niz w przypadku wewnetrznych dzialan B+R jest
zachowaé poufnoéé. Relatywnie latwo mozna staé¢ sie obiektem potajemnego
przejecia technologii. Konieczne jest zwracanie szczegdlnej uwagi na zachowanie
wysokich standardéw poufnosci.

Niekorzystnym aspektem zlecania dzialan B+R jest fakt, ze pomimo
pozyskania technologii firma nie uzyskuje kompetencji w jej rozwoju. Firmy
najskuteczniejsze w tej formie transferu technologii, jesli tylko maja wystarczajacy
potencjal, same zatrudniaja kierownika projektu, ktory jest dobrze zaznajomiony
z dana technologia. Pozwala to firmie osiggnaé¢ korzysci z unikniecia inwestycji,
ktora nie bylaby w pelni wykorzystana, a jednoczeénie zapewnia dostep do wiedzy,
ktorej zrédiem sa nie tylko wyniki, ale 1 sam przebieg realizacji projektu. Z drugiej
jednak strony, kierownik projektu musi posiadaé znaczace kompetencje nie tylko
w zakresie danej technologii, ale rowniez powinien sprawnie poruszaé sie
w aspektach prawnych i ekonomicznych przedsiewziecia.

Umowa jest podstawowym dokumentem prawnym, ktéry reguluje zasady
wspolpracy przedsiebiorstwa z jednostka realizujacq dziatlania B+R. Kluczowe
zagadnienia, ktére powinny by¢ ujete w jej ramach to:

- jasne sformulowanie rezultatéw projektu, czyli po prostu co oraz w jakiej
formie ma by¢ dostarczone zamawiajacemu,

- okreS§lenie wlasnoSci technologii, ktéra bedzie rezultatem zleconych badan,

- uregulowanie kwestii poufnosci informacji zwiazanych z projektem,

- terminy realizacji projektu oraz, jesli jest to mozliwe, terminy czastkowe,

- wysoko$é kontraktu oraz czynniki, ktére moga na nia, wptynagd,

- spos6b komunikowania sie w sprawie projektu,

- konsekwencje niewykonania zobowiazan.

Zasadnicze znaczenie ma dokladne sprecyzowanie rezultatéw projektu,
W przeciwnym razie mozna sie spodziewaé nieporozumien 1 konfliktéw. Jednym z ich
zrédet moze byé odmiennoéé postaw 1 celow przedsiebiorstw 1 jednostki B+R.
Przedsiebiorstwa traktuja technologie jako naktad, ktéry musi w przyszlosci na
siebie zapracowaé, natomiast instytucje naukowe moga by¢ bardziej zainteresowane
w naukowych aspektach projektu niz w spelnieniu oczekiwan firmy. Kierownik
projektu musi dokladnie uzmystowi¢ zleceniobiorcy, ze decyzja o zleceniu B+R ma
charakter biznesowy. Dodatkowo nalezy dokladnie przedyskutowaé kwestie

poufnosci prowadzonych badan, biorac pod uwage chocby to, ze znaczna czes$é¢ kadry
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naukowej przyzwyczajona jest do propagowania efektéw dziatalnosci badawcze)
w formie artykutéw, wystapien na konferencjach itp. Zlecajac dziatania B+R, mozna
w niektorych przypadkach obnizy¢ nieco ryzyko niepowodzenia projektu. Wybierajac
wlasciwego partnera dla danej pracy, firma moze pozyskaé¢ do wspdlpracy zespét
bardziej kompetentny 1 dysponujacy lepszym wyposazeniem. Zrédlem ryzyka w tym
przypadku sa w znacznym stopniu zagadnienia zwigzane z Kkompetencjami

w zakresie formulowania 1 realizacji umowy.

8.5. Alians strategiczny w zakresie B+R

Alians strategiczny w zakresie B+R ma wiele wspélnego z oméwionym
wczeéniej zlecaniem dzialalno§ci badawczo-rozwojowej. Zwykle dotyczy on firm
o takich samych potrzebach, ktére wspolnie zlecaja instytucji badawcze]
przeprowadzenie dla nich prac.

Pozwala to firmom dzieli¢ sie ryzykiem oraz kosztami zwigzanymi z B+R.
Stwarza to rowniez sytuacje, w ktorej moga uczy¢ sie od instytucji realizujacej
badania, jak réwniez nawzajem od siebie. Stosuja sie tutaj takze wszystkie aspekty
zawierania kontraktéow 1 komunikowania sie omowione przy zlecaniu B+R.

Przedsiebiorstwa realizujace B+R w ramach aliansu strategicznego poszukuja
tej samej technologii 1 tych samych rozwigzan technicznych, sa wiec de facto swoimi
konkurentami. Z tej przyczyny projekty, ktére najbardziej nadaja sie do tego rodzaju
transferu technologii, dotycza najczesciej:

1. badan przed faza konkurencji, ktére sq zbyt ryzykowne i zbyt drogie dla
pojedynczej firmy, ale gdyby zostaly osiagniete pewne rezultaty, to zyskalaby
na nich cata branza,

2. firm, ktére dziataja na innych rynkach terytorialnych, i przez to nie sg
bezposrednimi konkurentami.

Partnerstwo strategiczne w B+R moze byé zainicjowane przez: jedng z firm
zapraszajaca inne do przylaczenia sie, przez nieformalna grupe firm, przez
sformalizowane stowarzyszenie firm danej branzy lub przez sama instytucje
zajmujaca sie B+R. W warunkach malych przedsiebiorstw tego rodzaju rozwigzanie
realizowane jest najczesciej poprzez wsparcie ze strony instytucji publicznych, m.in.
tego typu konsorcja tworzone sa w ramach uczestnictwa w schemacie CRAFT
(Cooperative Research Action for Technology) realizowanym w ramach 6.

(a wezesniej rowniez 5.) Programu Ramowego.
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8.6. Nabycie licencji
Zakup licencji istniejacych technologii jest popularna i efektywna forma
przejmowania technologii. Umozliwia ona spétkom pominiecie etapu rozwoju
technologii 1 przeskoczenie od razu w faze wdrozenia. Do gléwnych zalet zakupu
licencji mozna zaliczyc¢:
- oszczedno$ci na prowadzeniu wlasnych dziatan B+R oraz utrzymywaniu bazy
B+R,
- pominiecie ryzyka zwiazanego z prowadzeniem przez firme wlasnych
projektéw B+R,
- zasadnicze skrécenie czasu wejScia na rynek w poréwnaniu do tych form
transferu technologii, ktore wymagaja jej opracowania,
- wlaczenie nowych technologii do dotychczasowych linii produktowych,
- unikniecie, co bardzo istotne, odpowiedzialnosci z tytulu naruszenia praw

intelektualnych innego podmiotu.

Mozliwe jest skorzystanie z r6znych rodzajéw umowy licencyjne;j:

- licencja pelna — zezwolenie uprawnionego na korzystanie z prawa do
wynalazku przez licencjobiorce w tym samym zakresie co licencjodaweca,

- licencja wylaczna — zezwolenie uprawnionego na wylaczne Kkorzystanie
z prawa do wynalazku na okreslonym terytorium lub polu eksploatacji,

- licencja niewylaczna — zezwolenie uprawnionego wielokrotne, niewylaczne dla
jednego podmiotu, dopuszczajace wzajemna konkurencje licencjobiorcow,

- licencja otwarta — oSwiadczenie uprawnionego do patentu o gotowoéci
udzielenia licencji, zezwolenia na korzystanie z jego wynalazku,

- sublicencja — licencja udzielona poprzez licencjobiorce, moze mie¢ miejsce

tylko wtedy, gdy przewiduje to umowa licencyjna.

Optlaty licencyjne ustalane sa w drodze negocjacji pomiedzy stronami umowy.
Generalnie wyroéznia sie trzy zasadnicze rodzaje kalkulacji optat licencyjnych:
- oplata w formie platnoéci z goéry — podobnie do sprzedazy, oplata jest
uiszczana przed zastosowaniem licencjonowanej technologii,
- oplata kalkulowana na bazie procentu od sprzedazy (w formie tantiem) —
wysokos§¢ optaty kalkulowana jest na bazie wielko$ci sprzedazy, moze jednak
mie¢ charakter optaty statej, zmiennej lub kombinacji obu,

- mieszane — wykorzystujace oba wcze$niej wymienione sposoby.
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Zakup licencji pozornie taczy sie z bardzo niskim ryzykiem. Ryzyko
technologiczne jest istotnie niewielkie, jesli zastosowanie technologii u licencjobiorcy
jest identyczne z tym, dla ktérego zostala ona opracowana. W tym przypadku
pozyskana technologia sprawdzila sie, pracujac w takim samym zastosowaniu.
Pojawia sie jednak ryzyko zwigzane z wdrozeniem technologii w przedsiebiorstwie.
Jednym z gléwnych jego czynnikéw moze byé opér pracownikéw firmy przed
zmianami. Wystepuje on zwlaszcza wtedy, gdy pracownikom da sie podstawy do
podejrzen, ze nowa technologia moze zagrozi¢ ich dotychczasowym miejscom pracy.
Ich opdér moze spowodowac, iz sprawdzona technologia moze ponie$¢ porazke.

W  przypadku, gdy =zastosowanie technologii u licencjobiorcy nie jest
identyczne z pierwotnym, ryzyko niepowodzenia projektu moze by¢ wysokie.
W takiej sytuacji moze zaistnie¢ potrzeba intensywnego zaangazowania
wewnetrznego B+R, co wigze sie z dodatkowymi kosztami 1 moze wplynaé na
czeSciowe ograniczenie korzysci plynacych z licencjonowania. Konieczna jest wiec
catosciowa kalkulacja kosztow i ryzyka projektu.

Wysokoéé optat licencyjnych moze ksztaltowaé sie réznie m.in. w zalezno$ci
od rodzaju podmiotu, jakim jest licencjodawca. W przypadku instytucji badawczo-
rozwojowe]j, ktora nie prowadzi wlasnej dziatalno$ci produkcyjnej, sprzedaz licencji
bedzie stanowié jedyna szanse na zwrot kosztéw poniesionych na dzialania zwiazane
z opracowaniem technologii. W przypadku przedsiebiorstwa cena moze by¢ nizsza,
poniewaz licencjodawca, jeS§li wdrozyl technologie dla wlasnych potrzeb
produkcyjnych, moégt uzyskaé dotychczas wplywy, ktére zapewnily mu zwrot
zainwestowanego kapitalu. Istnieje wiec mozliwo$¢ sprzedazy licencji za cene nizsza

od kosztu jej opracowania.

8.7. Zakup

Zakup technologii jest jedna z najbardziej powszechnych metod transferu
technologii 1 chociaz moze on przybieraé rézne formy to jednak zwykle nastepuje
poprzez zakup maszyny lub linii technologicznej wraz z zawarta w niej technologia.
Jest to szybki 1 tatwy sposéb, poniewaz technologia jest juz gotowa do uzycia. Ryzyko
jest stosunkowo niewielkie, poniewaz kupowana maszyna sprawdzila sie juz
u innych uzytkownikéw. Kupujacy uzyskuje réwniez zwykle gwarancje dziatania
maszyny oraz wsparcie w jej wdrazaniu do pracy. Koszt zakupu jest zwykle

nieporownywalnie nizszy niz samodzielne opracowanie technologii, poniewaz firma
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sprzedajaca, wykorzystujac efekt skali, rozklada koszty B+R na znaczna grupe
uzytkownikow.

W kalkulacjach dotyczacych efektywnoséci zakupu technologii szczegélnie
istotna jest analiza takich kosztow, jak czas poS§wiecony przez pracownikéw na
szkolenie, a takze straty wynikajace z zaklécen w biezacej dziatalno$ci produkcyjne;.
Moga one nastapi¢c w trakcie instalowania nowych maszyn czy wynikaé
z niedostatku personelu oddelegowanego do wdrozenia. Czeéé przedsiebiorstw, dazac
do realizacji kontraktu transferowego, kalkuluje, iz cena zaplacona dostawcy to
catlkowity koszt przejecia technologii. Trzeba koniecznie wzia¢ pod uwage, ze
instytucja-dostawca zwykle chce sprzeda¢é maszyny jak najwiekszej liczbie
uzytkownikow, co sprawia, ze wylacznosc jest bardzo mato prawdopodobna. Stad tez
zakup technologii w formie maszyn jedynie w umiarkowanym stopniu przyczynia sie
do zbudowania wewnetrznej sitly technologicznej firmy, choé¢ niewatpliwie wplywa
korzystnie na rozbudowe potencjatu produkcyjnego firmy.

Bardziej wymagajaca forma zakupu technologii jest zakupienie tylko know-
how dotyczacego danej technologii oraz prawa uzywania jej przez firme. W tym
przypadku mamy do czynienia z sytuacja zblizona do sytuacji zakupu licencji peinej
oraz wylacznej. Przynosi w zasadzie te same korzySci i powiela profil ryzyka
technologicznego.

Glowna réznica dotyczy platnoéci za zakupiona technologie, gdyz w zasadzie
nie wystepuje tu opcja platnosci bazujaca na procencie od sprzedazy. Platnosci sa
wnoszone w catoSci albo w niewielu ratach, tak wiec zwigzana jest ona
z wynegocjowana ceng 1 nie ma zwiazku z przyszlymi wplywami uzyskanymi
z komercjalizacji technologii.

Czynnikiem zwiekszajacym cene jest w tym przypadku element
definitywnego transferu praw wtasnosci intelektualnej, natomiast na obnizenie ceny
wplywa zwiekszone ryzyko kupujacego oraz fakt, ze ptatnoSci nastepuja ,,z goéry”, na
poczatku projektu, wiec duzo mocniej obcigzaja kalkulacje dotyczace wewnetrznej
stopy zwrotu z calego projektu niz w przypadku platnosSci przewidzianych w trakcie

jego realizacji.
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8.8. Joint venture z dostawca technologii

Zawarcie umowy joint venture z firma dostarczajaca technologie mozna
okresli¢ jako partnerstwo miedzy firma z technologia a firma z dostepem do rynku.
Moze ono, cho¢ nie musi, przyja¢ forme nowej firmy. W takich przypadkach
urzadzenia wytworcze sa instalowane w nowej firmie, a partnerzy wnosza do niej,
obok inwestycji kapitatowych, technologie 1 rynkowe know-how. Marketing
1 dystrybucja nowej firmy beda zwykle korzystaé z potencjatu firmy z dostepem do
rynku. Mozliwe réwniez, ze jej know-how bedzie wykorzystane do stworzenia nowego
systemu w nowej firmie.

Inna z form transferu w ramach joint venture zblizona jest do
licencjonowania. Firmy dostarczajaca 1 przejmujaca zawieraja umowe
determinujaca, ktéra ze stron, co dostarcza oraz w jaki sposob sa dzielone przychody.
Gléwna réznica w stosunku do licencjonowania polega na tym, ze dostawca
technologii ma bliskie stosunki z firmg przejmujaca technologie. Wspélnie podejmuja
decyzje o produkeji 1 marketingu. Korzyécig jest to, ze obie firmy ucza sie od siebie
nawzajem, natomiast wade stanowi fakt, ze zadna z nich nie moze podejmowaé
decyzji samodzielnie, wymagaja one uzgodnienia wspélnego stanowiska.

Joint venture oznacza pozyskanie technologii sprawdzonej, ktéra moze byé
szybko wdrozona. Odbiorca technologii uzyskuje wylacznos$é¢ na czesci rynku. Bedzie
w stalych, dobrych relacjach z dostawca.

Po pozyskaniu technologii organizacja musi ja wdrozy¢, przy czym proces ten
bedzie sie réznit w zaleznosci od Zrédia pozyskania technologii. Zrédla wewnetrzne
obejmuja projekty zwigzane z samodzielnym opracowaniem technologii w ramach
firmy 1 na jej potrzeby. Natomiast w pozostalych dwéch przypadkach mamy do
czynienia z projektami wdrozenia technologii polegajacymi na:

- W przypadku Zrédel kombinowanych — na wdrazaniu technologii, ktora
wymaga jeszcze koncowego opracowania poprzez pracownikow firmy (dzial

B+R). Powinno doj$¢ do wspdldzialania miedzy dzialem B+R,

a osobami/jednostkami, ktéore po wdrozeniu beda dang technologie

wykorzystywaé w ramach dziatalnoSci firmy. Pracownicy dzialu B+R

wskazuja  uzytkownikom, jakie cechy posiada dana technologia,

a uzytkownicy informuja projektantéw o jej zastosowaniu 1 o kryteriach

uzytecznoscil4.
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- W przypadku Zrédet zewnetrznych — na wdrazaniu gotowych technologii
(maszyn, urzadzen, linii produkcyjnych). Proces tworzenia technologii zostal
juz zakonczony, wobec czego gtéwnym zadaniem jest przygotowanie firmy do

pelnego wykorzystania ich potencjatu.

Projekty, ktére dotycza wdrazania technologii bedacej w fazie opracowywania,
odznaczaja sie znacznym stopniem niepewno$ci. Aby efektywnie zarzadzac
projektem 1 podejmowaé $§wiadome, a nie przypadkowe decyzje, nalezy dazy¢ do jej
ograniczenia.

Jesli chodzi o prawne aspekty transferu technologii to nie sa one zwigzane
tylko z wlasno$cia intelektualna, lecz obejmuja swoim zakresem wspdlne
przedsiewziecia innowacyjno-wdrozeniowe oraz szereg umoOw zwigzanych
z transferem technologii dotyczacych przeniesienia praw, uméw licencyjnych, licencji
patentowych czy licencji know-how. Obowiazujace przepisy wytyczaja takze
postepowanie zwigzane z wprowadzaniem nowych technologii jako wkladu
niepienieznego (czyli aportu) do spoélek handlowych. Podstawowe regulacje
w zakresie transferu technologii to:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93

Z pbézn. zm.);

2. Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. — Prywatne prawo miedzynarodowe

(Dz.U. Nr 46, poz. 290 z p6zn. zm.);

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503);

4. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnoéci przemystowej (Dz.U.

z 2003 r., Nr 11 9, poz. 111 7 z pézn. zm) oraz, m.in.:

a) Konwencja monachijska o udzielaniu patentéw europejskich, (Dz.U.
z 2004 r., Nr 79, poz. 7371 738,
b) Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o dokonywaniu europejskich zgloszen
patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. Nr 65, poz. 598);
5. Ustawa z dnia 15 wrze$nia 2000 r. — Kodeks spotek handlowych (Dz.U. Nr 94,
poz. 1037 z pbzn. zm.);
6. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentow

(Dz.U. z 2003 r., Nr 86, poz. 804 z p6zn. zm.);

7. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wytaczenia

niektérych kategorii porozumien dotyczacych transferu technologii spod

©
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zakazu porozumien ograniczajacych konkurencje (Dz.U. Nr 137, poz. 11

52)17.

8.9. Umowy w zakresie transferu technologii
Umowy w zakresie transferu technologii moga dotyczy¢ czterech zasadniczych
aspektow:

1) Umowa o przeniesienie praw — tutaj postepowanie przebiega na podstawie
umowy o przeniesienie patentu (art. 67 Prawa wlasnoSci przemyslowe)).
Istotne jest tutaj znaczenie wpisu przeniesienia do rejestru patentowego.

2) Umowy licencyjne — szczegélowo rozpatrywane sg tutaj umowy patentowe
oraz licencje know-how (art. 66, ust. 2, art. 76-81 Prawa wlasnoSci
przemyslowej). Te artykuly okreslaja charakter prawny umoéw, formy ich
zawarcia oraz czas trwania. Definiuja typy licencji, w szczegdlnoéci licencje
wylaczne 1 niewylaczne, pelne 1 ograniczone, a takze sublicencje. Podkreslaja
znaczenie wpisu licencji do rejestru patentowego, zwlaszcza w odniesieniu do
licencji  wylacznej, podstawowe prawa 1 obowigzki licencjonodawcy
1 licencjonobiorcy, a takze skutki zbycia patentu w trakcie trwania umowy
licencyjnej oraz jego uniewaznienia.

3) Wspdlne przedsiewziecia innowacyjno-wdrozeniowe — dotycza w gltéwne;j
mierze powigzan umownych, z uwzglednieniem umowy spotki cywilnej oraz
powiazan w formie spétek handlowych (osobowych i kapitatowych).

4) Nowe technologie traktowane jako wktad niepieniezny do spdtek handlowych
— w tej kategorii rozpatrywane sa zdolnosci aportowe praw wlasnosci
przemystowej 1 know-how (art. 14 § 1 1 2 Kodeksu spétek handlowych),
wnoszenie praw wlasnoéci przemystowej do spo6tki (patenty i know-how) oraz
znaczenie prawidlowe] wyceny przedmiotu aportu. Ten aspekt prawny
transferu technologii traktuje tutaj nowa technologie jako sktadnik
przedsiebiorstwa 1 rozpatruje konsekwencje jego wniesienia do

przedsiebiorstwa oraz zbycia.
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9. Umowy z zakresu wlasnosci intelektualnej

9.1. Akty wewnetrzne przedsiebiorstwa w zakresie wlasnoSci

intelektualnej

7Z uwagl na zlozone stosunki panujace w przedsiebiorstwach, zabiegiem
korzystnym dla pracodawcy jest wprowadzenie kompleksowe) regulacji dotyczace]
zasad odnoszacych sie do rezultatow produkcji bedacych dobrami niematerialnymi.
Powinno sie w niej okres§li¢é przede wszystkim kwestie praw do powstalych débr
intelektualnych, zasady ich zglaszania 1 przyjmowania przez przedsiebiorce oraz
wynagradzania ich tworcow. Stosowne w tym wzgledzie regulaminy moga réwniez
obejmowaé tzw. tworczos¢ racjonalizatorska. Regulaminy te powinny pozostawac
w zgodzie z ustawowymi wymogami obejmujacymi tzw. tworczo$¢ pracownicza,
o czym szerze] w nastepnym podrozdziale. Twoérczo$¢ racjonalizatorska zostala
okreélona w opozycji do tworczosci, ktérej wyniki moga zostaé¢ objete ochrona
w postaci praw wylacznych wlasnoéci przemystowe)j. Zatem za projekt
racjonalizatorski powinno zosta¢ uznane kazde rozwigzanie o charakterze
techniczno-organizacyjnym, ktére nie spetnia ustawowych przestanek do uzyskania
formalnoprawnej ochrony, np. moze to by¢ wynalazek, ktéry nie moze zostaé
poddany opatentowaniu ze wzgledu na niespelnienie przestanki poziomu
wynalazczego.. Ponadto, przedsiebiorca powinien wyposazy¢ swojq strategie
zarzadzania wlasnoécig intelektualna w odpowiednie narzedzia prawne, jakimi sa
umowy pozwalajace na transfer wlasnoéci intelektualnej, czy udzielanie licencji.
W tej mierze zaleca sie skorzystanie ze specjalistycznej pomocy prawnej lub
postuzenie sie wzorem umowy. Wzory uméw sa wygodnym narzedziem dla
przedsiebiorcy pozwalaja, bowiem z wykorzystanie typowych rozwiazan prawnych do
swoich potrzeb. Jednakze konieczne jest uwzglednienie nastepujacych okolicznoSci.
Nawet dobrze opracowany wzér umowy nie jest w pelni adekwatny do konkretne;j
sytuacji. Wzorzec moze pomijaé pewne rozwigzania, wprowadza¢ inne niezbyt
przydatne, itp. Dlatego konieczna jest kazdorazowa modyfikacji postanowien wzorca
dopasowujaca umowe do wlasnych potrzeb. Nalezy tez przestrzec przed laczeniem
postanowien pochodzacych z dwoch lub wiecej odrebnych wzoréw uméw regulujacych
podobne rozwiazania. Takie podejScie grozi zastosowaniem niespdjnych rozwiazan,

ktére moga okazaé sie nieskuteczne w danym przypadku.
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Ze wzgledu na fakt, iz wlasnoéci intelektualnej moze zostaé wytworzona
wewnatrz przedsiebiorstwa, jaki 1 pochodzié ze Zrdédel zewnetrznych przedstawiamy
nastepujace wzory umow:

- regulamin wlasnosci intelektualnej w przedsiebiorstwie 1 regulamin

racjonalizacji (wiecej na ten temat w rozdziale 4.3.4.)

- umowa o przeniesienie prawa do patentu
- umowa o przeniesienie patentu
- umowa licencji

- umowa o zachowaniu w poufnosci

9.2. Definicja i rodzaje licencji

Jak opisano w poprzednich rozdziatach, prawa wlasnosci intelektualnej
tworza, pewien zakres wylaczno$ci, ktory pozwala podmiotowl uprawnionemu na
zakazanie innym gospodarczej eksploatacji tych praw. Istnienie tego typu praw
wylacznych jest podstawa funkcjonowania rynku rozwigzan technologicznych.

Licencja jest umowa, w ktorej jedna ze stron zezwala drugiej na dzialanie,
ktorego inaczej mogtaby zakazac. Jest to wiec porozumienie zazwyczaj dwustronne,
w ktéorym jedna ze stron (licencjodawca) upowaznia druga (licencjobiorce) do
wkroczenia w swo0j wlasny zakres wylacznosci.

Co istotne, tak okreélona umowa zazwyczaj nie bedzie dotyczyé praw
wylacznych os6b trzecich. Jedynie w ekstremalnych sytuacjach licencjodawca moze
zgodzié sie na zagwarantowanie licencjobiorcy bezpieczenstwa przed zarzutami ze
strony osob trzecich co do innych praw wylacznych nie bedacych przedmiotem
Umowy.

Umowa licencyjna jest niezwykle elastycznym narzedziem. Trudno nawet
moéwié o jakich§ kategoriach uméw licencyjnych, poniewaz jest prawdopodobne, ze
w kazdym wypadku stosunek umowny bedzie uksztaltowany odmiennie. Jedynym
znaczacym ograniczeniem w zakresie swobody ksztaltowania relacji pomiedzy
stronami umowy sa przepisy prawa konkurencji, ktére zabraniaja pewnych klauzul
jako niedozwolonych porozumien.

W szczegdlnosci zakres licencjonowanych uprawnien moze rozciagac sie od
wszystkich praw przyslugujacych licencjodawcy do bardzo doktadnie okres§lonego na
przyktad prawa sprzedazy danego towaru na wasko zakreSlonym obszarze

geograficznym.
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Pozwala to na zbudowanie sieci licencjobiorcow z odpowiednio
uksztaltowanymi uprawnieniami. Na przyklad zupelnie osobno mozna udzielié
licencji dotyczacych: produkeji, sprzedazy, uzywania produktu do celéw zawodowych,
podwykonawstwa lub udzielania dalszych licencji. Kazde z tych uprawnien moze by¢
rozbite pod wzgledem geograficznego obszaru zainteresowan, ale takze wedlug pola
zastosowania. Na przyklad produkt w postaci nowej sztywnej blachy moze byé
przedmiotem osobnej licencji do zastosowania w oknach, drzwiach, do produkeji szaf
1 do usztywniajacych konstrukcje stelazy. Jednoczesnie mozna wyobrazié sobie linie
podziatu, w Kktorej osobny podmiot uzyskuje prawo do sprzedazy na rynku
detalicznym, a osobny na rynku hurtowym. Kolejnym elementem, ktéry powoduje
elastycznos§é, jest wylaczny lub niewylaczny charakter licencji. Licencja wylaczna
zaklada nieudzielanie licencji w tym samym zakresie innej osobie. Mozliwe jest
takze pozostawianie uprawnienia do korzystania z rozwigzania licencjodawcy lub
zrzeczenie sie go.

Licencja moze by¢ takze pelna lub ograniczona. Licencja pelna polega na
upowaznieniu licencjobiorcy do dziatan takich samych, jak licencjodaweca.
Ograniczenia moga dotyczy¢: czasu trwania, sposobu korzystania z prawa
ochronnego, dopuszczalnych dla licencjobiorcy rynkéw zbytu. Istotne kryterium
rozréznienia stanowi takze mozliwoé¢ przenoszenia licencji na osoby trzecie przez

licencjobiorce lub jej brak.

9.3. Negocjacje licencyjne i licencja - co nalezy wziaé¢ pod
uwage?

Poza prawnym aspektem umoéw licencyjnych bardzo istotny jest biznesowy
punkt widzenia, zgodnie z ktéorym podkres$li¢é nalezy znaczenie umowy licencyjnej
jako narzedzia regulacji diugookresowej relacji pomiedzy stronami. Wspétpraca,
ktorej poczatkiem jest umowa licencyjna, trwa czesto wiele lat 1 bardzo istotne jest
okre$lenie ram tej wspélpracy, w ktorej obie strony beda sie czuly jako ,wygrani’.
Przedmiot negocjacji, a takze tres¢ umowy zaleze¢ beda zazwyczaj od sytuacji

biznesowej stron.
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Do zawarcia umowy licencyjnej doj$¢é moze z wielu najrézniejszych powodow:

o Perspektywa licencjodawcy

o Licencjodawca moze posiada¢ pewna wiedze techniczna, ktéra nie jest
przedmiotem jego podstawowej dziatalnosci lub tez ktéra posiada
zastosowania wykraczajace poza jego podstawowa dziatalnosé. Moze on zatem
postrzegac ja jako dodatkowe zrédlo przychodéw.

e Licencjodawca moze takze poszukiwaé partnera posiadajacego mozliwoéci
marketingowe i/lub dystrybucyjne w interesujacym go obszarze.

e C(Czesto licencja bedzie narzedziem pokonywania barier geograficznych
w rozwoju lub tez sposobem na dotarcie do rynkéw, gdzie inwestor
zagraniczny napotyka na istotne bariery.

e Zupelnie inne beda postanowienia umowy w przypadku, kiedy licencja jest
forma uregulowania wspoélpracy technologicznej, np. nad rozwojem nowej
technologii, do ktérej potrzebne sg kompetencje 1 know-how obu partneréow.

e Wreszcie licencja moze byé¢ czesto skutkiem ugody wynikajacej z procesu
0 naruszenie lub tez narzedziem przeciwdzialania potencjalnemu procesowi.
W obu ostatnich przypadkach czesto moze sie zdarzyé, ze umowa bedzie miata
forme licencji wzajemnej, w ktoérej obie strony udostepniaja sobie okre$lone

technologie.

Perspektywa licencjobiorcy - Podstawowym celem dzialania licencjobiorcy
bedzie zazwyczaj cheé¢ uzyskania dostepu do technologii, do znaku towarowego lub
praw autorskich. Moze by¢ to przydatne dla jego podstawowej dzialalnosci lub tez

moze stuzy¢ zabezpieczeniu sie przed potencjalnymi roszczeniami o naruszenie.

9.4. Terminologia i struktura umowy licencyjnej

Umowa licencyjna, pomimo ogromnej swobody dzialania posiadanej przez
strony, bedzie czesto nawiazywaé do pewnego ogdlnego schematu. Posluguje sie ona
takze szeregiem specyficznych okreslen, ktére zostang wyjasnione ponizej. Jezeli
chodzi o preambule, nie jest ona elementem tradycyjnie wystepujacym w umowach
poza krajami anglosaskimi. Jednakze z uwagi na potrzebe zaprezentowania sytuacji
rynkowej, ktéra sktonila strony do podjecia negocjacji, jest czasami wykorzystywana.
Z prawnego punktu widzenia, cze$¢ ta nie powinna zawieraé zobowiazan stron,
a jedynie przedstawiaé faktyczne tlo towarzyszace zawarciu umowy. Moze ona shuzy¢

wykladni poszczegdlnych postanowien umownych w przypadku sporu.
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Ze wzgledu na ich skomplikowanie umowy licencyjne czesto zawieraé¢ beda
cze$¢ dotyczaca definicji termindéw na potrzeby danej umowy. W szczegdlno$ci moga,
to by¢ definicje technologii podlegajacej licencji, definicje tego, co strony uznaja za
ulepszenia produktu, definicje terytorium lub przedmiotowego zakresu licencji.
Najistotniejszym elementem licencji bedzie samo postanowienie, w ktéorym strony
okreslaja, jakie uprawnienia przyznane sa licencjobiorcy. Ta klauzula zazwyczaj
odwolywaé sie bedzie do kategorii wskazanych wczeéniej 1 okreélaé bedzie licencje na
przyklad jako niewylaczna, odplatna, ograniczona w czasie lub do konkretnego
terytorium, bez mozliwoSci przenoszenia na osobe trzecia. Optaty licencyjne
stanowia wynagrodzenie, jakie licencjodawca otrzyma w zamian za udzielong
licencje. Wynagrodzenie to ksztaltowane moze byé w sposéb bardzo elastyczny
w zaleznoSci od sytuacji negocjacyjne;j.

Najprostsza forma moze by¢ jednorazowa ptatnos¢ okreslona kwotowo. Jest to
jednakze rozwigzanie spotykane bardzo rzadko. Zazwyczaj laczy sie je z innymi
formami wynagrodzenia, a wysoko§¢ wynagrodzenia uzalezniona jest w jaki§ sposob
od obrotow lub przychodow licencjobiorcy zwigzanych z wykorzystaniem licencji.

Moze to by¢ warto$é procentowa stala, progresywna lub degresywna. Mozliwe
jest takze ustalenie tzw. milestone payments — to jest stalych wptat zwiazanych
z przekroczeniem pewnej wartoéci obrotu lub wolumenu sprzedazy. Moga one
funkcjonowac¢ samodzielnie lub w polaczeniu z optatami procentowymi. Jezeli
wysoko§¢ optat licencyjnych uzalezniona jest od informacji ksiegowych
przechowywanych przez licencjobiorce to bardzo istotne jest stworzenie
licencjodawcy mozliwosci otrzymywania biezacych informacji o ich wysokoéci,
a takze umozliwienie weryfikacji poprawno$ci. Dokonywaé sie to moze na rdézne
sposoby. Najprostszym rozwigzaniem jest zawarte w umowie upowaznienie
licencjodawcy do okresowej kontroli ksiag handlowych licencjobiorcy. Nie zawsze
licencjobiorca bedzie chcial sie na to zgodzié. Mozliwe jest zatem wyspecyfikowanie
jakie informacje 1 w jakich terminach licencjobiorca zobowiazany jest przekazywac.
Informacje te nastepnie beda weryfikowane przez bieglego rewidenta lub inng osobe

posiadajaca zaufanie obu stron.
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9.5. Gwarancje, rekojmie, ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
Temat gwarancji i rekojmi udzielanych przez strony jest bardzo istotnym
problemem w negocjacjach licencyjnych. Z pewnos$cia nie mozna uznaé, ze kwestia ta
jest w jaki$ sposdéb uregulowana ustawowo. Nawet jezeli postugujemy sie per
analogiam zasadami co do rekojmi za wady rzeczy w umowie na przyklad najmu lub
sprzedazy, to analogie te musza by¢ bardzo ostrozne.
W obrocie spotyka sie najczesciej nastepujace rodzaje gwarancji:

1) Gwarancja co do tytulu prawnego. Licencjodawca gwarantuje, ze prawo
ochronne jest rzeczywiécie jego wilasnoécia. Gwarancja ta nie jest zupelnie
oczywista — mozliwe sa sytuacje, w ktorych istnieja potencjalne roszczenia
0s0b trzecich, ktére na przyklad twierdza, ze braly istotny udzial
w opracowaniu wynalazku 1 powinny by¢ uwzglednione jako tworcy.

2) Gwarancja co do dzialania rozwiqzania. Zazwyczaj licencjodawca bedzie
gotow udzieli¢ licencjobiorcy gwarancji co do tego, ze na przyklad produkt
wykonany wedlug opisu patentowego faktycznie dziata. Mozna takze zaleznie
od sytuacji wyobrazi¢ sobie o$wiadczenia lub gwarancje dotyczace
skuteczno$ci rozwigzania.

3) Znacznie trudniejsza kwestia sa gwarancje bezpieczenstwa prawnego
technologii. Jak to juz zostalo wspomniane, patent nie gwarantuje
uprawnionemu immunitetu wobec innych praw wylacznych. Zazwyczaj
licencjodawca nie bedzie chetny do udzielenia pelnej gwarancji dotyczacej
braku naruszenia. Mozna jednakze oczekiwac¢ uzyskania pewnych gwarancji
posrednich dotyczacych na przyklad braku wiedzy licencjodawcy co do
zarzutow osob trzecich, lub tez co do przeprowadzenia przez niego badan
patentowych w celu zabezpieczenia sie przed zarzutami. Mozliwe jest takze
rozwiazanie, w ktéorym jedna ze stron zobowiazuje sie zakupi¢ ubezpieczenie
od kosztéw obrony przed procesem o naruszenie. Ubezpieczenia takie
funkcjonuja w obrocie, sq jednakze jeszcze malo popularne, a co za tym idzie

stosunkowo drogie.
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W trakcie trwania umowy licencyjnej obie strony moga uzyskaé¢ pewne
usprawnienia co do przedmiotu licencji. Domy$lnie rozwigzania opracowane przez
kazda ze stron pozostaja jej wlasnoScia. Zaleznie jednak od wzajemnej sily
negocjacyjnej jedna ze stron moze oczekiwaé, ze w umowie licencyjnej znajdzie sie
postanowienie, na podstawie, ktorego wszelkie ulepszenia sga automatycznie
licencjonowane drugiej stronie (lub wzajemnie). Czesto istotnym elementem umowy
sa kwestie dokumentacji, pomocy technicznej 1 szkolen. Moze mie¢ to praktyczne
znaczenie dla licencjobiorcy, jezeli technologia nie jest mu specjalnie znana. Moze tez
stanowi¢ dodatkowe zZrédio zysku licencjodawcy. Mozliwa jest tez sytuacja, w ktorej
pewne know-how licencjodawcy wcale nie jest ujawniane, natomiast umowa zawiera
postanowienia dotyczace dostarczania gotowych poélproduktow.

Istotne moga by¢ dla stron postanowienia regulujace sposoéb postepowania
w przypadku upaditoéci. Umowa licencyjna bedzie zazwyczaj skuteczna w stosunku
do nastepcow prawnych licencjodawcy. Jednakze pewne postanowienia, na przyktad
dotyczace powyzej opisanego rozwiazania, gdzie pewne know-how nie jest ujawniane
licencjobiorcy, moga wymagaé szczegélnych rozwigzan na wypadek upadloéci lub
likwidacji licencjodawcy. Moze to by¢ w szczegdlnosci zlozenie dokladnej
dokumentacji osobie cieszacej sie zaufaniem obu stron 1 umozliwienie dostepu do niej
licencjobiorcy w przypadku, gdy licencjodawca lub jego nastepcy stana sie niezdolni

do dostaw na wymaganym poziomie.

9.6. Specyficzne kwestie dotyczace licencji know-how i inne

klauzule

Przy licencjach know-how przedmiotem licencji jest rozwiazanie chronione
jako tajemnica przedsiebiorstwa. Jak juz wspomniano na wstepie, podstawowym
problemem w takim przypadku jest konieczno$é zachowania poufnosci. Umowy takie
beda czesto zawiera¢ wzor o$wiadczenia o poufnosci, jakie licencjobiorca (osoba
prawna) zobowiazany jest uzyska¢ od kazdego swojego pracownika, ktéoremu
przekazana zostanie tajemnica przedsiebiorstwa.

Umowa licencyjna zawiera¢ moze wiele innych postanowien zaleznie od
potrzeb stron. Interesujaca klauzula moze by¢ zapis na sad arbitrazowy, pozwalajacy
uniknaé¢ postepowan sadowych w przypadku sporéw. Jezeli licencjodawca zawiera
wiele analogicznych uméw, w niektérych moze znalezé sie klauzula najwiekszego
uprzywilejowania. Umowy licencyjne, szczegdlnie te, gdzie strony wywodza sie

z réznych krajow, beda takze czesto posiadac istotny aspekt podatkowy.
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W szczegdlnosci system umow licencyjnych moze pozwalaé¢ na optymalizacje
obcigzen podatkowych pomiedzy kilkoma krajami. W takim wypadku koniecznym
bedzie uregulowanie zasad placenia podatkéw od optat licencyjnych. Strony moga
np. obciazyé¢ licencjobiorce kosztami podatkéw od optat licencyjnych ptaconych
w tanszym podatkowo kraju licencjodawcy lub tez roztozy¢ obciazenia roéwnomiernie.

Istotnym przedmiotem regulacji umownej moze byé takze postepowanie
w przypadku wykrycia naruszenia. Inicjatywa w postepowaniu naleze¢ bedzie
w takiej sytuacji do licencjodawcy. Umowa moze jednak zawiera¢ zobowiazania
licencjobiorcy do aktywnego poszukiwania naruszen oraz wspOlpracy
w egzekwowaniu praw wylacznych. Mozliwe sa takze postanowienia dotyczace
rozktadu obciazen finansowych dotyczacych poszukiwania 1 egzekucji praw

wylacznych.

9.7. Ograniczenia swobody uméw w zakresie licencji

wynikajace z prawa konkurencji

Przepisy prawa konkurencji (prawa antymonopolowego w Stanach
Zjednocznych) sa w zasadzie jedynym istotnym ograniczeniem swobody umow
licencyjnych. Jednocze$nie jest to ograniczenie, ktérego nie sposob przecenic.
Sankcja za zawarcie porozumienia zawierajacego niedozwolone klauzule moze
bowiem byé niewazno$é catej umowy. Swiadomoéé ograniczen jest zatem niezwykle
wazna, a ich lekcewazenie moze prowadzi¢ do ogromnych kosztéw, gdy umowa
funkcjonujaca od kilku lat w obrocie nagle okaze sie od samego poczatku niewazna.

Swiadomoéé niewaznosci moze byé takze wykorzystana przez jedna ze stron
w negocjacjach. Prawo konkurencji we Wspdlnocie opiera sie na przepisach traktatu
o ustanowieniu Wspdélnoty Europejskiej. W odniesieniu do uméw licencyjnych jest to
art. 81, ust. 1 traktatu, ktéry zakazuje zawierania uméw mogacych ,wplywaé na
handel pomiedzy krajami czlonkowskimi i ktérych przedmiotem lub celem jest
unikniecie, ograniczenie lub naruszenie konkurencji w obrebie wspdélnego rynku”.
Powyzszy przepis jest niezwykle ogélny i odnosi sie do wszelkich uméw zawieranych
pomiedzy przedsiebiorcami. Istnieje zatem obszerny system przepiséw precyzujacych
go w odniesieniu do konkretnych rodzajow uméw. W stosunku do uméw licencyjnych
funkcjonuje Rozporzadzenie o wylaczeniu grupowym dla umoéw transferu technologii
(WUE 772/200). Przepisy zawarte w tym rozporzadzeniu zostaly istotnie
znowelizowane w maju 2004 roku, w istocie oznaczalo to wprowadzenie zupelnie

nowego systemu. System funkcjonowania Rozporzadzenia jest dosy¢ skomplikowany
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1 w istocie naklada dosyé duze obowiazki weryfikacji poprawnos$ci umoéw na strony.
Weryfikacja ta moze wymagaé stosowania dosy¢é wysublimowane] analizy
ekonomicznej dotyczacej na przyklad okreslenia rynku technologii lub rynku
produktu, na ktéorym bedzie oceniaé sie konkurencyjne skutki porozumienia.
Podstawowa, czesScia Rozporzadzenia jest wskazanie klauzul niedozwolonych
w umowach transferu technologii. Sa to rézne klauzule w zaleznos$ci od tego, czy
strony umowy sa konkurentami, czy nie. W stosunku do uméw pomiedzy
konkurencyjnymi przedsiebiorcami zakazane sa klauzule dotyczace:

1) ustalania cen w stosunku do oséb trzecich,

2) ograniczenia wielkoéci produkeji,

3) podziatu rynkéw lub klientoéw (z pewnymi wyjatkami),

4) ograniczenia w mozliwo§ci korzystania przez licencjobiorce z opracowanej

przez niego technologii.

W  odniesieniu do przedsiebiorstw niekonkurencyjnych zakazane sa
nastepujace klauzule:
1) ustalenia cen,
2) ograniczenia co do terytorium lub klientéw; oraz
3) ograniczenia co do sprzedazy uzytkownikom koncowym w ramach systemu

selektywnej dystrybucji.

7Z kolel nastepujace klauzule, choé niedopuszczalne, nie spowoduja uchylenia
calej umowy:

1) zobowigzanie licencjobiorcy do wudzielenia wytacznej licencji lub
przeniesienia praw do ulepszen na rzecz licencjodawcy lub wskazanej osobie
trzeciej,

2) zobowiazanie do niepodwazania wazno$ci licencjonowanych praw
wylacznych,

3) ograniczenia wielko$ci  produkcji  (w  przypadku  przedsiebiorstw

niekonkurencyjnych).
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10. Rozstrzyganie sporow dotyczacych wlasnos$ci

intelektualnej.

10.1. Sposoby i koszty dochodzenia praw

Niejako naturalnym miejscem dochodzenia praw sa sady; o postepowaniu
przed nimi bedzie nizej mowa. Zwréci¢ jednak uwage nalezy, ze istnieja réwniez inne
sposoby ochrony swoich praw. Poza mozliwoécia dokonania bezposrednich uzgodnien
miedzy zainteresowanymi (co w praktyce bardzo rzadko przynosi pozadany skutek)
wskaza¢ nalezy na skierowanie sprawy na droge postepowania polubownego
(arbitrazowego). Mozliwe przy tym jest skorzystanie zaréwno ze stalych sadéw
polubownych (np. sad przy Krajowa Izba Gospodarcza), jak 1 sady powolywane ad
hoc. Podkresli¢ trzeba, ze podstawa dzialania wszystkich sadéw polubownych sa te
same przepisy Kodeksu postepowania cywilnego. Identyczna jest zatem skutecznoéé
wyroku, bez wzgledu na to, czy rozstrzygniecia dokona staly sad arbitrazowy, czy tez
sad powotany do tego celu przez strony. Sadownictwo polubowne odgrywa doniosta
role w przypadku zawieranych umoéw (w umowach czesto pojawiaja sie tzw. klauzule
arbitrazowe, znoszace wilasciwosé sadéw powszechnych), natomiast bardzo niewielka
w razie naruszenia praw. Podstawa, bowiem umocowania do dziatania sadu
polubownego jest zgodna wola stron, o ktéra w razie powstatego juz konfliktu
niezmiernie trudno.

Ponoszenie kosztéw uzyskania i utrzymania praw nie wystarcza do ich
skutecznej ochrony. Konieczne jest, bowiem posiadanie réwniez §rodkéw na
ewentualnie dochodzenie roszczen. Kwoty z tym zwiazane sa nieporéwnanie wieksze
od przedstawionych wyzej. Na ogdétl konieczne jest dochodzenie roszczen przed
sadami krajowymi, tzn. na terytoriach tych panstw, w ktérych doszto do naruszenia.
Wyjatkiem, (chociaz w istocie pozornym) sa przypadki wszczecia postepowania
dotyczacego znaku towarowego wspoOlnotowego lub wzoru wspdllnotowego.
Wilasciwym, bowiem tym przypadku trybem jest skierowanie sprawy do wlasSciwego
na terytorium danego kraju sadu wspélnotowego. Zauwazy¢ wszakze nalezy, ze
sadami wspodlnotowymi jest wyznaczony przez kazdy z panstw nalezacych do UE
sad. Jest to w praktyce wydzial sadu juz funkcjonujacego w danym Kkraju.
Przyktadowo w Polsce jest to wydziat Sadu Okregowego w Warszawie. Z kwestia,
efektywnej ochrony wlasnoséci intelektualnej wiaze sie tez czas dochodzenia roszczen.
Jest on mianowicie bardzo dlugi, z zasady wynosi nie mniej niz 2-3 lata.

Przykladowo, w Polsce orientacyjne koszty przedstawiaja sie nastepujaco:
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Roszczenia oparte na prawie wlasnoéci intelektualnej maja z reguly majatkowy
charakter, a wysoko$¢ optaty sadowej zalezy od wartoéci przedmiotu sporu. Optata
sadowa wynosi zasadniczo 5% wartosci przedmiotu sporu, przy czym nie moze
przekroczy¢ 100 tys. zlotych. Ze wzgledu na to, ze przedmiot sporu wynosi czesto co
najmniej kilkaset tysiecy zlotych, bardzo czesto optata sadowa jest nalezna czesto we
wskazane] tutaj maksymalnej wysokosci. Dodajmy, ze oplata ta przysluguje za
kazda instancje. Jezeli zatem sprawa dotrze ostatecznie — w trybie skargi kasacyjne;j
— do Sadu Najwyzszego, to wtedy strona przegrywajaca uisci tacznie 300 tys. zlotych.
Do tego dodaé nalezy koszt sporzadzenia opinii biegtych oraz pelnomocnikéw. Nalezy
sie zatem liczy¢ z kolejnym wydatkiem o lacznej wysokoS§ci nie mniejszej niz 100 tys.
zt. Standardowo niejako, w przypadku wystapienia z roszczeniem o naruszenie
prawa, druga strona (pozwany) sklada w Urzedzie Patentowym wniosek
0 uniewaznienie prawa. Postepowanie to jest réwniez wielofazowe, tzn. najpierw
wydawana jest decyzja Urzedu Patentowego, potem — po zlozeniu skargi do
Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie — wydawany jest wyrok,
a w koncu — w wyniku zlozenia skargi kasacyjnej — sprawe rozpatruje Naczelny Sad
Administracyjny. Koszty wskazanego postepowania sa nieporéwnanie tansze od
postepowania sadowego (nie przekraczajac 3 tys. zl.) ale zastepstwo przez rzecznika
patentowego, radce prawnego lub adwokata jest znacznie drozsze. Takze wtedy
korzysta sie czesto z opinii bieglych (np. w przypadku znaku towarowego
niejednokrotnie strony przedkitadaja wyniki badan demoskopowych, ktorych koszt
jednostkowy czesto przekracza 30 tys. zl.). Tak, wiec rOwniez w tym przypadku koszt
obrony prawa nie jest mniejszy niz 10 tys. zt.; w przypadku wielokrotnego uchylania
decyzji administracyjnych Urzedu Patentowego moze on znacznie przekroczy¢ 100
tys. zl.

Jezeli uprawniony sprawe wygra, wtedy wiekszos¢ z tych kwot (w tym calo$é
oplat urzedowych) uiéci druga strona sporu. Jezeli jednak uprawniony ostatecznie
sprawe przegra (najgorszy wynik, to uniewaznienie prawa i oddalenie powo6dztwa),
to wskazane sumy on wladnie poniesie — a ponadto bedzie zobowiazany zwrécié
przeciwnikowi koszty przezen poniesione (w szczegdlnoéci na pelnomocnika).
Realistycznie, zatem kalkulujac, dochodzenie roszczen w Polsce moze wyniesé 0, 5

mln zt.
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Koszty ponoszone przez uprawnionych na ochrone praw za granica sa
znacznie wieksze od tutaj wskazanych. Orientacyjnie mozna je pomnozy¢ 2-4
krotnie. Z nakreslonych uwag plynie wniosek, ze decydujac sie na ochrone praw
trzeba jednoczeénie realistycznie rozwazyé czy uprawnionego staé¢ bedzie na ich
ochrone. Gdyby, bowiem z zalozenia bylo to niemozliwe, wtedy powaznie nalezy
zastanowié¢ sie nad celowos$cia ubiegania sie o prawo wylaczne. W tym kontekscie
zauwazy¢ jednak nalezy, ze zbedne jest uzyskiwanie ochrony w tych krajach,
w ktérych uprawniony nie ma realnie mozliwosci kontrolowania, czy jego prawa nie
zostaly naruszone, ani tez nie ma realnych widokow na zawarcie umowy licencyjnej
lub sprzedaz prawa.

Sadowe egzekwowanie praw wylacznych Rozstrzyganie sporow dotyczacych
prawa wlasno$ci intelektualnej jest istotnym elementem funkcjonowania systemu
ochrony prawa wlasnoS$ci intelektualnej. Egzekucja praw wylacznych jest niestety
przedsiewzieciem dosy¢ drogim. W szczeg6lnosci w ramach Unii Europejskiej istnieje
dosy¢ skomplikowany system zwiazany z terytorialnym charakterem tych praw.
Oznacza to, ze procesy sadowe prowadzone musza by¢ niezalezne w kazdym kraju.
Sa pewne proby zmierzajace do uproszczenia tego systemu, lecz na razie nie
zakonczyly sie one sukcesem. Istotnym narzedziem w zakresie egzekwowania praw
wylacznych sa réznego rodzaju orzeczenia 1 postanowienia o charakterze wstepnym.
W wielu krajach (takze w Polsce) istnieja narzedzia pozwalajace uzyskac¢ zakaz
naruszania praw wylacznych w terminie znacznie krétszym niz potrzebny do
zakonczenia pelnego postepowania. Z uwagi na koszty 1 ryzyko bardzo czesto
dochodzi do ugodowego zakonczenia sporu. Ugoda taka czesto bedzie miala forme

licencji, wykorzystujac narzedzia wymienione w poprzednim rozdziale.

10.2. Alternatywne rozwigzywanie sporow

Hasto Alternatywne Rozwigzywanie Sporéw (czesto stosuje sie anglojezyczny
skrot ADR — Alternative Dispute Resolution, robi bardzo duza kariere w krajach
wysoko rozwinietych. Dotyczy ono rozstrzygania sporow poza panstwowym
systemem sadowniczym. Jest to dopuszczalne, jezeli strony wyraza na to zgode.
Zgoda taka dotyczy¢ moze sporu, ktory powstal miedzy stronami, lub tez pewnej
kategorii sporow przyszltych. W szczegdélnosci w umowie licencyjnej mozliwe jest
umieszczenie postanowien dotyczacych sposobu rozstrzygania sporéw wynikajacych

z funkcjonowania umowy.
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Zalety ADR sa rozliczne. Przede wszystkim pozwalaja na pelna kontrole stron
nad postepowaniem. O ile w ramach sadownictwa powszechnego strony sa zwigzane
procedura, skladem sadu, zasadami dowodowymi itp., to w przypadku sporu
rozstrzyganego alternatywnymi metodami sprawy te moga by¢ uksztaltowane
w sposéb wygodny dla stron. Na przyklad mozliwe jest wlaczenie do skladu
orzekajacego osoby o kwalifikacjach technicznych dotyczacych technologii lub tez
specjalisty w zakresie obrotu na rynku, ktérego dotyczy umowa. W efekcie opisane
powyze] niedogodno$ci zwiazane ze zrdznicowaniem przepisow pomiedzy
poszczegbélnymi krajami zostaja zniesione. Kolejna zaleta bardzo istotna
w przypadku uméw licencyjnych jest mozliwo§é utrzymania faktu istnienia sporu
oraz rozstrzygniecia w tajemnicy. Alternatywne formy rozstrzygania sporow beda tez
czesto znacznie szybsze niz korzystanie z sadownictwa powszechnego. Istniejq rézne
formy alternatywnego rozwigzywania sporéw. Podstawowymi dwoma sa mediacja 1
arbitraz.

Mediacja moze by¢ szczegdlnie interesujaca forma w przypadku stron umowy
licencyjnej, gdzie waznym celem jest unikniecie antagonizowania stron. Mediacje sa
w istocie wspomagana forma negocjacji. W ramach trwajacych juz negocjacji strony
moga skorzystaé z ustug osoby niezwiazanej bezpoérednio ze sprawa,

Osoba ta moze wspomoéc je w negocjacjach, podkresélajac wspélne interesy oraz
proponujac rozwigzania, ktore nie bylyby przez strony brane pod uwage przede
wszystkim ze wzgledu na emocje zwiazane z negocjacjami. Jej rola moze takze
polegaé na ustaleniu struktury negocjacji i zidentyfikowaniu punktéw spornych. Co
istotne, mediator nie przejmuje inicjatywy i nie ma zadnej mocy narzuci¢ stronom
rozwigzan, ktére uwaza za stuszne. Pelni jedynie role stuzebna wobec stron i jedynie
one moga zdecydowaé o ostatecznym rozstrzygnieciu sporu. Mediacja nie jest jeszcze
specjalnie popularng forma rozstrzygania sporu w Polsce. Istniejgq listy mediatoréw
utrzymywane przez liczne organizacje miedzynarodowe, ktére moga stanowié
sugestie co do wyboru oséb, ktére posiadaja doéwiadczenie 1 kwalifikacje w tym
zakresie.

Druga forma ADR jest arbitraz. Jest to w istocie postepowanie analogiczne do
sporu sadowego, jednakze prowadzone jest nie przez zawodowych sedziéw, a przez
arbitrow. Sklad sadu arbitrazowego rozstrzygajacego dana sprawe moze byé
ustalany ad hoc. Czesto stosowanym rozwigzaniem jest powolywanie przez kazda ze
stron jednego arbitra. Arbitrzy uzgadniaja nastepnie osobe superarbitra

przewodniczacego postepowaniu. Istnieja tez stale sady arbitrazowe, np. przy
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Krajowej Izbie Gospodarczej albo przy Miedzynarodowej Izbie Gospodarcze)
w Paryzu. Sady te posiadaja wlasny regulamin postepowania oraz liste arbitrow.
Arbitrami sa zaréwno prawnicy, jak i osoby z innym do$éwiadczeniem. Wyrok
arbitrazu bedzie jednoinstancyjny, bez mozliwosci zakwestionowania go przed sadem
powszechnym (z pewnymi wyjatkami). Postepowanie, wlacznie z rozprawami, jezeli

takowe beda przeprowadzane, bedzie niejawne.
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