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wtasnosci intelektualnej
Od blisko dekady PARP wspiera przedsiebiorcdw w realizacji konkurencyjnych i inno-

wacyjnych przedsiewzig¢. Celem dziatania Agendji, jest realizacja programéw rozwoju wW tra n Sfe rze tec h no I og ii

gospodarki wspierajacych dziatalnos¢ innowacyjng i badawcza matych i $rednich przed-

siebiorstw (MSP), rozwdj regionalny, wzrost eksportu, rozwoj zasobdw ludzkich oraz wy-
korzystywanie nowych technologii.

Misja PARP jest tworzenie korzystnych warunkéw dla zréwnowazonego rozwoju pol-
skiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjnosci i aktywnosci miedzynarodowej
przedsiebiorstw oraz promocja przyjaznych srodowisku form produkgji i konsumpcji.

W perspektywie finansowej obejmujacej lata 2007-2013 Agencja jest odpowiedzialna
za wdrazanie dziatan w ramach trzech programéw operacyjnych Innowacyjna Gospo-
darka, Kapitat Ludzki i Rozwoj Polski Wschodniej.

Jednym z priorytetéw Agengiji jest promowanie postaw innowacyjnych oraz zachecanie
przedsiebiorcéw do stosowania nowoczesnych technologii w swoich firmach. W tym
celu Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci prowadzi portal internetowy poswie-
cony tematyce innowacyjnej www.pi.gov.pl, a takze corocznie organizuje konkurs Pol-
ski Produkt Przysztosci. Przedstawiciele MSP moga w ramach Klubu Innowacyjnych

Przedsiebiorstw uczestniczy¢ w cyklicznych spotkaniach. Celem portalu edukacyjnego

Akademia PARP (www.akademiaparp.gov.pl) jest upowszechnienie wsréd mikro, ma-
tych i $rednich firm dostepu do wiedzy biznesowej w formie e-learningu. Za posrednic-
twem strony internetowej web.gov.pl PARP wspiera rozwdj e-biznesu. W Agencji dziata
osrodek sieci Enterprise Europe Network, ktéry oferuje przedsiebiorcom informacje
z zakresu prawa Unii Europejskiej oraz zasad prowadzenia dziafalnosci gospodarczej
na Wspdlnym Rynku.
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Wprowadzenie

Z satysfakcja przekazujemy Czytelnikom opracowanie Zagadnienia wta-
snosci intelektualnej w transferze technologii. Jest to zebrane w pieciu
punktach opracowanie zagadnien, dotyczacych zarzadzania wtasno-
$cig intelektualna, transferu technologii oraz komercjalizacji wynikéw
badan naukowych. Wspdélnym mianownikiem wszystkich omawianych
czesdci jest potrzeba ochrony wiasnosci débr niematerialnych, do ja-
kich naleza dobra intelektualne w postaci odkry¢ naukowych i coraz
nowszych pomystow technologicznych, wdrazanych nastepnie do go-
spodarki. Wtasnos¢ intelektualna jest zasobem zaréwno przedsiebior-
stwa, jak i osrodkéw naukowo-badawczych. Przedsiebiorstwa tworza
zasoby, aby konkurowac¢ na rynku. Osrodki naukowo-badawcze do-
datkowo realizujg swa misje prowadzenia badan naukowych i dokony-
wania odkry¢ stuzacych spoteczenstwu. Otwarcie rynkéw swiatowych
i europejskich oraz wynikajaca z niego miedzynarodowa konkurencja
powoduja, ze badania naukowe, wptywajace na powstanie innowacji,
znajduja sie w centrum zainteresowania przedsiebiorstw. Fundamen-
talnym problemem w dziatalnosci instytucji innowacyjnej jest ochrona
przed imitacjg'. Uzyskanie patentu ogranicza konkurencje innych firm
i zwieksza konkurencyjnos¢ dla instytucji, ktére poniosty naktady na
badania i rozwdj oraz wytworzyly wtasnos¢ przemystowa. Regulacje
dotyczace uzyskania patentu, wzoru przemystowego i rejestracji wzoru
przemystowego beda odgrywac duza role w sferze transferu technolo-
gii i komercjalizacji wiedzy. Transfer technologii i know-how prowadzi
do wykorzystania wiedzy w praktyce, wytworzenia nowych produktéow
i powstania nowych przedsiebiorstw. Ryzyko poniesienia porazki w wy-
niku wdrozenia technologii lub nowych produktéw nierozigcznie wigze
sie z komercjalizacja innowacji. Ryzyko moze zosta¢ skutecznie ograni-
czone miedzy innymi przez wiasciwy wybor strategii ochrony wtasnosci
intelektualnej.

Publikacje Zagadnienia wtasnosci intelektualnej w transferze technolo-
gii podzielono na piec¢ czesci: (1) zarzadzanie wiasnoscig intelektual-
na i transfer technologii, (2) strategie ochrony i prawne instrumenty
w tworzeniu i wykorzystaniu wtasnosci intelektualnej, (3) prawne

1 A. Sznajder, Strategie marketingowe na rynku miedzynarodowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 118. Juz w 1793 roku

Jeremy Bentham napisat, ze ochrona wiasnosci intelektualnej jest kluczem do konkurowania na rynku:,without the assistance of the laws
the inventor would almost always be driven out of the market by his rival, who finding himself without any expenses in possession of
adiscovery [...] would be able to deprive him of all his deserved advantages, by selling at a lower price”. European Innovation” 2005, s. 9.
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aspekty ochrony wiasnosci intelektualnej, (4) procedury i koszty uzy-
skania ochrony wtasnosci intelektualnej oraz (5) proponowana doku-
mentacja dotyczaca wtasnosci intelektualnej.

W pierwszej czesci publikacji omoéwiono zarzadzanie wtasnoscia intelek-
tualng w przedsiebiorstwie i dziatalnosci naukowo-badawczej. Autorzy
starali sie pokaza¢ najistotniejsze réznice w podejsciu do zadan zwia-
zanych z ochrong wiasnosci intelektualnej w organizacjach, réznigcych
sie realizowanymi celami. Przedstawili réwniez sposoby transferu tech-
nologii i powigzali je z problemami ochrony wiasnosci intelektualne;j.
W drugiej czesci, dotyczacej strategii ochrony i prawnych instrumen-
tow w tworzeniu i wykorzystaniu wiasnosci intelektualnej, omdéwiono
zastosowanie trzech rodzajow strategii licencjonowania — zakupu licen-
¢ji (license in), udzielenia licenc;ji (licese out) oraz tagczenia licencji (cross-
licesing) — a takze formy prawne, stuzace do tworzenia i wykorzystywa-
nia whasnosci intelektualnej. W kolejnej czesci zwigzanej z prawnymi
aspektami ochrony wiasnosci intelektualnej wyjasnia sie pojecia dobra
wiasnosci intelektualnej na podstawie: utwordéw, wynalazkéw, wzoréw
uzytkowych i przemystowych, oznaczen i know-how. W rozwazaniach
autorzy szczegodlnie skupiaja sie na pojeciu whasnosci przemystowej
i jej kategoriach. Czwarta cze$¢ publikacji obejmuje aspekty zwigzane
z procedurami i kosztami ochrony wiasnosci intelektualnej. Zagadnie-
nia dotyczace uzyskiwania praw ochronnych przedstawiono na przy-
ktadzie patentu, ktéry stanowi wzér dla pozostatych postepowan zwia-
zanych np. z uzyskiwaniem wzoru przemystowego lub rejestracjg wzoru
przemystowego czy znaku towarowego. Autorzy dodatkowo omawiaja
znaczenie kosztéw ochrony wtasnosci intelektualnej i wskazujg zré-
dta finansowania powstawania i ochrony wiasnosci intelektualne;j.
W ostatniej czesci zaprezentowano dokumentacje dotyczaca: umowy
o dokonanie wynalazku i wykonania utworu, przenoszacej wtasnos¢ in-
telektualng nainne podmioty, umowy licencyjnej oraz oswiadczenia za-
chowania poufnosci. Przedstawiona publikacja ukazuje korzysci, jakie
przynosi zarzadzanie ochrong praw wtasnosci intelektualnej w przed-
siebiorstwie, uczelni i innych organizacjach naukowo-badawczych
w niezwykle szybko rozwijajacej sie i istotnej dla gospodarki dziedzinie
komercjalizacji nowoczesnych technologii.









ROZDZIAL 1
Zarzadzanie wtasnoscia intelektualng
i transfer technologii
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Jednymi z wiodacych czynnikéw, ktére stanowig przyczyne bogactwa
przedsiebiorstw na poczatku XXI wieku, sg wiedza i nowe technologie.
Wiedza obejmuje nauke i know-how - czyli dziedziny pracy intelektu-
alnej. Technologie to praktyczne zastosowanie wiedzy, miedzy innymi
przez zwigekszanie konkurencyjnosci i rozwoj przedsiebiorstw’. Utwory
i efekty pracy tworczej, ktére umozliwiajg rozwigzanie pewnego proble-
mu technicznego, sktadajg sie na wtasnos¢ intelektualng. Coraz szybciej
pojawiajace sie nowe technologie, mozliwosci zastosowania badan na-
ukowych w przedsiebiorstwie, powstanie Osrodkéw Innowacyjnego
Biznesu (OIB), pomagajacych jednostkom naukowym w sprzedazy wy-
nikéw prac badawczych lub we wspieraniu nowych firm, powstajacych
na bazie uczelnianego know-how, wymuszaja kompleksowe podejscie
do zarzadzania badaniami i ich rozwojem’, w tym takze zarzadzania
wilasnoscig intelektualna.

W gospodarce rynkowej istotne jest nie tylko to, czy wartosci materialne
i niematerialne sa duze i generuja zyski, ale réwniez czy zasoby organi-
zacji sa lepsze niz konkurencji*, czy organizacja zachowuje ptynnos¢ fi-
nansowa, to znaczy, czy koszty badan s pokrywane z przychodéw i po-
zwalaja na dalszy rozwoj organizacji. Umiejetne wykorzystanie wiedzy
i kompetencji w zakresie wykorzystania wiasnosci intelektualnej w jed-
nostkach naukowych i przedsiebiorstwach jest czesto jednym z gtéw-
nych czynnikéw, wptywajacych na zbudowanie przewagi konkurencyj-
nej i rozwdj przedsiebiorczosci technologicznej. Zarzadzanie dotyczy
oceny mozliwosci ochrony patentowej, praw autorskich, form ochrony,
form transferu technologii do przemystu i komercjalizacji wiedzy, syste-
mu uregulowan prawnych, umozliwiajagcych ochrone wynikéw badan.
Zarzadzanie wiasnoscia intelektualna i jej praktyczne wykorzystanie po-
winny by¢ rozwazane na dwoch ptaszczyznach: terazniejszej (wptywaja-
cej na powstanie idei i technologii) oraz w perspektywie umozliwiajacej
ksztattowanie cyklu zycia technologii na rynku’. Idea, nowa technologia
powinny by¢ chronione, by nie zostaty skopiowane i wprowadzone na
rynek przez przedsiebiorstwo, ktére nie poniosto na przykfad kosztow
badan i rozwoju. Wybér strategii ochrony jest podstawowym sposo-
bem osiggniecia celéw pdzniejszego wprowadzenia idei w postaci no-
2 RC.Dorf T H.Byers, echnology ventures From idea o enteprise, M Graw Hil New York 20055, 124131,

3 TM.Nevens, G.L. Summe, B. Ustal, Commercializig Technology: What the Best Companies Do, [w:] K.B. Clark, .C. Wheelwright, The Product
Development Challenge. Competing Through Speed, Quality and Creativity, Harvard Business Review Book, Boston 1995, s. 384.

4 L. Burgunder, Legal Aspects of Managing Technology, Thomson/Southwestern/West, Mason 2004, s. 4.
5 R.Thomas, New Product Development, Managing and Forecasting for Strategic Success, John Wiley & Sons, New York 1993, s. 38.



wej technologii lub nowych produktéw na rynek. Ksztattowanie cyklu
zycia technologii lub nowego produktu na rynku to realizowanie zadan,
umozliwiajacych ich inkubacje, wprowadzenie, promocje i utrzymanie
na rynku. Przygotowanie i wprowadzenie strategii ochrony wtasnosci
intelektualnej wspiera te zadania. Strategia ochrony wtasnosci intelek-
tualnej odpowiada na pytania: Czy chroni¢ wyniki badan i nowe rozwia-
zania? Jak je chroni¢? Jakie koszty nalezy ponies¢, by ich ochrona byta
skuteczna? Jaka przewage konkurencyjna moze uzyskac organizacja
komercjalizujaca innowacje? Wybrana strategia ochrony wtasnosci inte-
lektualnej powinna utatwié transfer wynikéw badan i nowych techno-
logii do przedsiebiorstw. Zarzadzanie wtasnoscia intelektualng, w sktad
ktérej wchodzi zarzadzanie prawami autorskimi i prawami do wtasnosci
przemystowej, jest zatem nieroztacznie zwigzane z procesem komercja-
lizacji. Komercjalizacja i transfer technologii to proces wieloetapowy,
a jednym z tych etapdw jest okreslenie i zbudowanie strategii ochrony
wtasnosci intelektualnej®.

Z tego punktu widzenia dyskusja o transferze technologii musi pro-
wadzi¢ do taczenia wiasnosci intelektualnej z rynkiem. Podstawe dla
wiasnosci intelektualnej, wystepujacej w procesie komercjalizacji, sta-
nowig badania naukowe, w ktérych dociekania teoretyczne prowadza
do uzyskania wynikéw badan, mogacych stanowic¢ zroédto dla nowych
rozwigzan aplikacyjnych’. Prawa autorskie i wlasnos¢ przemystowa, na
przyktad w postaci wynalazku, znaku uzytkowego, przemystowego, to-
warowego, dajg podstawy do zastosowania wiedzy, proceséw, proce-
dur i umiejetnosci w biznesie.

Transfer technologii jest powszechnie rozumiany jako przekazanie da-
nych, informacji, wzorcéw, praktyk, procedur niezbednych do konkuro-
wania i kreowania wartosci dodanej organizacji. Gtodek i Gotebiowski®
rozr6zniajg w warunkach rynkowych transfer technologii pasywny,
w ktérym przedsiebiorstwo pozyskuje technologie ze Zrédet zewnetrz-
nych i nie prowadzi wtasnych prac badawczo-rozwojowych, oraz ak-
tywny, gdy zakup licencji i wdrazanie technologii s wspomagane wia-
snymi pracami badawczo-rozwojowymi. Gibson i Stiles odnosza transfer
6DTrzrme\ak Knowledge Transfer from Akademia to Business — Polish Perspectives, [w:] M. van Geenhuizen, D.M. Trzmielak, D.V. Gibson,
M. Urbaniak, Value — Addend Partnering and Innovation in a Changing World. International Series on Technology Policy and Innovation, Purdze
University Press, West Lafayette 2009, s. 151-168.

7" R. Romstadt, Technology Choises and the New Discipline of Technology Commercialization, [w:] S. A. Thore, Technology Commercialization:
?()E(/)\Zz??ggsv/zz(‘jAna/ynca/ Methods for Evaluating the Use and Implementation of Technical Innovation, Kluwer Academic Publishers, Boston

8 P Glodek, M. Gotebiowski, Transfer technologii w malych i Srednich przedsiebiorstwach, Vademecum Innowacyjnego Przedsiebiorcy,
14 Warszawa 2006, s. 11.



technologii do zakupu nowych rozwigzan w celu rozwoju przedsiebior-
stwa oraz transfer najlepszych praktyk i innowacyjnych technologii
w celu zatozenia nowej firmy’. Pierwszy moze wystepowac na przyktad
w formie udzielenia licencji czy przekazania praw do know-how. Drugi
to transfer kreatywnych i innowacyjnych technologii w celu wdrozenia
ich przez nowo utworzony podmiot gospodarczy.

Transfer technologii z sektora nauki do biznesu wynika réwniez z roz-
winiecia na uczelniach zadan komercjalizacji wynikéw badan. Uczelnie
prowadzg badania, tworza nowe technologie, by przedsiebiorstwa mo-
gty je wykorzystaé. W ten sposdb przyczyniaja sie do sprzedazy wtasno-
éci intelektualnej i wdrozenia nowych technologii w biznesie. Lender™,
analizujac transfer technologii odbywajacy sie na uniwersytetach, okre-
$la gojako przekazywanie metodinajlepszych praktyk, umozliwiajacych
tworzenie nowych firm. Mozna rozszerzy¢ te interpretacje o uwzgled-
nienie transferu informacji: transfer technologii to przekazanie infor-
macji chronionej lub niechronionej. Wiederhold i wsp."" wskazuja, ze
sposob i forma transferu whasnosci intelektualnej determinujg przyszte
dochody. Jezeli transfer technologii ma sie odbywac przez udzielenie li-
cencji na wykorzystanie wynalazku przez inna organizacje, to nalezy sie
zastanowi¢, jaki dochdéd i w jakich okresach przyniesie sprzedana licen-
cja. W wypadku transferu technologii, w celu utworzenia nowej firmy,
powstaje pytanie o wartos¢, jaka wnosi wtasciciel praw do technologii
do przedsiebiorstwa. W praktyce mozna wycenic licencje lub wktad do
nowej firmy na przyktad na podstawie wartosci odtworzeniowej kosz-
tow prac badawczych, oceny potencjatu ekonomicznego technologii,
prognozy przysztych przeptywoéw gotéwkowych generowanych po
wdrozeniu nowego rozwigzania. Steenhuis i de Bruijn'? definiujg trans-
fer technologii dos¢ wasko jako transfer specyficznej wiedzy.

Dworczak i Szlasa®, omawiajac rodzaje transferu technologii, nazywa-
ja je transferem technologii materialnych i niematerialnych. W defini-
¢ji uwzgledniajg raczej to, co jest przekazywane, a nie skupiajg sie na

9 D. Gibson i Ch. E. Stiles, Technopolies, technology transfer and global network, entrepreneurship, [w:] Science Technology and Innovation
Policy. Opportunity and Challenges for the Knowledge Economy, red. P. Conceicéo, D. V. Gibson, M.V. Heitor | S. Sharig, Quorum Books, London
2000, s. 198.

10 Ch. Lender, University technology transfer through university business incubators and how they help start-ups, [w:] Handbook of Research on
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podmiocie sprzedajacym i kupujacym technologie. Z punktu widzenia
prawnego w tym pierwszym przypadku przekazuje sie jedynie pewien
efekt dziatalnosci innowacyjnej (maszyne, produkt) — bez praw do dal-
szego, samodzielnego rozwijania i uzywania wtasnosci intelektualnej
w nim zawartej, ktéra pozostaje wtasnoscia uprawnionego. Wykorzystuje
sie tu klasyczne narzedzia prawne, stuzace przeniesieniu wiasnosci rze-
czy. Transfer niematerialny polega na przeniesieniu nie tyle konkretnego
obiektu, ile rozwiagzania, pozwalajagcego na samodzielne dziatania opar-
te na danej technologii. Moze to sie odby¢ przez przeniesienie praw do
wynalazku, udzielenie licencji itp. Transfer dotyczy miedzy innymi paten-
tow, wzoréw uzytkowych, przemystowych, znakéw towarowych i know-
how. Dlatego w pierwszym przypadku jest to przekazywanie na przyktad
$rodkéw produkgji, a w drugim miedzy innymi dokumentacji lub ustug.
Proces transferu technologii zwykle obejmuje przemieszczenie nowych
rozwigzan technologicznych z instytutéw badawczych, uniwersytetow
i jednostek badawczo-rozwojowych (B+R) w przedsiebiorstwach do od-
biorcéw innowacji, jakimi moga by¢ firmy dziatajace na rynku.
O skutecznym transferze technologii mozna méwi¢, gdy nastapi ko-
mercjalizacja technologii. Inaczej moéwiac, rezultatem zastosowania
technologii beda: powstanie produktu lub ustugi wprowadzonych na
rynek badz usprawnienia w dziatalnosci przedsiebiorstwa, poprawia-
jace pozycje konkurencyjna. Transfer technologii jest czescig procesu
komercjalizacji, wystepuje pod postacia takich kanatéw dystrybucji jak:
firmy odpryskowe (spin-off, spin-out, spin-in), licencje, oraz pod postacia
kanatéw komunikacji: publikacji, seminariéw i konferencji, programoéw
wspierajacych transfer (np. programéw edukacyjno-szkoleniowych),
sieci wspotpracy. Podstawowe formy transferu technologii to: udzielenie
licencji, przekazanie praw do know-how i utworzenie nowego przedsie-
biorstwa z wykorzystaniem wtasnosci intelektualnej. Utworzenie nowej
firmy w celu realizacji transferu nowej technologii i wprowadzenia jej
na rynek niesie za sobg najczesciej relatywnie wieksze koszty niz sprze-
daz licencji. Koszty utworzenia nowej firmy sg zwigzane na przykfad
z zakupem technologii, know-how, formalnym zatozeniem przedsiebior-
stwa (tj. rejestracja dziatalnosci gospodarczej, wpisaniem do Krajowego
Rejestru Sadowego (KRS), uruchomieniem produkcji i sprzedazy oraz
z zarzadzaniem. Koszty udzielenia licencji sg ograniczone miedzy inny-
mi do wyceny wartosci ekonomicznej technologii, zgtoszenia i utrzy-
16 mania ochrony wtasnosci przemystowej i obstugi prawnej. Utworzenie



przedsiebiorstwa jest obarczone zatem wiekszym ryzykiem porazki.

Podejmowanie dziatalnosci gospodarczej, ze wzgledu na wyzsze

koszty i ryzyko niepowodzenia, powinno przynosi¢ wieksze do-

chody niz udzielenie licencji. W innym wypadku stanowi mniej

efektywng forme transferu technologii. Analiza dochodu i kosztéw

poszczegdlnych form transferu technologii sa kluczowymi etapami

w podejmowaniu decyzji odnosnie do wyboru strategii komercjalizacji

w celu utworzenia nowej firmy lub udzielenia licencji'.

Zdolnos¢ do tworzenia wiasnosci intelektualnej i jej transfer w znacz-

nym stopniu zalezg od silnych podstaw wiedzy i umiejetnosci jej zasto-

sowania w praktyce. Wiedze i umiejetnosci wykorzystuje sie do:

« rozwigzania dotychczas nierozwigzywalnego lub nierozpoznawalnego
problemu,

« unowoczesnienia procesu przez ominiecie niektérych etapow,

« zmiany komponentéw technologii lub produktu i uzyskania skutecz-
niejszych rozwiazan,

« ulepszenia procesu produkcji przez dodanie nowych etapéw,

- zaspokojenia nieuswiadomionych potrzeb i potencjalnego popytu,

- zastosowania efektywniejszych parametréw technicznych,

- wprowadzenia rozwigzania, dajgcego nowe korzysci na rynku docelo-
wym,

« postuzenia sie wynikami badan, dajacymi nieoczekiwane i pozadane
na rynku rezultaty.

Transfer technologii moze wystapi¢ réwniez przy aliansach miedzy or-

ganizacjami. Ten typ transferu moze sie pojawi¢ w wypadku wystgpie-

nia niepewnosci popytu i luki technologicznej. Alianse mozna uznac za

elastyczny mechanizm w adopcji zmian w technologii i uzupetnianiu

brakujacych w organizacji zasobéw i kompetencji. Umowy partnerskie,

podziat praw do wtasnosci intelektualnej pomiedzy partnerami beda

miaty kluczowe znaczenie we wspotpracy partneréw, bo prowadza do

komercjalizacji wspélnie budowanej wiedzy i transferu wspdlnie wy-

pracowanej technologii. Udzielenie licencji lub tworzenie wspdlnego

podmiotu wymaga ustalenia praw i zobowigzan kazdej ze stron, kwe-

stie dotyczace konstruowania takich powigzan omoéwiono w dalszej

|15

czesci pracy. Segil ° zwraca uwage, ze badania i rozwéj technologii, za-

skiego, Instytut Badan nad Gospodarka Rynkowa, Gdarisk 2010, s. 91.
15 L Segil, Intelligent business alliances: how to profit using today’s most important strategic tool, Three Rivers Press, New York 1996, s. 51.
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kup licencji i zwigzana z tym wspdtpraca moga wystapi¢ praktycznie
w kazdej fazie zycia firmy.

Podczas tworzenia firmy, utrzymywania pozycji rynkowej i przy jej
spadku zakup wynikéw badan, nowych metod, proceséw lub licencji
na nowa technologie moze by¢ elementem wzmocnienia pozycji kon-
kurencyjnej firmy. Nie mozna wykluczy¢ wspdtpracy pomiedzy organi-
zacjami w celu stworzenia nowej technologii i wykorzystaniu jej przez
oba podmioty bez przekazywania licencji i tworzenia nowego podmio-
tu, na przykfad wspdlne badania wdrozeniowe. Skutecznos¢ zarzadza-
nia wtasnoscig intelektualng w celu wprowadzania innowacji na rynek
zalezy od identyfikacji zdolnosci organizacji do transferu technologii
i komercjalizacji wiedzy'.

Tworzona w organizacji wlasnosc intelektualna i wystepujacy na jej
podstawie transfer technologii powinny by¢ odpowiednio zarza-
dzane. Zadaniem tym moga sie zajmowac OIB. Jednakze potrzebu-
ja one wiedzy z zakresu form wlasnosci intelektualnej, sposobow
jej wykorzystania, strategii ochrony i oceny wartosci ekonomicznej
oraz umiejetnosciami wykorzystania wszystkich tych sktadnikow
do realizowania celéw jednostek naukowo-badawczych i przed-
siebiorstw (na przyktad do polepszenia sytuacji ekonomicznej,
zwiekszenia udzialu w rynku, polepszenia wizerunku na rynku,
zbudowania zasobéw produkcyjnych, finansowych, personalnych,
technologicznych, polepszenia sytuacji konkurencyjnej i rozwoju
rynkow). Kwestionariusz, stuzacy do identyfikacji zdolnosci organizacji
do transferu technologii i/lub komercjalizacji wiedzy w OIB, przedsta-
wiono w tabeli 1. Pozwala on pogtebi¢ wiedze na temat barier, ktére
moga sie pojawi¢ podczas realizacji transferu wtasnosci intelektualne;j.
Kwestionariusz pomaga zidentyfikowac najczestsze problemy wydtu-
zajace proces komercjalizacji lub utrudniajgce pdzniejsza wspotprace
pomiedzy np. licencjodawca a licencjobiorcg po wdrozeniu technologii
na rynku. Umieszczono w nim cztery grupy pytan: strategiczne (odpo-
wiedzi pozytywne pozwalajg rozpocza¢ prace zwigzane z transferem
technologii), dotyczace ochrony wiasnosci przemystowej (odpowiedzi
pozytywne wskazuja obszar, na ktérym mozna zbudowad przewage
konkurencyjna) dotyczace praw autorskich i majatkowych (odpowiedzi
negatywne sygnalizujg czynnosci, jakie nalezy jeszcze podja¢, by trans-




fer technologii nie napotkat na bariery) oraz pytania dotyczace wiedzy,
jaka OIB powinny posiada¢ lub zdoby¢, w celu skutecznego zarzadzania
wiasnoscia intelektualna.

Tabela 1. Kwestionariusz identyfikacji zdolnosci do transferu technolo-
gii i/lub komercjalizacji wiedzy.

Charakterystyczne cechy transferu Tak Nie | Nie dotyczy

Pytania strategiczne
1. Czy zidentyfikowano, co bedzie podstawa transferu?

2. Czy istniejq restrykcje dotyczace przedmiotu transferu?

Pytania dotyczqce formy przedmiotéw wtasnosci przemystowej
3. Czy transfer wtasnosci intelektualnej jest chroniony patentem?

4. Czy transfer wtasnosci intelektualnej jest chroniony wzorem uzytkowym?

5. Czy transfer wtasnosci intelektualnej jest chroniony wzorem przemystowym?

Pytania dotyczqce praw autorskich i majqtkowych
6. Czy w transferze technologii lub komercjalizacji wiedzy uczestniczy wielu
wiascicieli praw do wtasnosci intelektualnej?

7. Czy uregulowano prawa autorskie i prawa majatkowe do sktadnikow
wiasnosci intelektualnej?

8. Czy istnieje umowa, okreslajaca podziat praw do wiasnosci intelektualnej
pomiedzy wieloma uczestnikami transferu?

9. Czy uregulowano kwestie wynagrodzenia autoréw wlasnosci intelektualnej?

Pytania dotyczqce wiedzy o transferze technologii

10. Czy oceniono koszty i przychody z poszczegdlnych form transferu
technologii (np. udzielenia licencji lub wniesienia wtasnosci intelektualnej
do przedsiebiorstwa)?

11. Czy sg znane metody oceny wartoséci ekonomicznej sktadnikéw
wiasnosci intelektualnej?

12. Czy rozwazano korzysci i wady z wyboru poszczegolnych strategii

transferu technologii? wiascicieli praw do wtasnosci intelektualnej?

Zrédto: Opracowanie wiasne.

1.1. Zarzadzanie wlasnoscia intelektualng w przedsiebiorstwie

Zarzadzanie wihasnoscia intelektualnag w instytucjach naukowych i ba-

dawczych, a takze w przedsiebiorstwie rézni sie w kilku obszarach.

Naleza do nich:

- cele organizadji,

« personel wtgczony w proces ochrony wiasnosci intelektualnej,

« dominujace formy transferu technologii i komercjalizacji wynikéw
badan,

« rodzaje badan prowadzonych w organizacji.

W przedsiebiorstwach przewazaja cele biznesowe, dlatego zarzadza-

nie wlasnoscia intelektualna uwzglednia przede wszystkim utrzymanie



20

i rozwoj rynkéw (na przyktad ustug, produkgji, technologii, produktéw)
kapitatowego, krajowego i miedzynarodowego. Pojawienie sie innowa-
cji w kazdej postaci'’ budzi watpliwos¢, czy te wtasnosé¢ intelektualna
mozna skomercjalizowa¢. Mozliwosci komercjalizacji lub jej brak decy-
duja o formie podejmowania dziatah zwigzanych z ochrong wtasnosci
intelektualnej. W wypadku braku potencjatu rynkowego dla komercja-
lizacji, zarzadzanie wtasnoscia intelektualng powinno odnosi¢ sie do
zabezpieczenia jej wewnatrz przedsiebiorstwa w celu ewentualnego
pdzniejszego wykorzystania.

Pojawienie sie mozliwosci komercjalizacji technologii powinno skfonic
do przeprowadzenia analizy wartosci ekonomicznej, aby oszacowac
wartos¢ rynkowaq jej sktadnikow. W zaleznosci od wartosci rynkowej na
przykfad urzadzen, technologii, proceséw, podejmuje sie decyzje, jakie
koszty przedsiebiorstwo moze ponie$¢ w zwigzku z ochrong innowacji.
Wartos¢ rynkowa innowacji wymusza tez rozwazenie kolejnej, waznej
z punktu widzenia zarzadzania wtasnoscig intelektualng kwestii: na ja-
kich rynkach (krajach) rozwigzanie powinno uzyska¢ ochrone? Przed-
siebiorca zarzadza wihasnoscia intelektualna, by zbudowac przewage
konkurencyjna. Do tego zadania moze wykorzystywac narzedzia w po-
staci réznych form ochrony, takich jak patenty, wzory zarejestrowane,
prawa autorskie, informacje poufne.

Patent chroni przed kopiowaniem, nasladownictwem, ale wigze sie réw-
niez z przedstawieniem i wyjawieniem pomystu w opisie wniosku. Dla-
tego patentowanie powinno by¢ pochodnga decyzji, dotyczacej strategii
komercjalizacji. Wejscie z nowa technologia lub nowym produktem na
rynki zagraniczne powinno by¢ poprzedzone na przyktad zgtoszeniem
wniosku o patent na planowanych rynkach aktywnosci produkcyjnej
lub handlowej firmy. Decyzje dotyczace wyboru formy, rynkéw i czasu
ochrony powinny przede wszystkim zabezpiecza¢ skfadniki wtasnosci
intelektualnej z punktu widzenia konkurencyjnosci. Konkurencyjnos¢
firmy jest ksztattowana nie tylko przez samo posiadanie patentu, wzo-
ru uzytkowego lub przemystowego, ale réwniez kosztéw, jakie ponosi
przedsiebiorstwo w zwigzku z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony. Dla-
tego analiza zakresu geograficznego ochrony i czas ochrony sg bardzo
istotne zaréwno z punktu widzenia strategii ochrony wtasnosci intelek-
17 ek uzadzef,procesw programow komputerowych e obektow kodow, ysunkow gafcanych,baz danych broszu, pociecni-
kéw, materiatow informacyjnych i promocyjnych, animadji i prezentacji komputerowych, informacji handlowych, dokumentacji projektowych

i produkcyjnych, diagnozy, prognozy, analizy, miernikéw, uzywanych nazw, domen, wyhodowanych sztucznie szczepdw bakterii, roslin uzyska-
nych w sztuczny sposob, uzyskanego sztucznie materiatu mikrobiologicznego i innych produktow.



tualnej, jak i strategii konkurencyjnosci. Ochrona patentowa na mniej-
szej liczbie rynkéw (krajow) niz przyszta dziatalno$¢ operacyjna organi-
zacji oznacza pogorszenie pozycji konkurencyjnej. Z kolei utrzymywanie
patentu na rynkach (krajach), na ktérych przedsiebiorstwo nie bedzie
prowadzi¢ Zadnej dziatalnosci oznacza ekonomicznie nieuzasadnione
koszty. Planowanie ochrony wiasnosci intelektualnej na rynkach jest
jednym z czynnikéw, okreslajacych konkurencyjnos¢ przedsiebiorstwa.
Ochrona wtasnosci intelektualnej powinna opiera¢ sie réwniez na za-
bezpieczeniu przed kopiowaniem kluczowych korzysci dla nabywcéw
(rynku docelowego). Korzysci dla rynku (nabywcéw) z zastosowania
nowego preparatu do mycia naczyn w zmywarkach nie musza wynikac
z postrzegania nowego sktadnika chemicznego, ale z wyczuwania in-
nego, przyjemnego zapachu. Dlatego kolejna kwestia, ktérg powinien
rozwazy¢ przedsiebiorca, podejmujac decyzje o wyborze formy ochro-
ny, jest: czy nowos¢ moze by¢ utrzymania w tajemnicy? Utrzymanie
innowacji w tajemnicy przed podmiotami i osobami poza przedsie-
biorstwem jest kolejnym kluczowym elementem strategii zarzadzania
wiasnoscig intelektualng. Brak mozliwosci utrzymania wiasnosci inte-
lektualnej w tajemnicy, wynikajacy na przyktad ze strategii transferu
technologii i komercjalizacji wiedzy (np. udzielenie licencji, utworzenie
nowej firmy), wymusza analize nowosci, poziomu wynalazczego i prze-
mystowego zastosowania (kryteria dotyczace zdolnosci patentowej)
w celu zgtoszenia do ochrony. Spetnienie wszystkich trzech kryteriow
oceny zdolnosci patentowej pozwala rzecznikowi patentowemu ztozy¢
whiosek patentowy. Zanim podejmie sie decyzje zwigzang z ochrong
patentowg na wybranych rynkach, powinno sie jeszcze oceni¢ mozliwo-
$ci egzekucji praw do patentu w wypadku ich naruszenia. Patent chroni
wiasnos¢ intelektualng (dokfadnie przemystowg) w okreslonym czasie
i kraju. Ochrona patentowa zalezy od optat dokonanych dla ochro-
ny na danym rynku (kraju). Jej koszt ponosi przedsiebiorstwo. Dlatego
ponoszenie kosztéw ochrony patentowej jest ekonomicznie uzasad-
nione w sytuacji polepszenia pozycji konkurencyjnej przez zablokowa-
nie dostepu do rynku dla konkurencji. Uzyskanie patentu sprawia, ze
przedsiebiorstwo zyskuje monopolistyczng pozycje na wykorzystanie
wiasnosci intelektualnej w danych krajach, gdzie patent zostat udzielo-
ny i jest optacany. Powinno sie ponosic i utrzymywac optaty patentowe
na wybranych rynkach, jesli istnieja mozliwosci egzekwowania praw do
wiasnosci intelektualnej. Schemat podejmowania decyzji w przedsie-



biorstwie, dotyczacy ochrony wiasnosci intelektualnej, przedstawiono
na rysunku 1.

Reprezentanci OIB, doradzajac w zakresie zarzagdzania wiasnoscia
intelektualna, wyraznie powinni identyfikowac cele organizacji,
dla ktorej Swiadcza ustugi. Cele organizacji, strategie (np. rozwoju
rynkéw - krajowy, miedzynarodowy) i koszty ochrony wiasnosci
intelektualnej lezag u podstaw decyzji, dotyczacych zakresu i czasu
ochrony wlasnosci.

Rysunek 1. Schemat podejmowania decyzji, dotyczacy ochrony wta-
snosci intelektualnej w przedsiebiorstwie.

Czy whasnos¢ intelektualng
mozna skomercjalizowac?

Nie I Tak |

Nie podejmujemy zadnych Czy whasnos¢ intelektualna
dziatari formalnych ma wartos¢ rynkowg?
Nie I Tak |

Czy wtasnos¢ intelektualna
moze by¢ utrzymana
w tajemnicy?

Nie podejmujemy zadnych
dziatari formalnych

Nie I Tak I
Czy whasnos¢ intelektualna: to nowa wiasnosé 1. Nie ma ekonomicznych podstaw
przemystowa, ma poziom wynalazczy do formalnej ochrony
i jest do przemystowego zastosowania? 2. Chron znakiem towarowym
Nie I Tak I
Czy moze stanowi¢ wzor Czy mozna egzekwowac
przemystowy prawa do wtasnosci
lub uzytkowy? intelektualnej?
Nie Tak Nie Tak I
Zle¢ rzecznikowi pa- 1. Chron znakiem Zleé ikowi
. . tentowemu zgtoszenie towarowym ec rzecznikowl
1. Chron znakiem . A AR patentowemu
wzoru uzytkowego 2. Nie podejmuj - ;
towarowym lub rejestracje wzoru zadnych dziatan wypetnienie wniosku
) je 4 o zgtoszenie patentu
przemystowego formalnych

Zrédto: Opracowanie wiasne na podstawie: Biotechnology IP Managemnet Manual, Spruson & Fer-
22 guson, Australia-New Zeland 2001, s. 98.



1.2. Zarzadzanie wlasnoscig intelektualna
w dziatalnosci naukowej i badawczej

W organizacji naukowo-badawczej gtéwne cele czesto rdznia sie od tych
w przedsiebiorstwie. Uczelnie i instytuty naukowo-badawcze nie skupia-
ja sie przede wszystkim na dziatalnosci gospodarczej. Do wiodacych ce-
6w mozna zaliczy¢ na przykfad:

« ksztatcenie,

« Wwyposazanie w wiedze i umiejetnosci,

« prowadzenie badan naukowych,

« popularyzowanie i upowszechnianie nauki,

« rozwijanie kontaktéw spotecznych i gospodarczych,

« komercjalizacje innowacji.

Uzyskiwanie nowych wynalazkéw lub innowacji w wyniku prac nauko-
wo-badawczych nie musi prowadzi¢ do komercjalizacji. Jednak wspét-
praca z przemystem jest wazna. Utrzymanie sie w naukowo-badawczej
czotdbwce wymusza na osrodkach naukowo-badawczych realizowanie
zadan, ktére przynosza réwniez konkretne wartosci dla wspétpracujace-
go przemystu'®, Zarzadzanie wlasnosci intelektualng jest podporzadko-
wane w pierwszej kolejnosci celom naukowym, badawczym i dydaktycz-
nym, takim jak uzyskiwanie duzej liczby czesto cytowanych publikacji,
tworzenie nowej wiedzy, realizowanie dydaktyki na wysokim poziomie
oraz osigganie przez pracownikéw naukowych stopni naukowych.
Komercjalizacja wynikéw badan naukowych pozwala na konkurowanie
na arenie miedzynarodowej oraz na uzyskiwanie zlecen z przemystu,
ktére zwiekszajg jakos¢ kadry. Podejmowanie przez osrodki naukowo-
badawcze badan naukowych powinno przynosi¢ réwniez przychody,
by w ten sposéb mogty by¢ finansowane kolejne badania i zwiekszane
mozliwosci prowadzenia poszukiwan naukowych. Dlatego, juz na eta-
pie podejmowania badan, nalezy przeprowadzi¢ ocene zdolnosci do
skomercjalizowania ich wynikéw. Ocena zdolnosci do skomercjalizowa-
nia wynikow badan' nie blokuje publikacji i prac naukowych, pozwala
natomiast na wskazanie potencjalnego, przemystowego zastosowania,
mozliwosci transferu technologii i przeniesienia know-how do praktyki.
Publikacje oparte na wiasnosci intelektualnej, ktére maja potencjat ko-

18 ) G. Wissera, Uniwersytet trzeciej generadji uczelnia XXI wieku, Zante, Wroctaw 2009, s. 39.
19 Wyniki badar uzyskuje sie m.in. podczas pracy naukowej, moga by¢ w formie: schematow, opiséw procesow i procedur, uzyskanego
rezultatu w eksperymencie, danych statystycznych.
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mercyjny, powinny zosta¢ podporzadkowane planom komercjalizacji,
poniewaz w odwrotnym przypadku komercjalizacja jest trudniejsza. Uzy-
skanie ochrony witasnosci intelektualnej (w postaci patentu lub uméw
o zachowaniu tajemnicy) po publikacji jest praktycznie niemozliwe. Na-
ukowiec interpretuje wnioski z uzyskanych wynikéw badan i na ich pod-
stawie podejmuje kroki w kierunku zastosowania na rynku. Jednoczesnie
powinien on rozpocza¢ proces uzyskania ochrony wiasnosci intelektu-
alnej, by mie¢ wieksza szanse na transfer technologii i komercjalizacje
wynikéw badan. Patent, wzdr uzytkowy i wzdr przemystowy s3 przede
wszystkim narzedziami ochrony wtasnosci intelektualnej dla tych, ktérzy
zamierzaja ja wykorzysta¢ do celdw biznesowych. Potrzeby przedsie-
biorcy i naukowca sg najczesciej rézne. Przedsiebiorca podejmuje decy-
zje zwigzane z uzyskaniem ochrony na przykfad patentowej na rynkach
swojej dziatalnosci, analizujgc koszty i potencjalne przychody. Strategia
ochrony witasnosci intelektualnej w przedsiebiorstwie jest pochodng
sciezki komercjalizacji. Naukowiec realizuje w swojej pracy zawodowej
cel naukowy i zgtasza wniosek o ochrone patentowa, kierujac sie row-
niez potrzebami parametryzacji podstawowych jednostek naukowych
uczelni lub instytutéw badawczych. Jednakze powinien on pamietac,
ze przedsiebiorca zainteresuje sie zakupem patentu, uzyskaniem
licencji na rozwigzanie przemystowe, jesli bedzie mial mozliwosci
skutecznego konkurowania na rynku. Wprowadzanie innowacyjnych
wynikéw badan moze przynies¢ bardzo duzo korzysci dla przedsiebiorcy
i nabywcow nowych produktéw, ale rezultaty ekonomiczne determinuja
gtéwny cel dziatalnosci przedsiebiorstwa. Waznym zadaniem podczas
podejmowania przez naukowcow decyzji o ochronie patentowej
jest wiedza o potrzebach przedsiebiorcéow, sposobie wykorzystania
przez nich wlasnosci intelektualnej, potencjalnych $ciezkach komer-
cjalizacji i zwigzanych z nig scenariuszach ochrony nowosci. Dziatania
zmierzajace do ochrony wiasnosci intelektualnej powinno sie poprzedzi¢
oceng potencjalnych odbiorcéw nowej technologii i nowego produktu,
rynkéw (np. krajéw), na ktérych istnieja mozliwosci wprowadzenia in-
nowacji, sciezek ochrony na podstawie analizy potencjalnych transakcji:
sprzedazy, przekazania praw, wniesienia praw, udostepnienia, udzielania
licencji. Prawidtowy transfer technologii i komercjalizacja wiedzy moga
sie odbywac¢ po zidentyfikowaniu potencjalnego odbiorcy, jego rynku
i potrzeb. Sciezke decyzyjna, dotyczaca ochrony whasnosci intelektualnej
24w osrodkach naukowo-badawczych, przedstawiono na rysunku 2.



Rysunek 2. Sciezka decyzyjna dotyczaca ochrony wiasnosci intelektu-
alnej w osrodkach naukowo-badawczych.

Czy whasnos¢ intelektualng
mozna skomercjalizowac?

Nie Tak I

Czy wiasnos¢ intelektualna

Publikujemy ma wartos$c¢ rynkowa?

Nie I Tak I

Czy wiasnos¢ intelektualna:
to nowa wilasno$¢ przemystowa,

Publikujemy A .
ma poziom wynalazczy i jest
do przemystowego zastosowania?
Nie I Tak I
Czy moze stanowic Czy nabywca praw wiasnosci
wzdr przemystowy moze wymagac utrzymania
lub uzytkowy? rozwigzania w tajemnicy?
Nie Tak Nie Tak I
Zle¢ rzecznikowi 1. Zle¢ rzecznikowi patentowemu 1. Nie podejmuj
patentowemu wypetnienie wniosku o zgtoszenie zadnych formalnych
Publikujemy rejestracje wzoru patentu dziatart ochronnych

przemystowego 2. Publikuj po dokonaniu zgtoszenia 2. Przygotuj umowy
lub zgtoszenie patentu o przekazaniu
wzoru uzytkowego 3. Rozwaz czy publikacje nie zmniej- know-how
szg szansy sprzedazy rozwiazania 3. Nie publikuj

Zrédto: Opracowanie wiasne.

Prowadzenie badan naukowych wymaga wiedzy, zasobdw personal-
nych, finansowych i infrastruktury. Aby uzyska¢ innowacyjne wyniki
badan, czesto potrzebne s3 partnerstwo i wspdtpraca pomiedzy orga-
nizacjami naukowo-badawczymi i przedsiebiorstwami. Dlatego pod-
mioty naukowo-badawcze poszukujg sponsoréw badan (publicznych
i prywatnych), prowadza wspolnie badania (z podmiotami krajowymi
i zagranicznymi, naukowymi i z przemystem), buduja konsorcja badaw-
cze lub tworzg strategie partnerstwa w celu generowania wtasnosci inte-
lektualnej dla podniesienia poziomu wiedzy lub wdrozenia jej na rynek.
Transfer technologii odbywa sie nie tylko dzieki dobremu pomystowi
wynalazcy, ale czesto jest wynikiem pracy zespotu i przygotowania kon-
cepcji wdrozenia idei na rynek.
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Partnerstwo dla wspdlnych badan naukowych jest strategig taczenia
zasobow. Moze polegac tez na zbudowaniu sieci powigzan pomiedzy
osrodkami akademickimi a biznesem i administracja publiczng. Wsp6t-
dziatanie tych trzech sfer utatwia rozwdj i funkcjonowanie nowych firm
oraz przyczynia sie do wdrozenia technologii i wykorzystania w praktyce
wynikéw badan. Wspélne programy badawcze powodujg powstawanie
problemu ustalenia podziatu praw do witasnosci intelektualnej juz na
etapie przygotowania projektu badawczego. Partnerzy powinni ustali¢:
zobowigzania w projekcie badawczym, podziat rezultatéw badan na-
ukowych (np. prawo do witasnosci przemystowej, sposéb przekazania
praw autorskich) i sposéb ich wykorzystania w przysztosci.

W zarzadzaniu wiasnoscig intelektualng w organizacjach naukowo-ba-
dawczych duzg role odgrywaja rzecznik patentowy, centra innowacji
i transferu technologii oraz spétki stworzone w celu transferu technolo-
gii i wynikéw badan do przemystu. Osrodki Innowacyjnego Biznesu na
uczelniach (np. uczelniane centra innowacji i transferu technologii) lub
przy osrodku naukowo-badawczym (np. spotki celowe) maja szereg za-
dan” zwiazanych z realizacja procesu transferu technologii i komercjali-
zacji wiedzy. Dobra wspétpraca pomiedzy naukowcem, rzecznikiem pa-
tentowym oraz reprezentantem IOB jest kluczowa w przeprowadzeniu
transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Zarzadzanie wynikami
badan w celu ich komercjalizacji jest zbyt kompleksowym zadaniem,
aby naukowiec lub pracownik OIB samodzielnie skomercjalizowat wy-
niki badan. Forma, czas, zakres ochrony i potrzeby rozszerzenia rynkéw
(krajéw), na ktérych wymagana moze by¢ ochrona wiasnosci intelek-
tualnej, powinny by¢ ustalane po ocenie zastosowan wynikéw badan,
okresleniu strategii ochrony oraz przedsiebiorstw zainteresowanych
zakupem wynikéw badan lub udzieleniem licencji. Zadania w zarza-
dzaniu wynikami badan i wtasnoscig intelektualng w jednostce nauko-
wo-badawczej oraz dla OIB i rzecznika patentowego przedstawiono na
rysunku 3.

20 Zadanie dotycza: oceny mozliwosci komercjalizacji, w tym oszacowania potencjatu rynkowego dla wynikéw badar, okreslenia najlepszej
formy transferu powstatej technologii i uzyskanych wynikéw badar, oszacowania barier w przekazaniu wynikéw badani do przemystu, przy-
gotowania umowy o udzielenie licendji, przekazania know-how, przygotowania umowy o zachowaniu tajemnicy, sprzedazy wynikéw badan,
przygotowania organizacji do wniesienia wiasnosci intelektualnej do spotki.



Rysunek 3. Zadania w zarzadzaniu wynikami badan i wtasnoscig inte-
lektualna (WI) w jednostce naukowo-badawczej oraz dla OIB i rzeczni-

ka patentowego.
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2.1. Strategie ochrony wiasnosci intelektualnej
w transferze technologii i komercjalizacji wiedzy

Podstawa budowania konkurencyjnosci przedsiebiorstwa sg jego zaso-
by, umiejetnosci i kompetencje. Im bardziej unikatowe, rzadkie i trudne
do imitowania, tym bardziej wartosciowe z punktu widzenia osiggania
przewagi konkurencyjnej’'. Transfer technologii i komercjalizacja wie-
dzy sg powigzane ze strategiami ochrony wiasnosci intelektualnej, ktére
zmierzaja do zbudowania, utrzymania i wykorzystania zasobéw techno-
logicznych w celu zwiekszenia konkurencyjnosci przedsiebiorstwa lub
innej organizacji oraz otoczenia, w jakim one dziataja.

Rozwoj strategii transferu technologii jest konsekwencjg rozwoju mo-
delu lub modeli komercjalizacji na danym rynku. Do strategii transferu
technologii z o$rodkéw naukowo-badawczych do biznesowych zalicza
sie strategie:

« licencjonowania,

- aliansow strategicznych,

« tworzenia firm technologicznych (np. spin-off, spin-out, spin-in, start-up),
- tworzenia firm joint venture.

Strategie licencjonowania sg najczesciej wykorzystywane w celu wdro-
zenia technologii na rynek przez sprzedaz, wymiane lub zakup wiasnosci
intelektualnej. Strategie te stuza transferowi technologii i komercjalizacji
nauki, a w wypadku juz skomercjalizowanej technologii sa elementem
rozwoju zasobow technologicznych, produktu i rynku. Licencjonowanie
ukierunkowane na rozwdj rynku stanowi réwniez element strategii in-
ternacjonalizacji. Mozna wyréznié strategie udzielenia i zakupu licengji
(license out & in)** oraz potaczenia licencji (cross-licensing). Potaczenie li-
cencji jest w rzeczywistosci tagczeniem wtasnosci intelektualnej miedzy
organizacjami. Cross-licensing jest najbardziej skuteczny w sytuacji, gdy
istnieje duza liczba patentéw zwigzanych z jednym produktem, ktérych
wiascicielami jest wiele organizacji. Potaczenie wtasnosci intelektual-
nych zmniejsza ryzyko naruszenia praw do patentu®, zmniejsza réwniez
koszty transakcyjne i skraca cykl uczenia sie o zastosowaniu w dziedzi-
nach nauki i przemysle. W aspekcie prawnym, cross-licensing moze mie¢

21K, Obldj, Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002, s. 13; CK. Prahalad, G. Hamel, Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press,
Warszawa 1999, s. 14.

22R C. Megantz, How to license technology, Wiley 1996, s. 2-4.

23K. Motohashi, Licensing or not licensing? An empirical analysis of the strategic use of patents by Japanese firms, ,Research Policy” 2008,
Vol. 37, 5. 1548-1555.



32

posta¢ wspdlnego zgtoszenia kilku wynalazkéw opisang w art. 34 Prawa
wiasnosci przemystowej, wspodtuprawnienia z patentu (patrz art. 72 tejze
Ustawy) albo wzajemnego udzielenia licencji.
Strategia udzielania, zakupu lub tgczenia licencji moze wynikac z naste-
pujacych czynnikéw:
« funkdji, jaka petnig w otoczeniu rynkowym na przykfad uniwersytety,
instytuty badawcze oraz organizacje naukowe (license out),
« braku kompetencji do wdrazania wtasnosci intelektualnej przez two-
rzenie lub rozwéj przedsiebiorstwa (license out),
« ryzyka rynkowego (license out),
« braku zasobéw do prowadzenia badan naukowych (license in),
« braku kompetencji do rozwijania zasobéw organizacji (license in),
« braku zasob6w do prowadzenia kompleksowych badan (cross-licensing),
« bardzo skomplikowanych etapéw tworzenia prototypu (cross-licesing).
Organizacje udzielajg licencji na wtasno$¢ intelektualna (np. patent)
lub przekazuja know-how na podstawie umowy (strategia przekazania
know-how stanowi szczegdlny rodzaj strategii licencjonowania). Zatem
umowa o przekazaniu know-how jest réwniez podstawg do przeprowa-
dzenia transferu. Przyjecie strategii licencjonowania nie oznacza zajmo-
wania sie wytacznie badaniami, a bardziej skupia sie na zadaniach, do
ktérych organizacja ma wieksze kompetencje. Strategia licencjonowa-
nia moze tez zosta¢ wybrana ze wzgledu na nieakceptowanie wiekszego
ryzyka rynkowego zwigzanego z wdrazaniem wiasnosci intelektualnej
na rynek przez tworzenie lub rozwdj przedsiebiorstwa.
Strategia tworzenia firm technologicznych, ktéra moze pozwala¢ na
zajecie sie wdrazaniem wynikéw badan i technologii przez powigzany
podmiot gospodarczy, stanowi kolejng strategie transferu nowych tech-
nologii do biznesu. Jest ona bardzo silnie skorelowana ze strategig licen-
cjonowania. Polega na przekazaniu wtasnosci intelektualnej (réwniez
w postaci licencji lub know-how) odrebnemu podmiotowi w zamian za
udziaty. Nowa firma, dzieki wykorzystaniu praw do wiasnosci intelektual-
nej jednostki macierzystej, przejmuje funkcje wdrazania technologii na
podstawie bezposrednio zastosowanej technologii lub wynikéw badan
w przemysle (sprzedaz) lub produkgji.
Strategie licencjonowania i tworzenia firm technologicznych zaktadaja
powstawanie wiasnosci intelektualnej, a nastepnie jej transfer i komer-
cjalizacje w zamian za optaty lub udziaty. Nowe technologie powstaja
réwniez w wyniku taczenia zasoboéw kilku organizacji. Transfer technolo-



gii w postaci alianséw strategicznych wystepuje w wypadku wspdtpracy
i wspdélnych dziatan partneréw, na podstawie ktérych zostaje wytworzo-
na wtasnos¢ intelektualna.

Transfer technologii i komercjalizacja wiedzy moga réwniez wynikac
ze strategii przedsiebiorstwa, gdy strategia rozwoju przedsiebiorstwa
jest strategia B+R lub internacjonalizacji. Jezeli przedstawiciele firmy sa
przekonani, ze kreowanie zaawansowanych technologii lub technolo-
gii i nowych produktéw stanowi jej znaczacg kompetencje, to transfer
technologii jest narzedziem do tworzenia przewagi konkurencyjnej na
rynku. Efektem wprowadzenia strategii transferu technologii moze by¢
wdrozenie nowej lub udoskonalonej technologii, nowego produktu,
a w wyniku tego utworzenie nowego biznesu*, samodzielnie lub z in-
nym przedsiebiorstwem. Tworzenie wspdlnego przedsiebiorstwa ma
taczy¢ zasoby i ograniczac ryzyko na przykfad ekspansji na nowe rynki,
w tym rynki miedzynarodowe.

Kazda ze strategii, ujmowanych jako koncepcja z zakresu zarzadzania
przedsiebiorstwem, wymaga odpowiedniego aparatu prawnego do jej
realizacji i zabezpieczenia. Oczywiscie inne instrumenty prawne stuzg
zabezpieczeniu wihasnej, wytworzonej wewnatrz przedsiebiorstwa wia-
snosci intelektualnej, a inne — sytuacji jej nabycia z zewnatrz, czy to na
zasadzie zlecenia rozwigzania problemu podmiotowi zewnetrznemu,
czy tez prostego uzyskania licencji. Narzedzia prawne sg odmienne
nie tylko ze wzgledu na zrédto pochodzenia wtasnosci intelektualnej,
ale takze ze wzgledu na charakter tych débr: inaczej chroni sie wyna-
lazki, inaczej utwory w rozumieniu prawa autorskiego, jeszcze inaczej
tajemnice przedsiebiorstwa czy samo know-how. Strategia przyjmuje
wiec postac prawnie wyznaczonych sciezek ochrony, ktére zostang omo-
wione ponizej.

2.2. Prawne aspekty wspotpracy w tworzeniu
i wykorzystywaniu wtasnosci intelektualnej

W procesie tworzenia i wykorzystywania wtasnosci intelektualnej istotny
jest proces organizowania wspotpracy miedzy wieksza liczbg podmio-
tow. Daje to mozliwos¢ nie tylko koncentrowania kapitatu lub wiedzy, ale
réwniez - co takze jest bardzo istotne w tej dziedzinie — podziatu ryzyka

24 H . Grey, Strategy implementation: Consistency and coherence can be creative, [w:] Handbook for Creative and Innovative Managers,
red. R.L. Kuhn, McGraw-Hill Book Company, New York 1988, s. 285-290.
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pomiedzy wieksza liczbe podmiotéw. W niniejszym rozdziale zostang
zaprezentowane mozliwe narzedzia wspotpracy pomiedzy podmiota-
mi procesu tworzenia i komercjalizacji technologii. Instrumenty praw-
ne obejmuja zarbwno umowy o charakterze czysto zobowigzaniowym
(konsorcjum, spétka cywilna), jak i umowy tworzace nowe podmioty
o réznym stopniu ztozonosci (spotki, fundacja).

2.2.1. Spotka cywilna

Spoétka cywilna jest najprostszym i najtatwiej dostepnym narzedziem,
stuzagcym koncentracji dziatan wiekszej liczby podmiotéw. Zgodnie
z art. 860 Kodeksu cywilnego w ramach umowy spotki, wspdlnicy zo-
bowiazuja sie dazy¢ do wspdlnego celu gospodarczego przez dziatanie
w sposéb oznaczony, w szczegdlnosci przez wniesienie wktadéw. Umo-
wa spotki powinna by¢ sporzadzona na pismie, ale niezachowanie tej
formy nie powoduje niewaznosci - praktyka i orzecznictwo sagdowe zna-
ja przypadki umow spotek cywilnych zawartych ustnie lub przez same
dziatania wspdlnikéw. Stworzenie spétki cywilnej powoduje powstanie
wspoélnoty majatkowej pomiedzy wspodlnikami: to, co wnoszg oni do
spotki, stanowi ich wspdtwiasnosé faczna. Za zobowigzania zwigzane ze
wspoélnymi dziataniami wspodlnicy odpowiadaja solidarnie, uczestnicza
w zyskach w réwnych czesciach, sg zobowiazani do réwnego pokrywa-
nia ewentualnych strat. Podczas podejmowania decyzji zasadg jest jed-
nomyslnos$¢. Z powodu tatwosci wypowiedzenia umowy spétki, nalezy
uznac ja za dos¢ nietrwatg konstrukgcje.
Spétka cywilna nie stanowi podmiotu prawa, w obrocie wystepujg wy-
tacznie jej wspdlnicy. Nie jest ona takze przedsiebiorcg w rozumieniu
Ustawy o swobodzie dziatalnosci gospodarczej.
Spétka cywilna stanowi atrakcyjne narzedzie dla wczesnego etapu po-
dejmowanych dziatarh innowacyjnych. Nie wymaga szczegdlnej formy
prawnej, rejestracji ani wysokich wktadéw. Gwarantuje natomiast stro-
nom umowy wspdlnote uzyskiwanych rozwigzan lub praw do wtasnosci
intelektualnej. Trzeba jednak pamietaé, ze ze wzgledu na mechanizm
podejmowania decyzji oraz niestabilnos¢, w spdtce powinno panowac
duze zaufanie i porozumienie miedzy wspdlnikami.
Natomiast nalezy stanowczo odradzi¢ wykorzystywanie spotki cywilnej
jako narzedzia do prowadzenia rozbudowanejdziatalnosci gospodarczej.
34 Jej mankamentami sg tu zwfaszcza mechanizmy podejmowania decyzji



(jednomysInos¢), nietrwatos¢, surowa odpowiedzialnos¢ wspolnikdw
(odpowiadaja za catos¢ zobowigzan spoéfki, bez ograniczen, majatkiem
osobistym). Dlatego tez w momencie osiaggniecia wiekszych rozmiaréw
prowadzonej dziatalnosci nalezy skorzystac z regulacji zawartej w art.
551 §2 Kodeksu spétek handlowych, ktéry umozliwia przeksztatcenie
spotki cywilnej w dowolna spétke prawa handlowego.

Powyzsze rozwazania pozwalajg na sformutowanie kilku wnioskow
dla OIB. Po pierwsze, spétka cywilna moze zapewni¢ organizacje
wspoélpracy i prowadzi do powstania wspolnosci projektéow inno-
wacyjnych od samego poczatku ich generowania. Po drugie, jest to
tanii prosty sposob taczenia wysitkow kilku oséb. Po trzecie, istotne
jest doktadne okreslenie momentu, w ktérym dziatalnos¢ z wyko-
rzystaniem spoétki cywilnej staje sie zbyt duza lub zbyt ryzykowna
dla tej formy prawnej, w celu doradzenia przeksztatcenie spoétki cy-
wilnej w spétke prawa handlowego.

2.2.2. Umowy kooperacyjne

Umowy kooperacyjne obejmujg swoim zakresem caty szereg typdéw
umoéw o trwate wspotdziatanie. Najczesciej dotycza one przedsiebior-
cow”. Umowy kooperacyjne sa zazwyczaj umowami nienazwanymi,
czyli nieuregulowanymi w przepisach prawa, a tworzonymi na potrze-
by obrotu na podstawie generalnego upowaznienia z art. 3531 Kodeksu
cywilnego. Umowa bedzie oparta na ogdélnych zasadach zobowigzan
wskazanych w Kodeksie cywilnym, ale prawa i obowiazki stron beda od-
powiadaty konkretnym potrzebom przedsiewziecia. Wspétpraca moze
dotyczyc¢ nie tylko prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, ale takze wy-
miany doswiadczen, podziatu sfer dziatania, prac naukowo-badawczych
itp. Zawarcie tego typu umowy mozliwe jest wtedy, gdy cele stron sg
komplementarne, ale nie wspdlne (przy wspdlnym celu typowym narze-
dziem wspotpracy jest spoétka). Kooperacja obejmuje wiec te sytuacje,
w ktorych kazdy z partneréw realizuje inne dziatania, zaspokajajac w ten
sposéb potrzeby pozostatych stron umowy.

Przyktadem umowy kooperacyjnej jest umowa konsorcjum, w ktérej
strony zobowigzuja sie do wspdlnego dziatania w celu zrealizowania
okreslonego przedsiewziecia gospodarczego na zasadzie wspdlnego

24 Umowy kooperacyjne opisuje wyczerpujaco S. Wiodyka, System prawa handlowego, t. 5: Prawo uméw handlowych, CH. Beck, Warszawa
2006, 5. 763 in.
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odnoszenia korzysci i wspdlnego ponoszenia ryzyka. Umowa taka po-
winna okresla¢, poza przedsiewzieciem, ktére ma by¢ zrealizowane, tak-
ze podziat podejmowanych zadan, w tym wnoszonych srodkéw. Z natury
rzeczy powinna tez zawierac okreslenie obszaréw ryzyka ponoszonego
przez kazda ze stron albo w ujeciu procentowym, albo odnoszacym sie
do poszczegdlnych dziatan. Umowa dotyczy konkretnego przedsie-
wziecia, nie ma wiec statego charakteru, chociaz jej trwanie moze by¢
bardzo dtugie. Ze wzgledu na wspdlnote celu i wspdlne ponoszenie ry-
zyka, umowe konsorcjum mozna uznac z reguty za rozbudowang umo-
we spéiki cywilnej”®. Przed podpisaniem umowy pracownicy OIB po-
winni przygotowac ocene silnych i stabych stron organizacji, ktorej
doradzaja. Na podstawie uzyskanych wynikow mozna okresli¢ klu-
czowe zasoby (np. personalne, rzeczowe) wnoszone do wspétpracy.
Wyniki oceny utatwiaja kooperacje i sa pomocne np. przy wyborze
strategii transferu technologii.

2.2.3. Spotki osobowe prawa handlowego

Kodeks spotek handlowych reguluje ustréj czterech spétek osobowych:
spotki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej.
Ich wspolnymi cechami sa: oparcie konstrukgji na osobistej wspdtpracy
pomiedzy wspdlnikami, osobiste podejmowanie decyzji w spotce i jej
reprezentacja przez wspolnikdw, osobista odpowiedzialnos¢ za diugi
spotki przynajmniej niektorych wspolnikow. Spétki te nie sg osobami
prawnymi, ale stanowig samodzielne podmioty prawa. Powstajg w mo-
mencie wpisania do Krajowego Rejestru Saqdowego (KRS). Ponizej przed-
stawiono kilka mozliwych zastosowan spétki jawnej i komandytowej
ze wzgledu na ich szczeg6lng uzytecznos¢ w zakresie objetym niniej-
Szym opracowaniem.

Spoétka jawna jest spotka podstawowa, jezeli chodzi o konstrukcje spotek
osobowych w Kodeksie spotek handlowych. Powstaje z chwilg wpisania
do KRS na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Umowa musi przewidywac rodzaj prowadzonej dziatalno-
$ci gospodarczej i wktady wnoszone przez wspdlnikdéw. W momencie
powstania, spotka zyskuje samodzielna podmiotowos¢ prawna i dziata
w obrocie jako przedsiebiorca. Posiada wtasny majatek, oddzielony od

26 Por. na przyktad: System prawa prywatnego, pod red. Z. Radwariskiego, t. 9: Umowy nienazwane, pod red. W. Katnera, C. H. Beck, Warszawa
2010,5.8801in.



majagtku wspdlnikéw, sama tez ponosi odpowiedzialno$¢ za swoje zo-
bowigzania. Rola wspdlnikéw jest jednak w jej dziataniach decydujaca:
to oni podejmujg decyzje wewnetrzne, reprezentujg spotke na zewnatrz,
a w wypadku, gdy majatek spotki nie wystarcza na pokrycie dtugéw, po-
noszg za nie osobistg odpowiedzialnosc.

Za wykorzystaniem tej formy prawnej jako narzedzia do prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej w dziedzinie nowoczesnych technologii prze-
mawia zwtaszcza elastycznosc konstrukgji. Istnieje mozliwos$¢ znacznego
zréznicowania pozycji wspdlnikéw, mozna ustali¢ rézne stopnie kompe-
tencji w zakresie podejmowania decyzji, podejmowanie ich wiekszoscia
gtoséw, mozna zréznicowac udziat w zyskach i stopien obcigzenia poten-
cjalnymi stratami spotki. Nie ulega watpliwosci, ze technologie, w szero-
kim rozumieniu tego stowa, moga by¢ wktadem do spoétki. Natomiast
technologie wytworzone przez spétke beda jej wtasnoscia, a w razie roz-
wigzania spoétki stang sie wspétwiasnoscig wspdlnikow. Atrakcyjne jest
takze uksztattowanie odpowiedzialnosci wspdlnikdow za zobowigzania
spotki: jesli posiada ona majatek wystarczajacy na pokrycie dtugow,
to nie odpowiadajg oni majatkiem osobistym.

Pewnych mankamentéw mozna sie dopatrywaé w sporych kosztach za-
tozenia spotki (co najmniej kilka tysiecy ztotych), dtuzszym niz w wypad-
ku spotki cywilnej okresem jej tworzenia (proces rejestracji) oraz w tym,
ze nie moze by¢ tworzona w innym celu niz prowadzenie dziatalnosci
gospodarczej. To wyklucza zatozenie spétki jawnej na przykfad w celu
prowadzenia badan naukowych.

Spoétka komandytowa charakteryzuje sie tym, ze jest to spoétka, w ktérej
przynajmniej jeden wspdlnik odpowiada za zobowiagzania w nieograni-
czony sposdb, a odpowiedzialno$¢ co najmniej jednego (komandyta-
riusza) jest ograniczona. Ograniczenie odpowiedzialnosci jest kwotowe,
wskazuje je w umowie spétki wartos¢ nazywajaca sie suma komandyto-
wa. Dalszym ograniczeniem odpowiedzialnosci jest to, ze komandyta-
riusz, ktéry wnidst do spétki wkiad o wartosci co najmniej réwnej sumie
komandytowej, w ogdle nie odpowiada za zobowiazania sp6tki. Mode-
lowa konstrukcja zaktada, ze komandytariusz jest wspolnikiem biernym,
ma ograniczone prawo do podejmowania decyzji w spétce, nie moze jej
reprezentowac i nie wymienia sie go w nazwie spofki.

Spétki komandytowe maja szerokie zastosowanie w dziatalnosci gospo-
darczej zwigzanej z komercjalizacjg technologii. Typowym modelem ich
zastosowania jest model dokapitalizowania dziatalnosci innowacyjnej.
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Realizuje sie go w ten sposdb, ze inwestor staje sie komandytariuszem,
finansujac dziatalno$¢ innowacyjna, prowadzong przez pozostatych
wspolnikéw. Daje mu to mozliwos¢ ograniczenia ryzyka do wysokosci
wniesionego wktadu (réwnego sumie komandytowej). Spétki takie
sg zaktadane z reguty na czas oznaczony, z jasno wskazanymi zasada-
mi podziatu korzysci po zakonczeniu dziatalnosci spétki. Mozna takze
sobie wyobrazi¢ odmienny ukfad, w ktérym wktad komandytariusza
- tworcy lub wiasciciela technologii — bedzie stanowita sama techno-
logia, a za jej rozwdj beda odpowiadali pozostali wspdlnicy. To z kolei
daje mozliwo$¢ nieryzykownego korzystania z wkasnej technologii przez
osobe, ktéra nie chce badz nie potrafi sama prowadzi¢ dziatalnosci go-
spodarczej. Elastycznos¢ konstrukcyjna spotki komandytowej umozliwia
najrézniejsze przeksztatcanie powyzszych modeli, tak, by osiagna¢ od-
powiedni stopien zaleznosci, odpowiedzialnosci i decyzyjnosci pomie-
dzy wspélnikami.

Spoétka komandytowa stanowi doskonate i wyrafinowane narzedzie
wspotpracy, ale koszt jej tworzenia jest znacznie wiekszy niz spotki jaw-
nej. Do jej zawarcia konieczna jest umowa w formie aktu notarialnego,
a co za tym idzie, wszelkie zmiany umowy musza by¢ dokonywane takze
w tej formie.

Spotki osobowe daja rozbudowane i bardzo zréznicowane moz-
liwosci ksztaltowania wspétpracy pomiedzy wspdlnikami. Rolg
przedstawicieli OIB jest pomoc w wyborze wiasciwego typu spotki,
a nastepnie odpowiednie dostosowanie umowy spétki do potrzeb
wspolnikow, w celu dokladnego dopasowania tej konstrukcji do
zamierzen wspodlnikéw. Mozna przy pomocy tej formy prawnej za-
spokoi¢ potrzeby osdb, ktore nie chca prowadzi¢ spraw spétki i po-
dejmowa¢ decyzji, mozna umozliwi¢ dziatania takze i tym, ktorzy
sa chetni do wspatpracy, mimo braku odpowiedniego kapitatu. Ela-
stycznos¢ konstrukgeji daje niewyczerpane mozliwosci dostosowa-
nia formy prawnej - do samej dzialalnosci gospodarczej, jaka jest
przy jej pomocy prowadzona.

2.2.4. Spofki kapitatowe
Spotkami kapitatowymi sg spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia

i spotka akcyjna. Ich wspdlna cecha jest oparcie konstrukcji nie tyle
38 na wspotdziataniu wspdlnikéw, ile na ich zaangazowaniu w tworzenie



kapitatu zaktadowego. Obie spétki dajg wspdlnikom poczucie bezpie-
czenstwa ze wzgledu na brak ich osobistej odpowiedzialnosci za zo-
bowiazania, ale jest to osiggniete kosztem znacznego skomplikowania
konstrukcjii sporych wydatkéw zwigzanych z tworzeniem oraz dziatalno-
$cia. Technologie moga by¢ przedmiotem wkiadu do spétki kapitatowej,
trzeba jednak pamietac¢, ze z reguty nastepuje jej definitywne przeniesie-
nie na spodtke i nawet w przypadku jej rozwigzania, nie wréci ona do au-
tora. Spotki kapitatowe sa narzedziami, stuzacymi do prowadzenia
zaawansowanej dziatalnosci gospodarczej i nie nalezy polecac tej
formy dla poczatkowych etapow dziatalnosci, poniewaz prowadzi to
do przeinwestowania samej formy prawnej kosztem dziatalnosci.
Pewne nadzieje nalezy natomiast wigzac¢ z projektowanymi zmianami,
ktére maja wprowadzi¢ do Kodeksu spétek handlowych spétke bezkapi-
tatowa, dajaca ochrone przed osobista odpowiedzialnoscia, ale niewy-
magajaca znacznych nakladéw w jej tworzeniu”.

Spoétka kapitatowa to powazna inwestycja, zardwno w sensie kapita-
towym, jak i organizacyjnym. Reprezentanci OIB powinni doradza¢ te
forme prawna dopiero po osiggnieciu pewnej dojrzatosci projektu, a na
pewno po osiggnieciu znacznych widokéw powodzenia przedsiewzie-
cia. Przedsiebiorcy uzyskaja wtedy doskonate narzedzie do prowadzenia
nawet bardzo duzego przedsiewziecia. Zbyt wczesne wskazanie tej for-
my prawnej moze oznacza¢ nadmierne wydatki, nieproporcjonalne do
skali przedsiewziecia. Umowa spotki wymaga starannego przemyslenia:
jej ewentualne zmiany wigza sie z duzymi kosztami i trudnosciami orga-
nizacyjnymi.

2.2.5. Fundacje

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. nr 21, poz. 97,
z pézn. zm.) pozwala tworzy¢ fundacje dla celéw spotecznie uzytecz-
nych, zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej.
Dziatalno$¢ w obszarze technologii bez watpienia miesci sie w spektrum
dopuszczalnych dziatan fundacji. Atrakcyjnosc tej formy prawnej wynika
z wielu uregulowan. Fundatorzy nie ponosza odpowiedzialnosci za zo-
bowigazania fundacji, ryzykuja wiec jedynie majatkiem zainwestowanym.
Ustawa nie zakresla zreszta minimum kapitatowego dla fundacji. Fun-

27 70b. Projekt reformy struktury majqtkowej spotki z 0.0, ,Przeglad Prawa Handlowego’ 2010, nr 12, 5.3 i n.
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dacje moga prowadzi¢ dziatalno$¢ gospodarcza, wspierajaca dziatalnos¢
statutowa, moga takze korzysta¢ z darowizn i dotacji. Struktura fundacji
jest ksztattowana swobodnie przez fundatora, ktéry moze dostosowac jg
do swoich wymagan, Ustawa wymaga jedynie wskazania organu zarza-
dzajacego i zasad wyboru organéw fundacji.

Koszt zatozenia fundacji jest zblizony do zatozenia spétki osobowe;.
Do jej powotania konieczne jest oswiadczenie w formie aktu notarialne-
go, a nastepnie sporzadzenie statutu i zarejestrowanie w KRS.

Fundacja to doskonate i niedrogie narzedzie do prowadzenia dzia-
talnosci non profit i not for profit. Specjalisci w OIB powinni miec na
uwadze, ze taki stan rzeczy moze ulec zmianie, postuluje sie wpro-
wadzenie wysokiego progu kapitatowego dla fundacji oraz zakazu
prowadzenia przez fundacje dziatalnosci gospodarczej.









ROZDZIAL 3
Prawne aspekty
ochrony wtasnosci intelektualnej
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Jak juz wspomniano, prawo oferuje rézne narzedzia ochrony dla réz-
norodnych wytworéw mysli ludzkiej. Podziat ten ma charakter funkcjo-
nalny, zwigzany z odmiennoscig chronionych débr. Ochrona jest kom-
pleksowa, niejednokrotnie narzedzia prawne nakfadajg sie na siebie,
a uprawniony ma prawo wyboru sposrdd nich tego, ktére jest dla niego
w danej sytuacji najkorzystniejsze. W niniejszym rozdziale przedstawio-
no kolejne postaci dobr intelektualnych w powigzaniu z narzedziami ich
ochrony oferowanymi przez prawo polskie.

3.1. Utwory

W zakresie wiasnosciintelektualnej przedsiebiorstwa, utwory moga mie¢
znaczenie gtéwnie w dwdch aspektach. Po pierwsze, moga by¢ traktowa-
ne jako elementy identyfikacji przedsiebiorstwa (na przykfad stanowig-
ce element znaku towarowego albo innego elementu odrézniajacego),
po drugie, jako metoda ochrony programéw komputerowych. Szczegol-
nie ten drugi aspekt ma duze znaczenie praktyczne, poniewaz przyjety
model ochrony stanowi rozwigzanie odmienne niz w wypadku wyna-
lazkéw, do ktérych na pierwszy rzut oka programy komputerowe wyda-
ja sie zblizone. Znaczenie praktyczne wyboru takiego modelu ochrony
programéw komputerowych dokonanego w krajach Unii Europejskiej
omoéwiono ponizej.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych® przedmiotem prawa autorskiego (utworem) jest kazdy przejaw
dziatalnosci twérczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkol-
wiek postaci, niezaleznie od wartosci, przeznaczenia i sposobu wyraze-
nia. Ustep 2 tego przepisu wskazuje na przyktadowe postaci utworéow
literackich, muzycznych, plastycznych, wymieniajgc wsréd nich takze
programy komputerowe. Aby uzna¢ wytwér mysli ludzkiej za utwor, ko-
nieczne jest wskazanie na jego indywidualny, twérczy, a nie odtworczy
charakter. Musi sie on rézni¢ od innych, wczesniej powstatych utworéw
i musi mie¢ pewien potencjat oryginalnosci. Brak tych elementéw powo-
duje powstanie wytworu o charakterze masowym, rzemieslniczym, nie-
podlegajacego ochronie na gruncie prawa autorskiego®. Utwér podlega
ochronie od chwili jego ustalenia. Za moment ustalenia uznaje sie chwile,
2 Ustawa 2 chia 4 uego 1994, D2, e 24, oz 83,2 o zm.

29 Brak tej ochrony nie oznacza jednak braku jakiejkolwiek ochrony prawnej, mozliwe jest stosowanie narzedzi, dotyczacych na przyklad
wzoréw przemystowych albo znakéw towarowych, o czym mowa nizej
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w ktérej mozna juz zidentyfikowac oryginalne cechy utworu, wyrézniaja-
ce go sposrod innych prac. Dobrym przyktadem jest powstawanie dziet
plastycznych, gdy sposrdd linii i plam zaczyna pojawiac sie zarys obrazu,
albo tworzenie programoéw komputerowych, w ktérych ustalenie naste-
puje w momencie uzyskania pierwszych, indywidualizujgcych funkgcji
tworzonego dzieta. Jak wida¢, chroni sie takze utwory niewykonczone,
a nawet porzucone przez autora, jezeli tylko osiggnety etap ustalenia.
Moze to mie¢ duze znaczenie dla ochrony wstepnych wynikéw badan
naukowych, ktére prawo autorskie chroni od bardzo wczesnego etapu.
Ochrona obejmuje jedynie efekt pracy twoérczej, ust. 21 omawianego tu
przepisu wytacza spod ochrony samga idee, procedury, odkrycia, meto-
dy i zasady dziatania oraz koncepcje matematyczne. Powoduje to moz-
liwos¢ tworzenia kolejnych utworéw wedtug pewnego powszechnego
schematu, na przyktad konstruowanie kolejnych gier komputerowych
opartych na tym samym,,silniku’”.
Ochrona prawna utworéw powstaje automatycznie z chwilg ustalenia
utworu. Ustawa nie wymaga do uaktywnienia tej ochrony jakichkolwiek
staran autora, nie jest konieczne zadne zgtoszenie lub rejestracja. Podle-
gaja wiec ochronie takze utwory nieopublikowane, tworzone bez zamia-
ru ujawnienia, bedace na etapie prac rozwojowych.
Prawa autorskie tworcy dzielg sie na dwie kategorie: prawa niemajatko-
we (osobiste) i prawa majatkowe. Osobiste prawa autorskie to przede
wszystkim autorstwo utworu i prawo do oznaczania go swoim nazwi-
skiem (obejmuje takze mozliwos¢ oznaczania pseudonimem albo publi-
kowania anonimowo). Ponadto, w ramach tej grupy uprawnien autor ma
prawo autorskiego nadzoru nad wykonywaniem i powielaniem dziefa.
Prawa z tej grupy sa nieograniczone w czasie i niezbywalne. Majatkowe
prawa autorskie wigza sie z ekonomicznym wykorzystywaniem utworu
na réznych polach eksploatacji (sprzedaz, powielanie, wyswietlanie itp.).
Prawa te sg ograniczone czasowo i wygasaja po uptywie 70 lat od $mierci
autora. Moga by¢ przedmiotem obrotu (sprzedazy, licencjonowania).
Nalezy zwréci¢ uwage na art. 12 Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, zgodnie z ktérym, jezeli umowa o prace nie stanowi ina-
czej, majatkowe prawa autorskie do utworu stworzonego przez pracow-
nika w ramach stosunku pracy przystuguja, co do zasady, pracodawcy.
Bezposredni autor zachowuje natomiast prawa osobiste do utworu.
Ochrone praw autorskich w przypadku naruszenia przez cudze dziatanie
46 opisano w art. 78 i nastepnych Ustawy o prawie autorskim i prawach po-



krewnych. Uprawniony ma w kazdym przypadku naruszenia prawo za-
dania zaniechania dziatan naruszajacych. W przypadku naruszenia praw
osobistych mozna zadac takze odpowiedniego oswiadczenia i zadosc¢-
uczynienia pienieznego. W przypadku naruszenia praw majatkowych
uprawniony moze zada¢ odszkodowania, w tym takze wydania korzysci,
jakie naruszajacy uzyskat w zwiagzku ze swoimi dziataniami (na przykfad
zysku z nielegalnego publikowania cudzej pracy).

Umyslne naruszenie cudzych praw autorskich przez przypisywanie so-
bie autorstwa cudzego utworu, nielegalne rozpowszechnianie cudzego
utworu stanowig przestepstwo zagrozone karg pozbawienia wolnosci*.

3.2. Wynalazki, wzory uzytkowe i przemystowe

O ile opisane powyzej utwory nie muszg mie¢ zadnego konkretnego
przeznaczenia, o tyle inne dobra intelektualne (wynalazki, wzory uzyt-
kowe i wzory przemystowe) maja na celu rozwigzanie pewnych zagad-
nien o technicznym charakterze. Musza wiec, przynajmniej potencjalnie,
mie¢ zastosowanie techniczne. Podlegaja one ochronie nawet wtedy,
gdy nie nadaja sie do praktycznego zastosowania, na przyktad ze wzgle-
déw ekonomicznych czy braku zapotrzebowania na dane rozwigzanie.
Pierwowzorem tej kategorii wartosci intelektualnych sg wynalazki chro-
nione przez udzielane na nie patenty. Z kolei wzory uzytkowe jako roz-
wigzania charakteryzuja sie mniejsza od wynalazkdw innowacyjnoscia
(i podlegajg stabszej ochronie), natomiast wzory przemystowe stanowig
pofaczenie rozwigzania technicznego z estetycznym, powiekszajacym
atrakcyjnos¢ wyrobu. Ochrone prawng omawianych wartosci zapewnia
ustawa Prawo wiasnosci przemystowej*'.

Zgodnie zart. 24 ustawy Prawo wtasnosci przemystowej patentéw udzie-
la sie na wynalazki, ktére sg nowe, majg poziom wynalazczy i nadaja sie
do przemystowego zastosowania. Jak wynika z tej definicji, wynalazkiem
jest rozwigzanie techniczne, spetniajace wiele warunkéw. Po pierwsze,
musi to by¢ rozwigzanie nowe, nieznane i niestosowane wczesniej i to
w skali ogdélnoswiatowej. Walor nowosci usuwa ujawnienie takiego sa-
mego rozwigzania w jakikolwiek sposoéb, zaréwno poprzez stosowanie
go w praktyce, jak i przez samo zademonstrowanie czy tez opisanie. Nie
jestistotne, czy rozwigzanie identyczne zostato opatentowane lub cho¢-

30 patrz: art. 115 i nastepne Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
31 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r, Dz.U. nr 49, poz. 508, z poézn. zm.
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by zgtoszone do opatentowania: samo ujawnienie wyklucza nowos¢.
Koniecznos¢ zbadania, czy przedstawione rozwigzanie jest nowe, moze
znaczaco wydtuzy¢ proces uzyskania ochrony. Po drugie, przedstawio-
ne rozwigzanie musi prezentowac odpowiedni poziom wynalazczy, co
oznacza, ze jest nieoczywiste dla znawcy przedmiotu. Przestanka ta,
wystepujaca powszechnie takze w zagranicznych regulacjach dotycza-
cych patentéw, wywotywata sporo probleméw praktycznych. Obecnie
powszechnie przyjmuje sie, ze rozwigzanie ma odpowiednim poziom
innowacyjnosci, gdy jest zaskakujace dla dyplomowanego specjalisty
w danej dziedzinie. Innowacyjnosci nie wyklucza banalno$¢ rozwiazania
albo uzycie powszechnie dostepnych sktadnikéw lub komponentéw.
Takze nowe zastosowanie znanego rozwigzania moze stanowi¢ o inno-
wacyjnosci (np. nowe zastosowanie znanego wczesniej zwigzku che-
micznego, nowe uporzadkowanie dostepnych od dawna komponentéw
elektronicznych, dajace nieznany wczesniej efekt koncowy). Trzecia ko-
nieczng cecha wynalazku jest jego przemystowa stosowalnos$¢. Oznacza
to, ze przedstawione rozwigzanie jest powtarzalne i moze by¢ zastoso-
wane w praktyce. Nie wystarczy wiec uzyskanie jednorazowego efektu,
konieczne jest zagwarantowanie sprawdzonej metody jego uzyskiwa-
nia. Przemystowa stosowalnos¢ nie oznacza jednak ekonomicznej czy
tez technologicznej optacalnosci — wiele wynalazkéw pozostaje niewy-
korzystanych ze wzgledu na brak praktycznego zainteresowania cieka-
wymi, ze wzgleddw technicznych, rozwigzaniami.

Ochrona wynalazku jest udzielana za pomoca patentu, czyli prawa wy-
tacznego udzielanego przez Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskie;j.
Sposob uzyskania tej ochrony omoéwiono w dalszej czesci rozdziatu.
Uprawniony z patentu uzyskuje, zgodnie z art. 63 Prawa wtasnosci prze-
mystowej, prawo do wytacznego korzystania z wynalazku w sposéb
zarobkowy lub zawodowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Trzeba
zwrdéci¢ uwage na dwa aspekty graniczne uprawnienia: po pierwsze, wy-
tacznos¢ dotyczy tylko zastosowania gospodarczego, a wiec uzyskanie
patentu nie uniemozliwia innym podmiotom wykorzystywania wyna-
lazku w celach niegospodarczych, na przyktad naukowych lub dydak-
tycznych. Po drugie, ochrona patentowa dotyczy tylko terytorium Polski,
do uzyskania wyfacznosci w innym panstwie konieczne jest uzyskanie
wlasciwego patentu zagranicznego®. Jezeli patent dotyczy sposobu wy-

32 Trzeba jednak pamietac, ze opatentowanie wynalazku na terenie Polski uniemozliwia nowos¢ rozwiazania w aspekcie globalnym — nikt inny
nigdzie juz tego rozwigzania nie bedzie mogt opatentowac.



twarzania, to ochrona obejmuje takze wytwory uzyskane bezposrednio
tym sposobem. Przyktadowo, jezeli opatentowany jest sposéb produkgji
leku, to ochroniony jest takze sam lek uzyskany tg metoda. Nie dotyczy
to jednak tej samej substancji uzyskanej inng droga niz opatentowana.
Ochrona patentowa trwa 20 lat od dnia zgtoszenia wynalazku w Urze-
dzie Patentowym. Po uptywie tego czasu rozwigzanie staje sie dobrem
publicznym dostepnym dla kazdego. Podczas trwania ochrony patento-
wej uprawniony moze przenosi¢ swoje prawa na inne osoby. Do zbycia
praw z patentu konieczne jest zawarcie umowy w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

Srodki prawne dostepne dla uprawnionego w razie naruszenia praw
z patentu regulujg art. 283 i nastepne Prawa wiasnosci przemystowej.
Roszczenia sa podobne do przewidywanych w sytuacji naruszenia praw
autorskich. Uprawniony moze zadac¢ zaprzestania naruszen oraz zto-
zenia stosownego oswiadczenia ze strony naruszajgcego. Roszczenia
majatkowe polegaja na zadaniu odszkodowania, w tym takze zadaniu
wydania bezprawnie uzyskanych korzysci (na przyktad zyskéw osiagnie-
tych wskutek bezprawnego uzywania opatentowanego rozwigzania).
Wytworzone bez zgody uprawnionego, objete ochrong patentowa wy-
twory moga zosta¢ zniszczone na wniosek uprawnionego. Naruszenie
cudzych praw z patentu moze takze stanowi¢ przestepstwo zgodnie
z art. 303 i nastepnymi Prawa wtasnosci przemystowej.

Wzory uzytkowe stanowia kolejna kategorie rozwigzan chronionych
przez Prawo wilasnosci przemystowej. Zasadniczg réznicg w stosunku
do wynalazkéw jest to, ze nie muszg one mie¢ poziomu innowacyjno-
ci. W art. 94 Ustawy stwierdza sie, ze wzorem uzytkowym jest nowe
i uzyteczne rozwigzanie o charakterze technicznym, dotyczace ksztattu,
budowy lub zestawienia przedmiotu o trwatej postaci. Wzory uzytko-
we sa chronione za pomoca prawa ochronnego, ktére jest udzielane na
10 lat. Ze wzgledu na brak koniecznosci czasochtonnego badania stop-
nia innowacyjnosci rozwigzania, ochrona za pomocg prawa ochronnego
na wzér uzytkowy moze by¢ niejednokrotnie atrakcyjna alternatywa dla
patentu. Oprécz szybszej ochrony, atutem jest takze to, ze nie istnieje
ryzyko odmowy udzielenia ochrony ze wzgledu na brak odpowiedniego
poziomu wynalazczego rozwigzania.

Wzory przemystowe stanowig pewnego rodzaju powigzanie pomiedzy
strong techniczng a estetyczng wytworu. Zgodnie z art. 102 Prawa wia-
snosci przemystowej wzorem przemystowym jest nowa i majaca indy-
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widualny charakter posta¢ wytworu lub jego czesci nadana mu w szcze-
golnosci przez cechy linii, konturdw, ksztattéw, kolorystyke, strukture
lub materiat wytworu oraz przez jego ornamentacje. Atrakcyjny wzér
przemystowy pozwala towarowi siebie reklamowac - dzieki wygladowi,
niezaleznie od oznaczen innego rodzaju. Typowym przykladem wzoru
przemystowego moga by¢ rézne, wyrafinowane sprzety gospodarstwa
domowego, komputery, samochody itd. o oryginalnym designie. Wzér
przemystowy musi by¢ nowy oraz powinien mie¢ indywidualny charak-
ter, co zbliza go do utworu w rozumieniu prawa autorskiego™. Na wzory
przemystowe udziela sie prawa z rejestracji na 25 lat.

Srodki ochrony w przypadku naruszenia uprawnien zwigzanych z wzo-
rami uzytkowymi i wzorami przemystowymi sg takie same, jak w przy-
padku naruszenia praw z patentu.

Podsumowujac powyzsze uwagi trzeba zwrdéci¢ uwage OIB, ze dla zasto-
sowania odpowiedniego instrumentu ochrony trzeba najpierw ziden-
tyfikowag, z jakiego rodzaju dobrem mamy do czynienia, a nastepnie
okresli¢ moment, w ktérym podejmiemy dziatania ochronne. Bardzo
istotne jest tez dokonanie analizy optacalnosci: nie warto, na przykfad,
wszczynad procedury patentowania dla rozwigzania nie rokujgcego na-
dziei na wieloletnie wykorzystanie. Nie warto takze podejmowac proce-
dur patentowych dla rozwigzan zbyt ogolnych lub jedynie wstepnych:
powoduje to ujawnienie samego pomystu, ktéry moze nastepnie stac
sie podstawa do kreowania rozwigzan przez inne podmioty. Trzeba tez
pamietad, ze wszelka rejestracja oznacza ujawnienie — co czasem moze
niweczy¢ korzysci, jakie uzyskamy z zastrzezenia wytacznosci.

3.3. Oznaczenia

Prawo wiasnosci przemystowej reguluje zagadnienia dotyczace znakéw
towarowych (art. 120 i n.) oraz oznaczen geograficznych (art. 174 i n.).
Znaki towarowe stuzg odréznianiu produktéw jednego przedsiebiorstwa
od takich samych produktéw innego przedsiebiorstwa. Ich podstawowa
funkcja jest wiec odréznianie, pozwalajgce odbiorcy zorientowac sie, od
ktérego z producentéw pochodzi dany produkt. Polskie prawo, podob-
nie jak inne regulacje, pozwala na konstruowanie znakéw towarowych
na podstawie réznych rozwigzan, zaréwno stownych, jak i graficznych,

33 Nie mozna oczywiscie wykluczac jednoczesnego spetniania przestanek ochrony z obu ustaw, przedmiot moze by¢ zaréwno chroniony jako
wzor przemystowy, jak i jako utwor.



przestrzennych, dzwiekowych i innych mozliwych do wykorzystania.
Znaki towarowe sa zwigzane z konkretnym producentem, nie moga
wprowadza¢ w btad ani tez przekazywac nieprawdziwych informacji
o produkcie.

Oznaczenia geograficzne stuzg potaczeniu towaru nie z konkretnym
producentem, lecz z regionem pochodzenia. Stosuje sie je, gdy dany
produkt zawdziecza cechy szczegdélne okreslonemu terenowi. Ich uzy-
wanie jest zagwarantowane dla kazdego producenta z danego regionu,
spetniajacego przestanki formalne (na przyktad recepture) dla danego
wyrobu. Zakazane jest uzywanie oznaczen geograficznych wprowadza-
jacych w blad, takze w sytuacji, gdy wykorzystywane s oznaczenia ho-
monimiczne (chodzi o uzywanie identycznych nazw miejsc i miejscowo-
$ci dla zafatszowania informacji o rzeczywistym pochodzeniu).

3.4. Know-how

Pojecie know-how oznacza wiedze, umiejetnosci o charakterze technicz-
nym albo organizacyjnym, ktére stuzg prowadzeniu dziatalnosci gospo-
darczej, ale nie s one chronione w Zaden sposéb konkretnymi przepi-
sami (np. w przeciwienstwie do opatentowanego wynalazku). Wiedza ta
moze mie¢ bardzo zréznicowanych charakter, moze obejmowac nieopa-
tentowane wynalazki czy niechronione wzory uzytkowe, ale moze tez
dotyczy¢ prostych i dos¢ oczywistych rozwigzan, nienadajacych sie do
jakichkolwiek zastrzezen ochronnych. Uzytecznos¢ know-how jest oczy-
wista i powszechnie spotykana. Przyktadéw skutecznego oparcia dziatal-
nosci gospodarczej na know-how dostarcza organizacja dziatania tanich
linii lotniczych, organizacja produkgji i dystrybucji producenta kompute-
row Dell, organizacja sieci i pracy restauracji McDonald. W kazdym z tych
przypadkéw sukces rynkowy wigze sie z wykorzystaniem wypracowa-
nego przez lata schematu prowadzenia dziatalnosci, ktéry przynajmniej
w zasadniczej czesci jest wytaczng wiasnoscig uprawnionego.

Uzytecznos¢ kategorii know-how i jej rzeczywiste znaczenie majatkowe
dla dziatalnosci gospodarczej zostato uznane w polskim orzecznictwie
sadowym juz na poczatku lat dziewiecdziesigtych XX wieku. W orzecze-
niu z 2 marca 1993 roku w sprawie Ill CZP 123/92** Sad Najwyzszy uznat,
ze know-how moze by¢ wktadem do sp6tki handlowej. Stanowisko takie

34 Orzeczenie publikowane w OSNCP 1993 1, nr 10, poz. 167.
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zaakceptowano powszechnie w literaturze prawa cywilnego.

Ochrona know-how moze by¢ zapewniona przez wiele przepiséw doty-
czacych naruszen witasnosci intelektualnej. Mimo nieutworzenia prawa
podmiotowego do tej kategorii débr niematerialnych, ustawodawca
zabrania nieuprawnionego naruszania tych débr. Jako podstawowe
trzeba wskazac regulacje Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
a zwlaszcza jej art. 11 oraz przepisy Kodeksu cywilnego o ochronie débr
osobistych (art. 23, 24 i 43).

Artykut 11 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji chroni tajemni-
ce przedsiebiorstwa. Wedtug tego przepisu, jako tajemnice przedsiebior-
stwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje
techniczne, technologiczne i organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne
informacje, majace wartos¢ gospodarcza, wobec ktérych przedsiebiorca
podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci.

Ochrona na podstawie omawianego przepisu wymaga spetnienia pew-
nych aktéw starannosci ze strony zainteresowanego. Po pierwsze, nalezy
okresli¢ informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa. Wymagane
jest zapoznanie z zakresem tajemnicy pracownikéw, kooperantéw i in-
nych oséb, ktére moga zetkna¢ sie z chronionymi danymi. Powinny one,
najlepiej pisemnie, potwierdzic¢ tres¢ informacji. Po drugie, nalezy podjac
niezbedne dziatania, majace na celu ochrone tej tajemnicy. Nie majg one
oczywiscie catkowicie uniemozliwi¢ dostepu do tajemnicy, lecz stworzy¢
czytelne zabezpieczenia, aby naruszajacy miat Swiadomos¢ wkroczenia
w zakres informacji zastrzezonych. Proste, powszechnie dostepne meto-
dy (napis na drzwiach, ostrzezenie na stronie internetowej, odpowied-
nia sygnatura na dokumentach, przechowywanie danych w chronionym
miejscu) sg catkowicie wystarczajace. Skutecznie chroni¢ mozna tylko ta-
kie dane, ktdre nie stanowig powszechnie dostepnej wiedzy.

Sankcje za naruszenie tajemnicy przedsiebiorstwa sg typowe dla ochro-
ny débr niematerialnych. Uprawniony moze zada¢ zaniechania naruszen,
ztozenia stosownego o$wiadczenia oraz odszkodowania, obejmujgcego
takze zwrot bezprawnie uzyskanych korzysci. Osoby, ktére wbrew zaka-
zowi ujawnity tajemnice przedsiebiorstwa oraz te, ktére z niej skorzysta-
ty, moga podlegac nawet odpowiedzialnosci karnej na podstawie art. 23
Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Innym narzedziem ochrony know-how moze by¢ regulacja Kodeksu cy-
wilnego, pos$wiecona ochronie débr osobistych. Wprawdzie przepisy te
nie pozwalajag na uzyskanie odszkodowania majatkowego, ale pozwala-



ja na wymuszenie zaniechania naruszen i usuniecia ich skutkéw. Istotne
jest to, ze ochrona przystuguje nawet wtedy, gdy naruszajacy nie ponosi
winy, jedynym sposobem unikniecia przez niego odpowiedzialnosci jest
wykazanie, ze nie dziatat bezprawnie (np. dlatego, ze miat stosowne ze-
zwolenie na korzystanie z cudzego know-how).

Omdéwione zagadnienia dotyczace ochrony know-how maja znaczenie
nie tylko dla przedmiotu ochrony know-how. Jako wiedze objeta tajem-
nicg mozna przeciez traktowac takze wyniki prac badawczych, wynalaz-
ki na wstepnym etapie powstawania, uniemozliwiajagcym jeszcze paten-
towanie, koncepcje lub plany prowadzenia dziatalnosci gospodarczej
niepodlegajgce ochronie.

Przenoszenie know-how na inne podmioty odbywa sie przez zawiera-
nie umow licencyjnych lub uméw przenoszacych wiedze trwale na inny
podmiot. Kwestie te omdwiono w dalszej czesci opracowania. Trzeba
jednak zwréci¢ uwage na to, ze transfer know-how jest typowym ele-
mentem umoéw franchisingu, uméw dealerskich czy innych umoéw wy-
korzystywanych w budowie sieci dystrybucyjnych.

Tajemnica przedsiebiorstwa stanowi ciekawg alternatywe dla ochro-
ny patentowej i wzoréw uzytkowych. Jej zasadnicza zaletg jest to, ze
ochronie podlega nieujawnione rozwigzanie. Trzeba zwréci¢ uwage,
ze w przypadku patentowania jednym z istotnych elementéw procesu
jest ujawnienie rozwigzania w postaci opisu. Niejednokrotnie moze sie
okazag¢, ze patentowanie potgczone z ujawnieniem jest btedem, ponie-
waz ujawnia istote nowatorskiego rozwigzania i umozliwia posrednie
jego wykorzystywanie (jako idei) przez potencjalnych konkurentow.
Btedne jest tez niejednokrotnie patentowanie rozwigzan zbyt niedojrza-
tych, ktére ujawniajg pewna mysl techniczng, przejmowanga dalej przez
inne podmioty do dalszego opracowania. Tajemnica przedsiebiorstwa,
oprocz kwestii unikniecia czasochtonnego procesu patentowania, chro-
ni przed ujawnieniem catos¢ wiedzy i uniemozliwia jej wykorzystanie
przez osoby trzecie.

3.5. Inne dobra wtasnosci intelektualnej

Omawiane wczesniej Prawo wiasnosci przemystowej chroni odrebnie to-
pografie uktadow scalonych (art. 196 i n.), a takze poswieca szczegotowe
przepisy wynalazkom biotechnologicznym (art. 93" i n.). Ta sama Ustawa
przewiduje pewng minimalng ochrone dziatalnosci racjonalizatorskiej
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w art. 7 i 8. Polega ona gtéwnie na ochronie praw majatkowych twoércy
rozwigzan racjonalizatorskich, niepodlegajacych ochronie na mocy in-
nych przepisow.

Odrebna regulacja jest poswiecona ochronie baz danych. Bazy danych
nie mieszcza sie w kategorii utworéw ani tez nie stanowia wynalazku,
niemniej uznano, ze powinny podlega¢ ochronie, a ich twdrca ma pra-
wo do wylacznego korzystania z efektéw swojej pracy. Zagadnienia
dotyczace ochrony baz danych reguluje Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.
o ochronie baz danych®.

Z kolei Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian ro-
§lin** chroni takie odmiany, ktére uzyskano w spos6b naturalny.

35 Ustawa z dnia 21 lipca 2001 r, DzU. nr 128, poz. 1402.
54 36 Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 1, Dz.U. nr 137, poz. 1300, z poézn. zm.









ROZDZIAL 4
Procedury i koszty uzyskiwania
ochrony wtasnosci intelektualnej







4.1. Procedury w ochronie wtasnosci intelektualnej

Jak juz wspomniano, uprawnienia wynikajace z praw autorskich powsta-
ja zmocy prawa i nie wymagaja rejestracji czy innych aktéw starannosci
ze strony tworcy. Z natury rzeczy chroniona jest takze sama tajemnica
przedsiebiorstwa bez koniecznosci jej rejestrowania, konieczne jest je-
dynie dokonanie oméwionych aktéw starannosci przez zainteresowa-
nego. Procedura rejestracji dotyczy wiec jedynie rozwigzan i oznaczen
chronionych przez Prawo wtasnosci przemystowej.
Zagadnienia dotyczace uzyskiwania praw ochronnych przedstawiono
na przyktadzie patentu, ktéry stanowi wzér dla pozostatych postepo-
wan. Pierwszg czynnoscia jest zgtoszenie wynalazku w Urzedzie Paten-
towym. Sktadajacy zgtoszenie uzyskuje dowdd pierwszenstwa, istotny
z punktu widzenia omawianej wczesniej cechy nowosci wynalazku.
Zgtoszenie wynalazku, zgodnie z art. 31 Prawa wiasnosci przemystowej,
musi zawierac:
- podanie, zawierajace co najmniej oznaczenie zgtaszajacego, okresdlenie
przedmiotu zgtoszenia oraz wniosek o udzielenie patentu,
- opis wynalazku, ujawniajacy jego istote,
« zastrzezenie lub zastrzezenia patentowe, ktére zwiezle i jasno okreslaja
zastrzegany wynalazek przez podanie jego cech technicznych,
« skrét opisu.
Od dnia zgtoszenia osoby trzecie mogg zapoznawac sie z opisem zgto-
szeniowym i moga tez zgtaszaé zastrzezenia, dotyczace istnienia oko-
licznosci uniemozliwiajacych udzielenie patentu. Jezeli Urzad Patento-
wy nie stwierdzi braku ustawowych warunkéw do uzyskania patentu,
wydaje decyzje o udzieleniu patentu na wynalazek. Warunkiem ochrony
jest uiszczenie opfaty patentowej”’.
Procedury dotyczace ochrony witasnosci intelektualnej odnoszg sie
w szczegdlnosci do ochrony wiasnosci przemystowej. W wypadku doko-
nywania dziatan zwigzanych z uzyskaniem ochrony patentowej, przed-
siebiorcai/lub naukowiec zgtaszaja (samodzielnie lub za posrednictwem
odpowiedniego dziatu w swojej organizacji) opis wynalazku do rzecznika
patentowego. Rzecznik patentowy, dokonujac oceny mozliwosci przy-
znania patentu (zdolno$¢ patentowa), bada nowos¢ wynalazku, poziom
wynalazczy i jego przemystowe zastosowanie. Oceny pozytywne tych

37 Opis procedury uzyskiwania ochrony patentowej patrz: strona internetowa Urzedu Patentowego: hitp//www.uprp.pl/Polski/Procedura-+krajowa/.
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trzech warunkéw daja podstawy do zgtoszenia do urzedu patentowego
whiosku o przyznanie patentu.

Prace nad wynalazkiem czesto sg przeprowadzane w konsorcjach ba-
dawczych w ramach stosunku pracy®. Rozwigzaniem planowanym do
ochrony patentowej moze by¢ unowoczesnienie proceséw, wystepu-
jacych u pracodawcy przez ominiecie etapéw lub dodanie nowych.
W juz istniejacych rozwigzaniach moze nastgpi¢ zmiana komponentéw
i uskutecznienie istniejacego rozwigzania. Wynalazcy moga uzyskiwac
efektywniejsze parametry techniczne w juz istniejagcych technologiach
i produktach. Dlatego niezbednym etapem przed zgtoszeniem wniosku
o ochrone patentowa w odpowiednim urzedzie powinna byc¢ ocena nie-
naruszalnosci praw osob trzecich.

Po wniesieniu optfat do Urzedu Patentowego, ocenia sie wymogi for-
malne, czy wynalazek spetnia kryteria przyznania patentu. Nastepnie
ukazuje sie ogtoszenie w Biuletynie Urzedu Patentowego o zgtoszeniu
wynalazku. Po pozytywnej ocenie merytorycznej udziela sie patentu na
wynalazek. Ochrona patentowa jest ograniczona i czasowa, obowigzu-
je w krajach, gdzie uznawany jest patent i wniesiono stosowne opfaty.
Przedsiebiorca lub naukowiec, planujacy komercjalizacje w wielu kra-
jach, moze dokonac zgtoszenia miedzynarodowego lub do Europejskie-
go Urzedu Patentowego. Umozliwia to procedura PCT (Uktad o wspét-
pracy patentowej, PCT - Patent Corporation Treaty). Procedura PCT
ujednolica forme zgtoszen o ochrone patentowg dla ponad 140 panstw
i obniza koszty patentowania (wzory formularzy dostepne sa na stronie
miedzynarodowej rejestracji znakéw towarowych: http://www.wipo.int/
pct/en/forms/index.htm, http://www.wipo.int/madrid/en/forms/ i mie-
dzynarodowej rejestracji wzoréw przemystowych: http://www.wipo.int/
hague/en/forms/). Zgtoszenie miedzynarodowe sktada sie w krajowym
urzedzie patentowym w jednym z pieciu jezykdéw: angielskim, francu-
skim, niemieckim, hiszparskim lub rosyjskim, z okresleniem, w ktérych
krajach wnioskodawca zabiega o uzyskanie ochrony patentowej. Oprécz
procedury miedzynarodowej istnieje jeszcze procedura europejska. Po-
dobnie jak w wypadku procedury miedzynarodowej, umozliwia ona
ujednolicenie zgtoszenia w krajach europejskich, ktére podpisaty Kon-
wencje o patencie europejskim (obecnie 34 kraje). Uzyskanie ochrony
jest uwarunkowane procedurg walidacji patentu oraz wymaga dokona-

38 7godnie zart. 12 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jezeli umowa o prace nie stanowi inaczej, majatkowe prawa autorskie do
utworu stworzonego przez pracownika w ramach stosunku pracy przystuguja, co do zasady, pracodawcy.



nia opfaty urzedowe;j i ztozenia ttumaczenia patentu na jezyk danego
kraju. Wnioski o miedzynarodowe badanie wstepne nalezy ztozy¢ przed
uptywem 22 miesiecy od daty pierwszenstwa lub 3 miesiecy od daty
przekazania zgtaszajacemu sprawozdania z poszukiwania® (rys. 4).

Rysunek 4. Procedura zgtoszenia wlasnosci intelektualnej.

Zgtoszenie opisu wynalazku
do rzecznika patentowego

I

Ocena Ocena poziomu Ocena przemystowego
nowosci wynalazczego zastosowania
1 lub 2 x Nie 3 xTak
Wynalazek nie spetnia Ocena nienaruszalnosci
wymogow ochrony patentowej praw oséb trzecich
Wypetnienie formularza Podjecie dziatan
w Krajowym Urzedzie Patentowym wyjasniajacych

I

Dokonanie Wypehienie formularza zgtoszenia Odstapienie
optat miedzynarodowego lub/i EUP od ochrony
Ocena pozytywna Ocena negatywna
Postepowanie zgodne z procedurami
Uzyskanie patentu Odmowa PCT lub/i procedurami patentu
europejskiego

|

Dokonanie Wypetnienie wniosku
okresowych opfat 0 ponowne rozpatrzenie

¢
rozpatrzenie

Wn|e5|en|e skargi do Wojewddzkiego j [ Dokonanie okresowych oplat ]

Sadu Administracyjnego

Zrédto: Opracowanie wiasne.

39 Wyjatek stanowig panistwa: Luksemburg Tanzania, Uganda, w parstwach tych termin na ztozenie wniosku o miedzynarodowe badanie
wstepne wynosi 19 miesiecy, liczac od daty pierwszeristwa (zob. http://www.uprp.pl/Polski/Procedura+miedzynarodowa/)
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4.2. Koszt ochrony i zrédta finansowania
wiasnosci intelektualnej

Koszty opfat za zgtoszenia wynalazku, wzoru uzytkowego i przemysto-
wego generalnie zalezg od dwdch czynnikdw: kraju lub krajéw, w ktd-
rych ma obwigzywac ochrona oraz czasu ochrony (tab. 2). W przypad-
ku biznesowego wykorzystania wtasnosci przemystowej, oszacowanie
kosztéw ochrony powinno jeszcze uwzglednia¢ ewentualne koszty eg-
zekucji praw do patentu lub wzoréw przemystowych i uzytkowych. Do
kosztow ochrony wtasnosci intelektualnej zalicza sie tez strukture optat
licencyjnych w wypadku zakupu prawa do korzystania na przyktad z no-
wego rozwigzania lub znaku towarowego.

W przypadku udzielenia lub zakupu licencji nalezy wyraznie odréznic
wartos¢ wiasnosci intelektualnej, warto$¢ technologii (produktu) od ich
ceny®. Wartos¢ intelektualna opiera sie na kosztach badan i przygotowa-
nia technologii do wdrozenia. Takie podejscie jest uzasadnione, gdy pla-
nuje sie wyceni¢ kapitatochtonnos¢ badan i rozwoju nowej technologii.
Z punktu widzenia procesu komercjalizacji, gdy dazy sie na przyktad do
wdrozenia technologii na rynek przez sprzedaz (udzielenie licencji), war-
tos¢ naktaddéw inwestycyjnych nie musi mie¢ znaczenia dla nabywcéw.
Moga sie oni kierowa¢ wtasng oceng wartosci ekonomicznej nabywanej
technologii (produktu). Podczas wdrozenia technologii powinno sie braé
pod uwage dwa pojecia: wartos¢ technologii (produktéw) i cena. Pierwsze
pojecie oznacza warto$¢ powstata na podstawie zastosowanych narzedzi
i metod oceny wartosci rynkowej i wyceny technologii. Drugie pojecie
odnosi sie do akceptowanej (lub nie) wartosci transakcji i wyniku nego-
cjacji pomiedzy kupujacym i sprzedajacym. Optaty licencyjne stanowig
cene, za jaka przedsiebiorca nabyt na przyktad technologie lub know-
how, a za jaka sprzedawca technologii je sprzedat. Cena jest specyficzng
wartoscia technologii (know-how), ktéra okreslajg nabywcy i sprzedawcy
technologii przez szacowanie*' wartosci i negocjacji. Wartos¢ technologii
oraz licencji zalezy od trzech gtéwnych czynnikéw: dochodu z technolo-
gii lub licencji, wartosci porownywalnych technologii lub alternatywnych
zasobow oraz struktury optat licencyjnych (optaty licencyjne). Optaty li-
cencyjne najczesciej nie s3 powigzane z kosztami badan i rozwoju tech-
nologii, natomiast wynikaja z ustalerr pomiedzy nabywca i sprzedawca.

40 R Razgatis, Valuation and pricing of technology based intellectual property, John Wiley & Sons, New York 2003, s. 9-10.
41 Szacowanie - inaczej okreélanie, prognozowanie lub wyliczanie — wartosci na podstawie przyjetych zatozen i kryteriow.



Optaty licencyjne s elementem transakcji pomiedzy dwoma podmiota-
mi i obejmuja prawa do wtasnosci intelektualnej, wynikajacej z transferu
technologii, moga one obejmowac: prawa do proceséw, formut, zaso-
boéw niematerialnych wykorzystywanych do produkgji débr, prawa au-
torskie, franszyze, prawa do emisji, prawa do znaku towarowego, prawa
dodystrybudjii/lub uzycia, prawa do kopiowania w celach komercyjnych,
prawa do wykorzystywania i uzycia oprogramowania®. Optaty licencyj-
ne moga stanowi¢ warto$¢ wtasnosci intelektualnej, ktéra odzwierciedla
W rzeczywistosci jej site rynkowa, miedzy innymi w postaci uzyskiwa-
nego dochodu®. Struktura optat licencyjnych jest elementem strategii
licencjonowania. Mozna jg réwniez okresli¢ jako ustalanie sktadnikow
ceny na wtasnos$¢ intelektualna.

Formy optat licencyjnych przedstawiono na rysunku 5.

Rysunek 5. Formy optat licencyjnych za uzyskanie praw do wykorzysta-
nia technologii, produktu lub know-how.

Opfata
jednorazowa

Optaty mieszane Oplata
np. jednorazowa za kazde
opfata przed wykorzystanie
zastosowaniem np.
+ optaty w trakcie technologii

wykorzystywania

Opfata

Optata Formy za ustalone
za dostep optat okresy
do produktu licencyjnych uzytkowania

Opftata
licencyjna
progresywna

Liniowe
opfaty
licencyjne

Optaty
licencyjne
degresywne

Zrédto: Por. D. Trzmielak, S. Byczko, Zarzqdzanie witasnosciq intelektualng w przedsiebiorstw i na
uczelni, Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Pomorskiego, Instytut Badan nad Gospodarka Ryn-
kowa, Gdansk 2010, s. 72.

42 N. Howenstine, Innovation-related data in bureau of economic analysis international economic surveys, ,Journal of Technology Transfer” 2008,
Vol. 33,5.141-152.
43 J, Bessen, The value of U.S. patents by owner and patent characteristics, ,Research Policy” 2008, Vol. 37, s. 932-945.
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Tabela 2. Przykfadowe optaty za zgtoszenie wynalazku, wzoru uzytko-
wego i wzoru przemystowego.

Typ zgtoszenia Optata
Zgtoszenie wynalazku lub wzoru uzytkowego 550 zt
Zgtoszenie wzoru przemystowego 300 zt

Optata krajowa w procedurze PCT wynalazku lub wzoru uzytkowego:

- bez badania wstepnego 550 zt
-z badaniem wstepnym 350 zt
Zgtoszenie wynalazku w procedurze europejskiej 300 zt

Okresowa ochrona wynalazku:

- za pierwsze 3 lata 480 zt
—-za4.rok 250 zt
-za5.rok 300 zt
—za6.rok 350zt
—-za7.rok 400 zt
—za 8.rok 450 zt
—za9.rok 550 zt
-za 10.rok 650 zt
—-za11.rok 750 zt
—-za12.rok 800 zt
-za13.rok 900 zt
—za 14.rok 950 zt
-za 15.rok 1050 zt
-za 16.rok 1150 zt
—za17.rok 1250 zt
—za 18.rok 1350 z
-za 19.rok 1450 zt
—za 20.rok 1550 zt

Optata miedzynarodowa za zgtoszenie miedzynarodowej wspdtpracy patentowe;j:
- opfata za zgtoszenie 1330 CHF
- opfata za poszukiwanie 1785 EUR

Okresowa ochrona wzoru uzytkowego:

-zal1-3lat 250 zt
—-za4-5lat 300 zt
-za6-8 lat 900 zt
-za9-10lat 1100 zt

Okresowa ochrona wzoru przemystowego:

-zal-5lat 400 zt

-za6-10 lat 1000 zt
—-za11-15lat 2000 zt
—-za 15-20 lat 3000 zt
—za21-25lat 4000 zt

Zrédto: Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 26 lutego 2008 r., Dz.U. nr 41, poz. 241, http://www.
64 uprp.pl/Polski/Procedura+miedzynarodowa/PCT_oplaty.htm.



Koszty powstania i ochrony wtasnosci intelektualnej moga stanowic

problem w transferze technologii i skutecznej komercjalizacji. Dlatego

waznym zrédtem finansowania ochrony wiasnosci intelektualnej sa na-
stepujace programy i instytucje:

« Poddziatanie 5.4.1. ,Wsparcie na uzyskanie/realizacje ochrony wta-
snosci przemystowej’, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
2007-2013,

« Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego,PATENT PLUS" - Wspar-
cie patentowania wynalazkéw,

« Program BroTech Narodowego Centrum Badan i Rozwoju,

« Program KadTech Narodowego Centrum Badan i Rozwoju,

« Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego ,Kreator innowacyjno-
$ci — Wsparcie innowacyjnej przedsiebiorczosci akademickiej’,

« Program IniTech Narodowego Centrum Badan i Rozwoju;

« Bon na Innowacje Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci,

« Program Innowator Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej — wsparcie finan-
sowe i szkoleniowe projektéw wdrozeniowych,

« Program Ventures Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej — wsparcie projek-
téw, majacych zastosowanie w gospodarce, realizowanych przez stu-
dentow, absolwentow i doktorantéw wyzszych uczelni,

« Fundusze venture capital™.

44 Liste funduszy venture capital czytelnik moze odnalez¢ w publikacjach: P. Tomowicz, P. Rot, Informator fundusze venture capital w Polsce,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci, Warszawa 2002, http://www.parp.gov.pl/index/more/217 oraz Osrodki innowacji i przedsiebiorczosci
w Polsce. Raport 2010, red. K. Matusiak, Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci, Warszawa 2010, http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/Rapor-
ty/20100831_raport2010_calosc.pdf






ROZDZIAL 5
Proponowana dokumentacja
dotyczaca wiasnosci intelektualnej







W tej czesci pracy przedstawiono zaproponowane wzory rozwigzan
dotyczacych obrotu wiasnoscia intelektualng. Oméwiono zagadnienia
zwigzane z tworzeniem rozwigzan oraz dotyczace obrotu wtasnoscia
intelektualng, takze licencjonowania. W zatgcznikach zamieszczono tez
proponowane oswiadczenie o zachowaniu poufnosci (zatgcznik nr 5).
Trzeba pamieta¢, ze zawarte tu wzorce powinno sie jednak przed kon-
kretnym zastosowaniem skonsultowac z prawnikiem, aby dostosowac
te ogolne zapisy do konkretnych potrzeb stron.

5.1. Umowy o dokonanie wynalazku i wykonanie utworu

W przypadku, gdy wynalazek, wzoér uzytkowy, wzdr przemystowy po-
wstaja w zwigzku z wykonywaniem umowy o prace lub innej umowy
(zlecenia, umowy o dzieto, umowy o staz itp.), prawo do tych wartosci
przystuguje pracodawcy, chyba Ze strony wyraznie postanowity inaczej
(art. 11 Prawa wiasnosci przemystowej). Podobne rozwigzanie przewi-
duje art. 12 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ktory
okresla, ze w takiej sytuacji pracodawca uzyskuje autorskie prawa ma-
jatkowe, natomiast prawa niemajatkowe przystuguja bezposredniemu
tworcy. Trzeba jednak zauwazy¢, ze przepis ten wskazuje tylko na umo-
we o prace, pomijajac inne stosunki zobowigzaniowe.

W sytuacji, gdy wtasnosc intelektualna jest przedmiotem prac dokony-
wanych przez podmiot niezalezny, zewnetrzny w stosunku do zlecaja-
cego takie dziatania, konieczne jest jednak zawarcie umowy, w ktérej
wskazuje sie na tego, komu bedg przystugiwaty niematerialne efekty
wykonanych prac. Umowa taka powinna by¢ zawarta takze w sytuacjach
watpliwych, na przykfad wtedy, gdy nie ma pewnosci, do kogo beda na-
lezaty wyniki prac badawczych, powstatych w zwigzku z danym typem
zatrudnienia, stazu, studiéw doktoranckich itp.. W wielu uczelniach wyz-
szych obowigzujg regulaminy wewnetrzne, ktére reguluja to zagadnie-
nie, przesadzajac o losach wytworzonej w ramach dziatalnosci uczelni
wiasnosci intelektualne;j.

W zataczniku 1 zaprezentowano propozycje umowy regulujacej wza-
jemne relacje pomiedzy wykonawca prac a zlecajacym je podmiotem
zewnetrznym.
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5.2. Umowy przenoszace wiasnos¢ intelektualng
na inne podmioty

Uprawniony do wtasnosci intelektualnej (tworca, wynalazca, autor roz-
wigzania know-how) moze nig swobodnie dysponowaé. Moze nawet
catkowicie wyzby¢ sie uprawnien przez przeniesienie swojego prawa
na inny podmiot. W zasadzie do takiej transakcji stosuje sie przepisy
Kodeksu cywilnego: najpierw ogdlne zasady dotyczace przeniesienia
praw (art. 509 i n. dotyczace przelewu), a nastepnie dotyczace konkret-
nego typu umowy, ktéry jest wykorzystywany przez strony (np. art. 555
dotyczacy sprzedazy praw). Przepisy dotyczace whasnosci intelektualnej
zawieraja tylko pewne szczegoétowe regulacje w omawianym zakresie.
Trzeba wymienic art. 67 Prawa wlasnosci przemystowej, ktéry wprowa-
dza obowigzek zachowania formy pisemnej dla umowy przenoszacej
prawa, a takze wskazuje, ze wobec oséb trzecich przeniesienie praw
z patentu staje sie skuteczne nie z chwilg zawarcia umowy, lecz z chwi-
I3 wpisania go do rejestru patentowego. Z kolei art. 64 i 65 Ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewidujg koniecznos¢
wskazania w umowie, jaki jest zakres przenoszonego prawa (np. najakim
polu eksploatacji tego prawa nastepuje przeniesienie), oraz wymaga,
by umowa jednoznacznie wskazywata, ze nie chodzi w niej o udzielenie
licencji, lecz o ostateczne wyzbycie sie praw autorskich. Nalezy pamie-
ta¢, ze przeniesienie praw moze dotyczy¢ wytacznie praw majatkowych,
bo prawa niemajatkowe autorskie sg niezbywalne i na state zwigzane
z tworca.

Zasady dotyczace przenoszenia praw stosuje sie odpowiednio do know-
how, baz danych, tajemnicy przedsiebiorstwa itp.

W zatgcznikach 2 i 3 zamieszczono przyktady uméw o przeniesienie
débr intelektualnych.

5.3. Najwazniejsze zagadnienia umoéw licencyjnych

W przypadku transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w przed-
siebiorstwie i osrodkach naukowo-badawczych na podstawie zasobéw
strategicznych, takich jak innowacje i nowe technologie, nierozerwal-
nym elementem powinny by¢ dziatania oparte na zakupie, udzieleniu
lub pofaczeniu licencji. Budowanie wspotpracy z partnerami w otocze-
70 niu w oparciu o umowe licencyjng moze by¢ poprzedzone identyfikacja



najwazniejszych czynnikéw, wptywajacych na poprawne zawarcie umo-
wy. Takie podejscie ma wiele zalet i znacznie zwieksza szanse na uzyska-
nie sukcesu rynkowego. Czesto przedsiebiorstwo lub osrodek nauko-
wo-badawczy ma odpowiedni potencjat rynkowy i zasoby finansowe,
ale Zle przygotowana umowa niweluje skuteczny i efektywny rozwdj
innowacji produktowych badz stworzenie nowej technologii. Uczelnie,
instytuty naukowe czy inne jednostki, zajmujace sie B+R maja pomysty,
ale nie dysponujg dostateczng wiedza o rynku i dziataniach prawnych,
aby przeksztatci¢ je w skomercjalizowane produkty, linie technologicz-
ne, dajace przewage konkurencyjna. Przedstawiciele OIB, pomagajac
w przygotowaniu umowy licencyjnej, w pierwszej kolejnosci po-
winni uzyska¢ pozytywne odpowiedzi na cztery strategiczne pyta-
nia przedstawione w tabeli 3. Pozytywne odpowiedzi na pytania
strategiczne pozwalaja na przejécie do dalszych prac zwigzanych
z przygotowaniem (samodzielnie lub przy wykorzystaniu pomocy
prawnika) umowy licencyjnej. Cechy warunkujace poprawne zawar-
cie umowy licencyjnej zawarto w dalszej czesci kwestionariuszu oceny,
ktéry przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Kwestionariusz oceny poprawnego przygotowania umow
licencyjnych.

Pytania strategiczne Tak Nie | Nie dotyczy

1. Czy wszyscy wiasciciele wasnosci intelektualnej sa znani?

2. Czy zidentyfikowane sg intencje wszystkich stron umowy?

3. Czy znane sg oczekiwania partneréw umowy?

4. Czy znane s obciazenia wiasnosci intelektualnej?

Charakterystyczne cechy umowy licencyjnej
5. Czy zdefiniowano technologie/know-how, bedace podstawa umowy?

6. Czy zdefiniowano rodzaj licenc;ji?

7. Czy okreslono zobowiazania udzielajacego licencje?

8. Czy znane sg ograniczenia/wykluczenia dla licencjobiorcy?

9. Czy jasno wskazano sposéb wykorzystania licencji?

10. Czy zrozumiale okreslono sposéb wyliczenia wartosci licencji?

11. Czy okreslono sposoéb rozstrzygania sporéw?

12. Czy okreslono, jak bedzie chroniona dostepnos¢ do poufnej informac;ji?

13. Czy okreslono terminy ptatnosci?

14. Czy sprecyzowano sposob postepowania przy niewywiazywaniu sie
stron z umowy?

15. Czy okreslono wszystkich uprawnionych do korzystania z praw
do wiasnosci intelektualnej?

16. Czy sprecyzowano sposéb informowania o naruszaniu praw
do wiasnosci intelektualnej?

Zrédtho: Opracowanie wiasne.



Istotg umowy licencyjnej jest udostepnienie wtasnosci intelektualnej
innemu podmiotowi jedynie do uzytkowania. Zgoda uprawnionego
nie obejmuje wiec catkowitego wyzbycia sie jego uprawnien, a jedynie
udostepnia jego prawa w zakresie wskazanym w umowie. Jest to sy-
tuacja zblizona do wystepujacej w umowie najmu, w ktérej wtasciciel
nie pozbywa sie rzeczy, a jedynie pozwala na ich uzywanie najemcy na
scisle okreslonych zasadach.
Licencje dotyczace praw chronionych przez ustawe Prawo wtasnosci
przemystowej oméwiono w art. 76-88 tej Ustawy. Ustawa o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych zajmuje sie licencjami w art. 65-68. Trze-
ba jednak pamieta¢, ze do petnego odtworzenia konstrukcji umowy li-
cencyjnej potrzebne jest siegniecie do przepiséw ogdlnych w Kodeksie
cywilnym dotyczacych zobowigzan. Wspomniane ustawy regulujg bo-
wiem tylko pewne czastkowe zagadnienia, pozostawiajac zasadnicze
kwestie regulacjom ogdélnym prawa cywilnego. Przyktadowo tryb za-
warcia umowy, jej niewykonanie, odpowiedzialno$¢ stron mozna zna-
lez¢ wtasnie w Kodeksie cywilnym.
Umowa licencyjna musi by¢ zawarta na pismie, pod rygorem niewazno-
$ci. Wszelkie upowaznienia do stosowania cudzej whasnosci intelektual-
nej wyrazone w inny sposéb, na przyktad ustnie lub przez dorozumiane
dziatania, sg bezskuteczne. Z umowy musi jednoznacznie wynika¢ wola
upowaznienia innej osoby do korzystania z doktadnie okreslonego
dobra. Umowa musi szczegdlnie jednoznacznie wskazywac, ze celem
stron nie jest przeniesienie wtasnosci intelektualnej, a jedynie upowaz-
nienie do ograniczonego korzystania. Upowazniony z licencji (licencjo-
biorca) nie ma prawa do udzielania dalszych licencji (sublicencji), chyba
ze umowa jednoznacznie to przewiduje.
Zakres upowaznienia musi by¢ wskazany w umowie, a z charakteru
upowaznienia wywodzga sie poszczegdlne rodzaje licencji. Licencja
petna oznacza, ze uprawniony z licencji ma prawo do uzywania dobra
w takim samym zakresie jak licencjodawca. Jezeli zakres upowaznie-
nia jest wezszy, jest to licencja ograniczona. Ograniczenie moze miec
zaréwno charakter przedmiotowy (np. ogranicza pewne zastosowania
albo dziedziny, w ktérych mozna uzywad rozwiagzania), jak i terytorialny,
ilosciowy itd.
Licencja wytaczna oznacza, ze licencjobiorca zobowigzuje sie do nie-
udzielania licencji innym osobom, natomiast licencja niewytaczna nie
72 ogranicza kregu podmiotéw, ktére moga otrzymac kolejne licencje.



Wytacznos¢ moze dotyczy¢ okreslonego terytorium, czasu, moze miec
tez charakter absolutny.

Licencja moze zawiera¢ postanowienie, w ktérym licencjodawca zobo-
wigzuje sie do niekorzystania z rozwigzania przez czas trwania umowy
licencyjnej (licencjobiorca uzyskuje wtedy petna wytgcznos¢ na uzywa-
nie przedmiotu umowy).

Prawo witasnosci przemystowej przewiduje mozliwos¢ udzielenia licen-
¢ji otwartej (art. 80), ktéra oznacza udostepnienie rozwigzania kazde-
mu, kto ztozy stosowne oswiadczenie i zgodzi sie na pfacenie opfaty
licencyjnej. Istota licencji otwartej najczesciej polega na tym, ze udo-
stepnia sie rozwigzanie, ktérego sam wynalazca nie moze zagospoda-
rowac, albo udostepnia sie w ten sposdb pewien standard, ktory jest
korzystny dla udzielajacego licencji (np. licencja otwarta na standard
kompresji pliku muzycznego, wykorzystywanego przez wytwornie li-
cencjodawcy).

Umowy licencyjne dotyczace know-how, baz danych itp. sg konstru-
owane podobnie jak rozwigzania praw autorskich.

W zafgczniku 4 przedstawiono przyktad umowy licencyjnej, niewytacz-
nej i petnej.

5.4. Dokumenty o zachowaniu poufnosci

Jak juz wspominano, zachowanie poufnosci ma zasadnicze znaczenie
w zakresie prowadzonych badan i prac zwigzanych z wiasnoscia inte-
lektualng, dla ewentualnego dochodzenia roszczen z tytutu naruszenia
praw do débr niematerialnych. Podjecie podstawowych $rodkéw za-
chowania tajemnicy jest warunkiem stosowania wskazanego wczesniej
art. 11 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Takze dla wykorzy-
stania narzedzi przedstawionych w art. 721 Kodeksu cywilnego koniecz-
ne jest wykazanie, ze podjeto pewne dziatania ochronne, wskazujac na
poufny charakter informacji. Przepis ten umozliwia uzyskanie odszko-
dowania w przypadku naruszenia tajemnicy negocjacji. W zataczniku 5
zamieszczono przyktad oswiadczenia o zachowaniu tajemnicy.
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Zakonczenie

W zamierzeniu autoréw niniejsze opracowanie ma na celu uporzad-
kowanie zagadnien, dotyczacych prostego zarzadzania dobrami nie-
materialnymi w procesie ich tworzenia i transferu. Po zapoznaniu sie
zpracy, czytelnik powinien umie¢ zidentyfikowac rodzaj dobra, kierunek
poszukiwania instrumentéw ochrony, potencjalne modele zarzadzania.
Podane przez nas wiadomosci wystarczajg dla typowych, niewielkich
projektéw, co pozwoli na zaoszczedzenie wydatkéw zwigzanych z sie-
ganiem po zewnetrzne porady. Mamy nadzieje, ze poruszone powyzej
zagadnienia pozwola takze na zorientowanie sie, kiedy problem wy-
kracza poza granice samodzielnego dziatania i wymaga siegniecia po
opieke profesjonalisty.

Zarowno wypracowane w Polsce narzedzia z zakresu zarzadzania,
jak i rozwiagzania prawne sg uksztatltowane na najwyzszym swiatowym
poziomie. To nie brak instrumentéw, lecz niewiedza albo nieumiejet-
nosc¢ ich wykorzystania moga stanowic bariery w transferze technologii.
Mamy nadzieje, ze ta praca przynajmniej w pewnym stopniu pomoze
w przetamywaniu takich barier.
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Zatacznik 1.
Umowa o wykonanie prac badawczych

Zawartaw dniu .........coeeenininnnen.
miedzy Przedsiebiorstwem ZZZ w X zwanym dalej Zlecajagcym badania
a Stanistawem Kowalskim zwanym dalej Wykonawca.

§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce prac ba-
dawczych dotyczacych wytwarzania obudéw maszyn liczacych
z materiatéw wtdrnych, zgodnie z zatgcznikiem do niniejszej umo-
wy, w okresie 24 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

2. Wynagrodzenie z tytutu wykonania umowy wyniesie 200 000
(dwiescie tysiecy) ztotych i bedzie ptatne w terminie 14 dni od dnia
odebrania ukoriczonych wynikéw prac badawczych.

3. Koszty prowadzenia prac badawczych ponosi w catosci Wykonawca.

§2

Wykonawca zobowigzuje sie przenie$¢ na Zlecajgcego badania wszelkie
prawa do dobr niematerialnych, w tym takze know-how, i wyniki badan
uzyskane w zwigzku z wykonywaniem umowy, a ponadto materiaty, ry-
sunki techniczne, obliczenia i wszelkg dokumentacje z nimi zwigzana.

§3

Strony zgadzajg sie, ze wytgcznym uprawnionym do débr niematerial-
nych uzyskanych w toku realizacji niniejszej umowy bedzie Zlecajacy
badania.

§4

Wykonawca zobowigzuje sie nie upublicznia¢ wynikéw badan w posta-
ci publikacji, prezentacji, materiatu z wyktadu itp., a takze powstrzymac
sie od wszelkich innych dziatan, ktére mogtyby stanowié¢ przeszkode
w uzyskaniu praw wylacznych przez Zlecajacego badania. Wykonaw-
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ca moze powotywac sie na wykonanie prac objetych niniejszag umowa
w swoich materiatach reklamowych, promocyjnych i podobnych dopie-
ro z chwilg catkowitego wykonania umowy.

§5

Wykonawca zobowigzuje sie przekazywac wszelkie dane oraz informa-
cje niezbedne do uzyskania ochrony wytacznej dokonanego dobra nie-
materialnego oraz wspdtpracowad w tym zakresie ze Zlecajagcym bada-
nia reprezentowanym przez Kierownika do spraw wdrozen Wiadystawa
Malinowskiego.

§6

Wykonawca zobowiazuje sie do nieujawniania osobom trzecim informa-
¢ji poufnych przekazanych przez Zlecajacego badania oraz uzyskanych
w toku realizacji niniejszej umowy. Za poufne uwaza sie te informacje,
ktére zostaty odpowiednio oznaczone przez Zlecajgcego badania.

§7

Wykonawca zobowiazuje sie do wykorzystania informacji poufnych,
prébek, materiatéw inkorporujacych dobro niematerialne itp., ktérych
wiascicielem jest Zlecajacy badania, tylko na uzytek realizacji niniejszej
umowy. Wykonawca zobowiazuje sie nie przekazywac osobom trzecim
wyzej wymienionych informacji i materiatow.

§8

W wypadku naruszenia postanowien niniejszej umowy, a w szczegolno-
$ci w wypadku naruszenia postanowien §82, 4, 5, 6, 7, Zlecajacy bada-
nia ma prawo do kary umownej od Wykonawcy w kwocie 100 000 (sto
tysiecy) ztotych. Zaptata kary umownej nie wyklucza dochodzenia na
zasadach ogdlnych odszkodowania za szkode przekraczajaca wysokos$¢
kary umownej.

Podpis Zlecajacego badania Podpis Wykonawcy



Zatacznik 2.

Umowa o przeniesienie praw do débr niematerialnych
zawarta w dniu 2 stycznia 2011 r. w Mlawie

miedzy Stanistawem Malinowskim zwanym dalej Tworca
a Zaktadem Produkcji Tramwajéw Sp. z 0.0. w Mfawie, reprezentowa-
nym przez prezesa zarzadu, zwanym dalej Zaktadem.

§1

Twérca oswiadcza, ze ma wytgczne prawo do dobra niematerialnego,
bedacego przedmiotem niniejszej umowy i moze nim swobodnie roz-
porzadzac bez naruszenia praw osob trzecich.

§2

Przedmiotowe dobro wtasnosci przemystowej stanowi wynalazek doty-
czacy awaryjnego hamulca tramwajowego, opatentowany w Urzedzie
Patentowym RP pod numerem XXXXX.

§3

Tworca przenosi, Zaktad nabywa prawo do opisanego powyzej dobra
wiasnosci przemystowej.

§4

Strony ustalaja wynagrodzenie twércy w wysokosci 200 000 (dwiescie
tysiecy) ztotych.

§5

W wypadku uzyskania korzysci majatkowych przez Zakfad z tytutu uzy-
wania przedmiotowego dobra wtasnosci przemystowej, do celéw wia-
snej dziatalnosci gospodarczej Tworcy przystuguje dodatkowe wyna-
grodzenie, w kwocie 50 000 zt za kazdy rok wykorzystywania wynalazku,
jednakze nie dtuzej niz za 5 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.
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§6

Twdrca zaswiadcza, ze niniejsza umowa nie narusza praw osob trzecich
aninie pozostaje w sprzecznosci zinnymi umowami, majacymiza przed-
miot niniejsze dobro niematerialne. W szczegdélnosci Twérca oswiadcza,
ze nie udzielit na wynalazek licencji, nie sprzedat go innej osobie i nie
pozostaje w zadnym sporze co do tego wynalazku z osobami trzecimi.

§7

Twérca zobowigzuje sie do zachowania poufnosci informacji zwigza-
nych z przekazywanym dobrem niematerialnym, a takze do powstrzy-
mania sie od wszelkich innych dziatan, ktére mogtyby stanowi¢ prze-
szkode w korzystaniu z praw wytgcznych przez Zaktad.

§8
Tworca zobowiazuje sie przekazywac wszelkie dane oraz informacje

niezbedne do korzystania z dobra oraz wspotpracowac z Zaktadem
w tym zakresie.

§9

Twdrca zobowiazuje sie nie rosci¢ zadnych praw majatkowych wzgle-
dem przekazanego dobra, poza wynikajacymi z niniejszej umowy.

§10
Zakfad zobowiazuje sie wymienia¢ Twoérce w materiatach reklamowych,
promocyjnych i innych, odnoszacych sie do przedmiotowego dobra
niematerialnego.

§11

Twérca ma prawo korzystac z przedmiotowego dobra w sposéb nieod-
ptatny do celéw naukowych i dydaktycznych.

80 Podpis Tworcy Prezes Zarzadu Zaktadu



Zatacznik 3.

Umowa o przeniesienie praw do dobra wtasnosci przemystowej
na rzecz Twércy zawarta w dniu 12 stycznia 2011 r.

miedzy Wtodzimierzem Malinowskim, bedacym pracownikiem Uniwer-
sytetu Milanowskiego w Milanéwku zatrudnionym w Katedrze Organi-
zacji Pracy, zwanym dalej Tworca

a uprawnionym do dobra wtasnosci przemystowej Uniwersytetem Mila-
nowskim w Milanéwku, zwanym dalej Uniwersytetem

§1

Przedmiotem niniejszej umowy jest schemat wdrozenia systemu pracy
wielozmianowej, opisany w zatgczniku do niniejszej umowy.

§2

Uniwersytet oswiadcza, ze jest uprawniony do dobra niematerialnego,
bedacego przedmiotem niniejszej umowy i moze nim swobodnie roz-
porzadzac bez naruszenia praw 0séb trzecich. W szczegélnosci dobro
nie jest przedmiotem sporu z osobami trzecimi, nie jest przedmiotem
licencji ani uméw rozporzadzajacych.

§3

Uniwersytet przenosi, a Twérca nabywa prawo do przedmiotowego do-
bra wiasnosci przemystowe;j.

§4

Strony ustalajg wynagrodzenie twércy w wysokosci 5000 (piec tysiecy)
ztotych.

§5

W przypadku uzyskania korzysci majatkowych przez Twoérce z tytutu eks-
ploatowania przedmiotowego dobra wtasnosci przemystowej, Uniwer-
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sytetowi przystuguje 15% uzyskanych korzysci pomniejszonych o koszty
poniesione przez Tworce w zwigzku z ochrong i komercjalizacjg dobra.

§6

W wypadku ubiegania sie o ochrone prawng krajowa badz miedzyna-
rodowa na przedmiotowe dobro, Uniwersytet zobowigzuje sie do za-
chowania poufnosci informacji zwigzanych z przekazywanym dobrem
niematerialnym, a takze do powstrzymania sie od wszelkich innych
dziatan, ktére mogtyby stanowi¢ przeszkode w uzyskaniu praw wytacz-
nych przez Tworce.

§7

Uniwersytet zobowigzuje sie nie rosci¢ zadnych praw majgtkowych wo-
bec przekazanego dobra, poza wynikajacymi z niniejszej umowy.

§8

Twdrca zobowigzuje sie wymienia¢ Uniwersytet jako miejsce dokonania
dobra we wszelkich publikacjach, odnoszacych sie do przedmiotowe-
go dobra niematerialnego, a takze w kazdym przypadku implementacji
systemu w praktyce.

§9

1. Uniwersytet ma prawo korzysta¢ z przedmiotowego dobra w spo-
sOb nieodptatny do celéw naukowych oraz dydaktycznych w zakre-
sie, w jakim nie przeszkodzi to Twdrcy chronié przedmiotowego do-
bra jako know-how, albo w ubieganiu sie 0 ochrone prawna krajowa
badz zagraniczna.

2. W wypadku ubiegania sie przez Twérce o ochrone prawng i nie-
objecia dobra klauzulg poufnosci, powyzsze prawo korzystania
z dobra zostaje wylaczone do czasu uzyskania ochrony lub upra-
womocnienia decyzji Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polski
o odmowie udzielenia ochrony.

Podpis Tworcy Podpis osoby upowaznionej przez Uniwersytet



Zatacznik 4.

Umowa licencyjna
Zawarta w dniu 15 grudnia 2010 .

miedzy Uniwersytetem Ekonomicznym w todzi, reprezentowanym
przez Petnomocnika do Spraw Komercjalizacji, Stanistawa Nowaka,
zwanym dalej Licencjodawca a

Technologia sp. z 0.0. w todzi reprezentowang przez Wtadystawa Mali-
nowskiego zwang dalej Licencjobiorca

§1

1. Licencjodawca oswiadcza, ze posiada patent na wynalazek dotycza-
cy szklanych opakowan prézniowych do artykutéw spozywczych,
zarejestrowany w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polski pod
znakiem XXXXXXX. Okres ochronny trwa do dnia 17 stycznia 2020 r.

2. Licencjodawca oswiadcza, ze opisany patent nie jest obcigzony pra-
wami 0séb trzecich, nie jest przedmiotem sporu z innymi osobami,
a ponadto jest uprawniony do korzystania z patentu w sposéb okre-
$lony w niniejszej umowie.

§2

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na uzywanie opaten-
towanego rozwigzania w petnym zakresie jego dziatalnosci gospo-
darczej.

Licencja ma charakter niewytaczny.

3. Licencja zostaje udzielona na czas oznaczony do dnia 15 grudnia
2015r.

4. Po uptywie terminu wskazanego w ust. 3 umowa moze by¢ przedtu-
zona za zgoda stron na kolejny okres do dnia 15 grudnia 2017 r.

5. Licencjobiorca nie ma prawa do udzielania dalszych licencji.

§3

1. Wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy wyniesie 100 000 (sto ty-
siecy) ztotych rocznie i bedzie ptatne do dnia 15 stycznia kazdego 83
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roku za rok poprzedzajacy.

2. W wypadku nieuregulowania optaty za kolejny okres trwania umo-
wy Licencjodawca wezwie Licencjobiorce do zaptaty, wyznaczajac
mu dodatkowy 14-dniowy termin. W przypadku bezskutecznego
uptywu terminu Licencjodawca moze odstgpi¢ od umowy.

§4

Licencjobiorca ma obowigzek powiadomienia Licencjodawce o wszel-
kich naruszeniach praw patentu, w tym o wykorzystywaniu go przez
osoby trzecie. W wypadku wykorzystywania patentu przez osoby trzecie
Licencjodawca moze upowazni¢ Licencjobiorce do samodzielnego do-
chodzenia wszelkich praw, w tym odszkodowania, od naruszajacego.

§5

1. Licencjodawca ma prawo odstapi¢ od umowy w wypadku:
+ nieprzystapienia przez Licencjobiorce do wykorzystywania wynalaz-
ku w terminie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
« wykorzystywania wynalazku sprzecznie z interesami Licencjodawcy,
2. Licencjobiorca ma prawo odstapi¢ od umowy w wypadku nieprze-
kazania przez Licencjodawce informacji koniecznych do uzywania
patentu w terminie 2 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Podpis Licencjobiorcy  Podpis osoby upowaznionej przez Uniwersytet



Zatacznik 5.

Oswiadczenie o zachowaniu tajemnicy
zlozone w dniu 15 grudnia 2010 r. w Ltodzi

W zwigzku z wykonywaniem przez Stanistawa Kowalskiego badan na
rzecz Uniwersytetu Z w Y badan, obejmujacych opracowanie modelu
wiréwki naddzwiekowej, zostaje ztozone nastepujace oswiadczenie.

a. Stanistaw Kowalski zobowigzuje sie do zachowania w tajemni-
cy wszelkich informacji uzyskanych od Uniwersytetu Z w zwigzku
z wykonywaniem badan, w szczegélnosci do tego, ze ich nie wyko-
rzysta ani nie ujawni osobom trzecim.

b. Stanistaw Kowalski oSwiadcza, ze tajemnica dotyczaca informacji
zostanie dochowana przez wszystkie osoby z nim wspétpracujace,
na zasadach wskazanych w niniejszym os$wiadczeniu.

c. Zainformacje objete tajemnicg uznaje sie wszelkie informacje ozna-
czone w odpowiedni sposdb przez Uniwersytet Y.

d. Stanistaw Kowalski zobowigzuje sie do zwrotu wszelkich nosnikéw,
zawierajacych informacje poufne w terminie 7 dni od dnia odbioru
wynikéw badan. Obowigzek obejmuje wszelkie kopie, opracowa-
nia, notatki i inne nosniki oraz dokumenty, zawierajace informacje
objete tajemnica.

e. Obowiazek zachowania tajemnicy wigze przez okres 5 lat od daty
ztozenia niniejszego oswiadczenia.

f. W wypadku jakiegokolwiek naruszenia zobowigzania, wynikajace-
go z niniejszego oswiadczenia, Uniwersytet Y moze zada¢ od Sta-
nistaw Kowalski kary umownej w wysokosci 20 000 (dwadziescia
tysiecy) ztotych. Zaptata kary umownej nie wyklucza dochodzenia
dalszego odszkodowania na zasadach ogélnych.
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SKUTECZNE OTOCZENIE INNOWACYJNEGO BIZNESU

Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu to inicjatywa Polskiej Agen-
¢ji Rozwoju Przedsiebiorczosci (PARP), ktéra ma na celu wspieranie rozwoju
osrodkéw innowacji, czyli parkéw i inkubatoréw technologicznych, centréw
innowacji i centréw transferu technologii, akademickich inkubatoréow przed-
siebiorczosci oraz sieci aniotéw biznesu i funduszy kapitatu zalagzkowego. Do-
$wiadczenia Swiatowe wskazuja, ze tego typu podmioty silnie wpisujg sie we
wspotczesng logike rozwoju ekonomiczno-spotecznego, stanowiac infrastruk-
ture gospodarki wiedzy. Umozliwiaja one przede wszystkim zblizenie nauki do
biznesu, a tym samym poprawe warunkéw dla innowacyjnej przedsiebiorczo-
$ci, transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Odgrywaja kluczowa role
w budowie efektywnego systemu innowacji w wymiarze krajowym, jak i po-
szczegOlnych regionow.

Kompetentne i profesjonalne zaplecze instytucjonalne moze efektywnie
wspiera¢ innowacyjng przedsiebiorczos¢ oraz procesy transferu technologii
i komercjalizacji wiedzy. Osrodki innowacji powinny stymulowac powstawanie
i rozwdj nowych innowacyjnych firm, wspotprace pomiedzy przedsiebiorstwa-
mi a uczelniami, jak réwniez pomiedzy samymi przedsiebiorstwami, przyczy-
niajac sie do budowy gospodarki opartej na wiedzy. Funkcja tych instytucji jest
$wiadczenie specjalistycznych ustug proinnowacyjnych, z reguty nie dostep-
nych na rynku.

W Polsce dziata ponad 240 réznego rodzaju instytucji zajmujacych sie wspar-
ciem rozwoju innowacyjnego biznesu, ale ich dziatalnos¢ czesto jednak nie jest
dostatecznie profesjonalna i odbiega od swiatowych standardéw. Osrodki in-
nowacji borykaja sie w polskich warunkach ciagle z wieloma problemami.
Inicjatywa PARP zaktada wzmacnianie potencjatu i kompetencji osrodkow
innowacji oraz ksztattowanie dogodnych warunkéw dla poprawy innowacyj-
nosci polskiej gospodarki. W pierwszym etapie prac zdefiniowano elementy
sktadajace sie na polski system transferu technologii i komercjalizacji wiedzy
(STTIKW) oraz okre$lono jego sity motoryczne i bariery'.

Wzmacnianie osrodkéw innowacji w Polsce jest realizowane poprzez szerokie
spektrum dziatann tworzacych dogodne warunki dla rozwoju otoczenia inno-
wacyjnego biznesu, obejmujace:

- opracowanie zestawu rekomendacji zmian w polskim STTiKW?, uporzadko-

! Wyniki prac zawiera publikacja — System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - sify motoryczne i bariery, pod red. KB. Matusiak,

J. Gulinski, PARP, Poznan—t.6dz-Wroctaw-Warszawa 2010, 5. 51
2 Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, pod red. K B. Matusiak, J. Guliriski, PARP, Warszawa 2010, s. 166



wanych w spdéjne kategorie propozycji dziatan i instrumentéw w zakresie:
systemowo-strukturalnym, regulacyjnym, instytucjonalnym i organizacyj-
nym, $wiadomosci i kultury innowacji oraz kompetencji kadr dla innowacyj-
nej gospodarki;

« rozwoj kompetencji i wzmocnienie skutecznosci funkcjonowania osrodkéw
innowacji poprzez przygotowanie, organizacje i obstuge spotkan, semina-
riow, krajowych i zagranicznych wyjazdéw studyjnych oraz opracowanie
podrecznikéw, broszur, prezentacji, audycji audio i video dotyczacych réz-
nych aspektéw funkcjonowania osrodkéw innowacji i rozwoju ustug proin-
nowacyjnych;

- utworzenie internetowej bazy zagranicznych i krajowych dobrych praktyk’,
pokazujacej ciekawe mechanizmy funkcjonowania osrodkéw innowacji oraz
form ustug proinnowacyjnych, wartych upowszechnienia w polskich warun-
kach;

« popularyzacje problematyki innowacji i komercjalizacji wiedzy, zwiekszenie
$wiadomosci opinii publicznej oraz wkadz samorzadowych i rzagdowych o roli

i miejscu o$rodkéw innowacji w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.
Szczegdtowe informacje o inicjatywie, jak i planowanych dziataniach:

skuteczneotoczenie@parp.gov.pl

www.pi.gov.pl/bios

3 httpy//www.pi.gov.pl/bin-debug/
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