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ZARZADZANIE WEASNOSCIA INTELEKTUALNA
(TWORZONA W PROJEKTACH BADAWCZYCH)

Niniejszy referat jest oparty na opracowaniu autora, ktdére stanowito rozdziat
w pracy zbiorowej pod redakcjg A. H. Jasinskiego pt. Zarzgdzanie transformacja wynikow
badari naukowych do zastosowari praktycznych'. Praca ta byla rezultatem koricowym
projektu badawczego zrealizowanego w ramach Programu Wieloletniego PW-004 ,Do-
skonalenie systemow rozwoju innowacyjnosci w produkcji i eksploatacji
w latach 2004-2008", ktéry byt koordynowany przez Instytut Technologii Eksploatacji
— Panstwowy Instytut Badawczy w Radomiu.

Nowe rozwigzanie naukowo-techniczne wywotuje okreslone implikacje prawne,
takie jak:

— kwestie ochrony prawnej (tylko to nas tu interesuje),

— pozostate konsekwencje prawne transformacji wyniku badan w innowacje, kté-
re sg lub mogg by¢ nastepujace: odpowiedzialnos¢ za produkt, ryzyko prawne,
ochrona konsumenta i konkurencji, naruszenia prawa.

Mozna zatem powiedzie¢, ze innowacja potrzebuje dobrego prawnika, zas na-
ukowiec, zespot badawczy, instytut, angazujacy sie w komercjalizacje swojego osiggnie-
cia, potrzebujg dobrego oparcia prawnego.

Ochrona prawna odgrywa dzisiaj szczegolng role w przypadku sektoréw wyso-
kiej techniki (Aigh-technology), takich jak np. farmaceutyki, biotechnologie, technologie
informacyjne, narzedzia medyczne i naukowe, zaawansowane materialy. Rezultatem
projektdw badawczych zrealizowanych w tym programie jest przede wszystkim nowa
wiedza (naukowo-techniczna). Nie ulega watpliwosci, iz powinna by¢ to wiedza odpo-
wiednio chroniona.

Ochronie prawnej z koniecznoscig rejestracji podlegajg rozwigzania techniczne,
a takze oznaczenia (znaki towarowe), natomiast bez potrzeby rejestracji — niejako auto-
matycznie — podlegajg ochronie utwory (np. publikacje naukowe) i programy kompute-
rowe. Te pierwsze chroni prawo wiasnosci przemystowej; te drugie — prawo autorskie
i prawa pokrewne. Razem sktadajg sie na tzw. prawa wiasnosci intelektualnej. Dodajmy
jeszcze, ze ochronie prawem autorskim podlegajg réwniez bazy danych, bedace utwo-
rami i niebedace nimi w rozumieniu prawa. Ochronie prawnej podlegajg takze oznacze-
nia geograficzne i topografie uktadéw scalonych, ktére mozna tu pomingc.

Chroni¢ mozna, a wtasciwie nalezy, przede wszystkim:

! Autor skfada tg drogg podziekowanie profesorowi Wiestawowi Kotarbie za wielce konstruktywne
uwagi do pierwszej wersji tekstu.
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— rozwigzania techniczne majace charakter wynalazku, wzoru uzytkowego lub
wzoru przemystowego!,

— znak towarowy (trade mark) w szerokim rozumieniu, czyli obejmujacy réwniez
znak ustugowy, marke handlowg, a nawet nazwe firmy,

— prawa autorskie (copyright),

— poufne know-how.

Do know-how zalicza sie’:

— informacje co do sposobu prawidtowego stosowania wynalazkéw oraz wzoréw
uzytkowych i przemystowych,

— inne wiadomosci i doswiadczenia o charakterze technicznym, nadajace sie bez-
posrednio do stosowania w produkgiji,

— informacje o charakterze organizacyjnym, dotyczace procesu produkcyjnego.

W Swiatowej literaturze ekonomicznej® problematyka ochrony wiasnoéci intelek-
tualnej (WI), a w szczegdlnosci ochrony patentowej, jest rozpatrywana zazwyczaj
z punktu widzenia firmy i traktowana jako instrument gry rynkowej (konkurencja, mono-
pol tworcy, bariery wejscia itd.). W gospodarce rynkowej patent jako instytucja, ktéra
chroni wynalazek?®, jest traktowany jako wazny element biznesu/przedsiebiorczoéci. Méwi
sie wrecz o produkcji wynalazkéw jako dziatalnosci gospodarczej angazujgcej okreslone
zasoby®. W przedsiebiorstwie wtasno$¢ intelektualna zaliczana jest do tzw. wartoéci nie-
materialnych i prawnych.

Powszechnie uwaza sie, ze patenty majg duze znaczenie ekonomiczne, a mia-
nowicie:
—  sg dobrym wskaZznikiem dynamizmu gospodarczego,
—  monitorujg $wiatowe trendy innowaciji,
—  sprzyjaja postepowi technicznemu,
— umozliwiajg przedsiebiorstwom zabezpieczenie rynkéw i osigganie przewagi
konkurencyjnej.

Zwraca sie uwage na dualng role patentu, ktory z jednej strony, chroni nowa
wiedze i jego wiasciciela/twdrce, a drugiej — utrudnia jej rozprzestrzenianie sie w spote-
czefistwie i gospodarce®, stanowi wiec bariere. Tymczasem wygenerowanie nowej idei
musi by¢ nagrodzone; te nagrode (zachete) ma zapewnic¢ wtasnie ochrona praw wiasno-
éci intelektualnej (PWI).

! Ich definicje podaje ustawa - Prawo wiasnoéci przemystowej, z 30.06.2000 roku, Dz.U. Nr 119
z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami.

2 Zob. T. Szymanek, Transfer wiasnosci intelektualnej i przemystowej, Wydawnictwo ZPP, Warszawa
1998.

3 Zob. np. E. Mansfield, Microeconomics Theory and applications, W W Norton, New York-London
1985; G. Rosegger, The economics of production and innovation, Pergamon Press, Oxford 1986;
P. Stoneman, The economic analysis of technology policy, Clarendon Press, Oxford 1987.

*W literaturze, uzywajac stowa patenty, czesto ma sie na mysli réwniez prawa chronigce wzory
uzytkowe i przemystowe.

> Zob. G. Rosegger, dz. cyt., s. 109,
6 Zob. E. Mansfield, dz. cyt,, s. 551.
7 Zob. G. Rosegger, dz. cyt., s. 115,
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Rowniez w literaturze z zakresu zarzadzania innowacjami i transferem techniki
(TT)! problematyka wiasnosci intelektualnej jest rozpatrywana gtéwnie z punktu widze-
nia przedsiebiorstwa oraz relacji miedzy przedsiebiorstwami. Tam, gdzie sie pisze
o transferze techniki/technologii, zawsze jest mowa o wtasnosci intelektualne;j.

Zasadniczym elementem oferty technologii — obok oceny technicznej i potencja-
tu komercyjnego — powinna by¢ wtasnie WI. W tym kontekscie formutuje sie pytania, na
ktére nalezy odpowiedzieé?:

1. Czy ta technologia jest chroniona patentem lub prawem ochronnym?
2. Jesli tak, to na jakich warunkach?
3. Kto jest jego whascicielem (osoba czy podmiot gospodarczy)?

Jak piszg autorzy TEMAGUIDE — ,,Przewodnika do zarzadzania technologig i in-
nowacjg dla przedsiebiorstw™, rola PWI jest zapewnienie, ze firma moze odnies¢ istotne
korzysci z innowacji.

Z uwagi na swoje olbrzymie znaczenie w rozwoju wspotczesnego przedsiebior-
stwa, wtasnosc intelektualna stata sie przedmiotem zarzadzania, a zarzadzanie WI stato
sie dzisiaj kluczowa ,,gateziq” zarzadzania technika.

W naszym przypadku (chodzi o PW-004), praktycznie wszystkie nowe rozwigza-
nia naukowo-techniczne powstaty w placéwkach badawczych. Tak wiec problematyka WI
dotyczy tutaj gtdwnie tych wiasnie jednostek. Stad zagadnienia zarzadzania wiasnoscia
intelektualng w przedsiebiorstwach musimy niejako przenies¢ i adaptowac¢ do warunkdéw
instytucji naukowych.

W tym kontekscie specyfika Programu Wieloletniego PW-004 polega na tym, ze
rozwigzania naukowo-techniczne powstawaty nie w przedsiebiorstwach, lecz w placow-
kach badawczych, a ponadto:

— sg wynikiem prac zespotowych, a nie indywidualnych twdrcéw,
— powstaty na podstawie umowy (zamdwienia) na prace badawczo-rozwojowe,
—  zostaty sfinansowane ze $rodkéw publicznych.

O konsekwencjach stad wynikajgcych bedzie mowa dalej.

Problematyka wtasnosci intelektualnej i jej ochrony byta i nadal jest niedocenia-
na, czesto wrecz lekcewazona zardwno przez przedsiebiorcow, jak i przez naukowcow.
Istnieje bardzo niska $wiadomos$¢ znaczenia ochrony PWI. Np. kwestia ochrony prawnej
WI praktycznie nie pojawita sie w odpowiedziach respondentdw w ramach badania an-
kietowego na temat transferu technologii, przeprowadzonego wsrdd polskich przedsie-
biorstw w 2005 roku®. Dopiero niedawno zaczeto u nas docenia¢ potencjalnie duze
znaczenie ekonomiczne wiasnosci intelektualnej i zarzadzania nig. Na przyktad:

1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci (PARP) w ramach Programu Operacyj-
nego ,Innowacyjna Gospodarka” rozpoczeta finansowe wspieranie dziatan w zakre-

1 Zob. K. Comerford, Managing technology and intellectual assets, CTM Books, Dublin 2003;
K. Pavitt et al.:, Managing innovation, Wiley, Chichester 1999; praca zbiorowa: 7emaguide. A guide
to technology management and innovation for companies, Cotec, Spain 1998.

2 Zob. K. Comerford, s. 127.
3 Zob. Temaguide, dz. cyt., s. ITI-79.

4 Zob. A. H. Jasifski, Bariery transferu techniki na rynku dobr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych, Wy-
dawnictwo Wydziatu Zarzadzania UW, Warszawa 2005.
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sie transferu techniki, w tym ochrony PWI (zob. ostatni punkt niniejszego opraco-
wania).

2. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego (MNiSzZW) w ramach Programu Opera-
cyjnego ,Kapitat Ludzki” ogtosito dwa konkursy otwarte na projekty dotyczace
ochrony wtasnosci intelektualnej (www.mnisw.gov.pl).

Ostatnio na przyktad zawigzane zostato u nas Partnerstwo dla Wypracowania
Standardow Zarzadzania Prawami Wihasnosci Intelektualnej, gdzie liderem jest Politech-
nika Warszawska. Do Partnerstwa przylgneta juz robocza nazwa w jezyku angielskim:
IPR Management Institute Poland.

Notabene, rdwniez w krajach wysoko uprzemystowionych w wielu przypadkach
patenty nie sg traktowane powaznie przez tych, ktdrzy podejmuja prace B+R!. To,
oczywiscie, nie moze by¢ usprawiedliwieniem dla zaniechan ze strony polskich naukow-
codw.

Obecnie w Polsce kwestie ochrony wiasnosci intelektualnej reguluje przede
wszystkim wspomniana ustawa - Prawo wiasnosci przemystowej (PWP) oraz Ustawa
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 04.02.1994 roku (Dz. U. Nr 24 z 1994 r.,
Z pozniejszymi zmianami). Problematyka PWI w Polsce jest: wielce aktualna, niezwykle
wazna, bardzo delikatna (drazliwa), trudna (skomplikowana) oraz kosztowna.

Jakie powinno$ci ma autor nowego rozwigzania technicznego?, np. wynalazku?:

1. Moze zgtosi¢ go do ochrony prawnej — gdyz tylko jemu przystuguje prawo do uzy-
skania takiej ochrony.

2. Musi niejako odstgpi¢ go pracodawcy — jesli rozwigzanie powstato podczas wykony-
wania obowigzkdw wynikajgcych z umowy o prace (tzw. wynalazek stuzbowy) lub
zamawiajgcemu projekt badawczy — jesli powstato podczas realizacji umowy o prace
B+R3. Wéwczas wiascicielem moze sta¢ sie podmiot gospodarczy (firma, placdwka
badawcza), a autorowi nalezy sie za to wynagrodzenie.

3. Ma prawo zaniecha¢ ujawnienia, a wiec i ochrony tego rozwigzania (stosunkowo
rzadkie przypadki) — jesli nie wystepuje przypadek 2).

Jesli kto$ zgtasza rozwigzanie do ochrony prawnej, to znaczy, ze widzi jego ko-
mercyjny potencjat. Nie oznacza to oczywiscie, ze komercyjny potencjat wynalazku jest
warunkiem zgtoszenia czy uzyskania ochrony. Przemys$lane opatentowanie wyniku badan
naukowych wskazuje posrednio na jego wysokg warto$¢ — w sensie jakosci, oryginalno-
$ci i nowoczesnosci tego rozwigzania. Patent (prawo ochronne) jest do pewnego stopnia
miarg skuteczno$ci wynikow badan. Trzeba zatem traktowaé go jako istotny wyznacznik
projektu badawczego. W ramach PW-004 przyjeto, ze ochrona wiasnosci intelektualnej
bedzie jedng z szesciu podstaw oceny potencjatu komercyjnego uzyskanych rezultatow
badan.

Jesli dane rozwigzanie powstaje wspdlnie z innym podmiotem, tj. przedsiebior-
stwem czy placowka badawczg, przed podjeciem prac nalezy zawrze¢ umowe o udziele-
niu pomocy. Moze to by¢ np. umowa konsorcjum, gdy kilku partneréw prowadzi prace
badawczo-rozwojowe i wdrozeniowe. Kluczowe kwestie do uwzglednienia w umowie
konsorcjum to*:

! Zob. P. Stoneman, dz. cyt., s. 116.

2 Sprawa troche komplikuje sie, gdy autorem rozwigzania jest zespdt naukowcow.
3 Chyba ze umowa stanowi inaczej.

* Temaguide, s. 111-84.
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— osoba kierujgca konsorcjum,

—  poufnosc,

— koszty i opfaty,

— komercyjna eksploatacja,

—  wiasnos¢ rezultatow,

— marketing, w szczegdlnosci promocja,
— potencjalne konflikty i negocjacje.

Umowy z wykonawcami, zawierane w ramach PW-004, zawieraty wprawdzie
zapisy dotyczace ochrony PWI, ale byly to zapisy troche ogdlnikowe, niezbyt precyzyjne.
Wspdtpracujac z réznymi partnerami, nalezy pamieta¢ o zawarciu umowy dotyczacej
PWI przy zatozeniu, ze zawsze moze wystgpi¢ konflikt intereséw podczas realizacji pro-
jektu lub w przysztosci. Wedtug przewodnika 7TEMAGUIDE, jest to najwazniejsza zasada
postepowania z patentami w przypadku wspdlnego prowadzenia projektu badawczo-
wdrozeniowego.

W procesie transformacji rozwigzan naukowo-technicznych do zastosowan prak-
tycznych szczegdlna jest rola tworcy i jego ochrona. Jesli ochrona taka mu przystuguje,
to, na podstawie Ustawy PWP, twdrcy udzielane mogg by¢ dwa rodzaje praw wy-
tacznych:

— prawa majatkowe — do uzyskania korzysci z eksploatacji chronionego rozwigza-
nia,

— prawa osobiste — do wymieniania go jako twdrcy rozwigzania w opisach, reje-
strach oraz innych dokumentach i publikacjach.

Ponadto ma on prawo do wynagrodzenia (w okreslonych przypadkach). Z punk-
tu widzenia twdrcy, najwazniejsze sg oczywiscie prawa majatkowe i tym sie najpierw
zajmiemy.

Rodzaj prawa wytgcznego i dtugos¢ okresu ochrony zalezg od typu rozwigzania,
a mianowicie:

Typ rozwiazania Rodzaj prawa wylacznego Okres ochrony
Wynalazek Patent 20 lat
Wz6r uzytkowy Prawo ochronne 10 lat
Wz6r przemystowy Prawo z rejestracji 25 lat
Znak towarowy Prawo ochronne 10 lat!

Jedli chodzi o wynalazki, wyréznia sie ich cztery kategorie?:

1. Sposoby — opisuje sie je poprzez podanie czynnosci, operacji, procesow oraz ich
kolejnosci i warunkéw, w jakich sie odbywajg, a takze podanie uzytych surowcow
badz narzedzi, urzadzen czy naczyn. Mozna je okresli¢ jako nowe technologie wy-
twarzania (produkcyjne).

2. Urzadzenia — charakteryzuje sie je dzieki podaniu ich cech konstrukcyjnych, usytu-
owania poszczegdlnych czesci urzadzenia wzgledem siebie oraz ich wzajemnego

1 Znak towarowy moze mie¢ okres ochrony (w procedurze miedzynarodowej) 20 lat, a ochrona mo-
ze by¢ odnawiana.

2 Na podstawie: Prawo wiasnosci przemystowej, U. Prominska (red.), Difin, Warszawa 2005, s. 42-
44.
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powigzania. Sg to wiec nowe maszyny i urzadzenia techniczne — zaréwno produk-
cyjne, jak i konsumpcyjne.

3. Produkty — charakteryzuje sie je poprzez wyszczegodlnienie sktadnikéw danej sub-
stancji, czyli poprzez okreslenie sktadu jako$ciowego z podaniem granicznych zawar-
tosci sktadnikow w uzyskanym produkcie. To zazwyczaj nowe materiaty, surowce
chemiczne i tym podobne wyroby.

4. Zastosowania — formutowane sg tak, jak kategoria sposobu.

Jesli chodzi o prawa osobiste, w zasadzie nie sg one ograniczone w czasie i —
w odrdéznieniu od praw majatkowych — nie podlegajg zrzeczeniu sie, zbyciu czy dziedzi-
czeniu. Stanowig swoistg wiez tworcy (autora) z jego rozwigzaniem'. W Polsce prawa
osobiste np. autoréw publikacji naukowych sg, niestety, czesto naruszane.

Wreszcie, zgodnie z ustawg PWP, twérca wynalazku czy wzoru uzytkowego lub
przemystowego ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z niego przez przedsie-
biorce - w sytuacjach, gdy prawo to przystuguje wtasnie przedsiebiorcy. Wéwczas, jesli
strony nie uzgodnity inaczej, wynagrodzenie to nalezy sie tworcy ,w stusznej proporcji”
do korzysci przedsiebiorcy i wyptaca sie je w catosci zaraz po uptywie roku od uzyskania
pierwszych korzysci z zastosowania tego rozwigzania.

W celu okreslenia potencjalnej wartosci wynalazku, m.in. dla ustalenia wysoko-
$ci tego wynagrodzenia, zalecane sg trzy metody wyceny: metoda analogii do licencji,
metoda okre$lenia wymiernych efektdw oraz metoda szacunku?.

Korzysci ze zmaterializowania sie rozwigzania naukowo-technicznego powinni
odnie$¢ — oprdcz przysztego uzytkownika/konsumenta — zaréwno producent, jak i tworca
tego rozwigzania. Kwestia podziatu korzysci jest trudna, a komplikuje sie jeszcze, gdy
projekt badawczo-wdrozeniowy realizowany jest przez kilku partneréw. Wtedy wtasnie
przydatna bedzie umowa pomocy lub odpowiedni zapis w umowie konsorcjum.

W naszym przypadku najwazniejsze sg korzysci dla autora/autoréw rozwigza-
nia, ktére mogg by¢ nastepujace:
— wzrost dochoddéw osobistych,
—  wiekszy dorobek naukowo-techniczny,
— renoma, stawa, uznanie,
— osobista satysfakcja.

Powinny by¢ one zaréwno zacheta, jak i nagrodg za dokonanie rozwigzania
kwalifikujgcego sie do przyznania ochrony prawnej. Sg jednak i negatywne aspekty
patentowania, a mianowicie:

1. Patent to swego rodzaju przepustka do tymczasowego monopolu, czyli uprzywilejo-
wanej pozycji jego wiasciciela na rynku.

2. Patentowanie ogranicza dostep do nowej wiedzy dla innych.

3. Patent moze stanowic¢ bariere dla transferu technologii.

4. Patentowanie moze wywotywac konflikty na tle prawa wiasnosci.

5. Wysokie sg koszty procedury patentowania zwiaszcza, gdy chcemy opatentowac
wynalazek za granica.

6. Dlugi jest czas oczekiwania na patent, np. w Polsce wynosi on zazwyczaj ok. 3 lat,

a nierzadko znacznie dituzej. Wynika to stad, ze wynalazki — podobnie jak wzory

1 Zob. W. Kotarba, Ochrona w#asnosci przemystowej w gospodarce polskiej, ,Orgmasz”, Warszawa
2000, s. 99.

2 Szerzej o tych metodach — zob. W. Kotarba, dz. cyt., s. 127-129.
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uzytkowe i znaki towarowe — przed udzieleniem ochrony podlegajg obowigzkowemu
badaniu formalnemu i merytorycznemu?. Dlatego w przypadku produktéw o krétkim
cylglu zycia rynkowego, ubieganie sie 0 ochrone prawng pozbawione jest racjonalno-
sci‘.

Patent to dla badacza swoista premia jako wartos¢ dodana (do) wynalazku,
powinna wiec by¢ dodatkowg zachetg do komercjalizacji patentowanego rozwigzania.
Rzecz jasna, posiadanie patentu nie gwarantuje komercjalizacji. Faktu uznania ochrony
prawnej nie nalezy wigzac z zezwoleniem na wytwarzanie produktu wedtug danego wy-
nalazku. Samo posiadanie ochrony nie upowaznia do podjecia dziatalnosci gospodarczej,
jezeli, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, konieczne jest uzyskanie odpowiednich ze-
zwolen, certyfikatdw itp. Z kolei brak ochrony w okresie, gdy trwa postepowanie zgto-
szeniowe, nie powinien mie¢ zadnego wplywu na decyzje (lub jej brak) o wdrozeniu
danego rozwigzania®. Zgtoszone do ochrony prawnej dobra korzystajg bowiem z tzw.
ochrony tymczasowej.

W trakcie postepowania odnosnie do ochrony wynalazkéw, nalezy pamietac

o pieciu zasadach®:

1. Utrzymuj wynalazek w tajemnicy, tzn. nie ujawniaj jego istoty, dopdki nie ztozysz
zgtoszenia patentowego.

2. Oznaczaj wszystkie rysunki, informacje, korespondencje i notatki ze spotkan z oso-
bami trzecimi jako ,poufne” (w przypadku, gdy ujawniasz istote wynalazku).

3. Jesli ujawniasz istote rozwigzania, przed ztozeniem zgtoszenia patentowego mozesz
ujawni¢ informacje tylko osobom, ktére sg wobec ciebie zwigzane klauzulg poufno-
sci.

4. Gdy oddasz do uzytku prace, ktora zawiera wynalazek, podejmij — jesli uznasz za
celowe — starania zmierzajgce do uzyskania patentu.

5. Sprawdzaj, czy nie nastgpito jakiekolwiek naruszenie Twojego patentu, a w razie
zauwazenia takiego przypadku, niezwtocznie podejmij odpowiednie dziatania praw-
ne.

Podobnymi zasadami nalezy sie kierowa¢ w postepowaniu dotyczacym ochrony
wzordw uzytkowych i przemystowych oraz znakéw towarowych.

Przed rozpoczeciem procedury zgtoszeniowej niezbedna jest tzw. analiza pa-
tentowa. Analiza danych patentowych dostarcza pozytecznych informacji dla réznych
obszaréw zarzadzania technologig. Moze znalez¢ wiele uzytecznych zastosowan bizneso-
wych, m.in. dla decyzji dotyczacych inwestowania w B+R. Informacja patentowa do-
starcza kompleksowej wiedzy o°:

— rozwigzaniach zgtoszonych do ochrony,

— rozwigzaniach, na ktore udzielone juz zostaty prawa wytaczne,

— aktualnym stanie prawnym chronionych rozwigzan,

— aktach normatywnych z zakresu ochrony wtasnosci przemystowej,

! Uzyskanie wzoru przemystowego wymaga tylko badania formalnego.
2 Zob. W. Kotarba, dz. cyt., s. 62.
3 Tamze, s. 100-101.

4 Zob. K. Szczepanowka-Koztowska, Jak chroni¢ marke?, cyt. za: A. Sosnowska i inni, Jak wdrazac
innowacje technologiczne w firmie. Poradnik dla przedsiebiorcow, PARP, Warszawa 2005, s. 197.

% Zob. strona Urzedu Patentowego w Polsce, www.uprp.gov.pl.
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— publikacjach i poradnikach o charakterze informacyjnym i metodycznym w tym
zakresie.

Jest ona dostepna zaréwno w sposob tradycyjny (na nosnikach papierowych),
jak i w sposob elektroniczny: on-fine i na no$nikach CD-ROM i DVD. Obecnie w naszym
kraju dziata 27 oérodkéw informacji patentowej, gtdwnie przy uczelniach.! Informacje
wynikajgce z analizy patentowej nalezy traktowaC jako strategiczne aktywa fir-
my/instytucji.

Zazwyczaj stosuje sie jedng z trzech technik analizy patentowej?:

— portfele patentowe na poziomie firmy/instytucji — chodzi tu gtéwnie
0 aktywnos¢ patentowq na tle konkurentéw,

— portfele patentowe na poziomie technologicznym — w odniesieniu do réznych
technologii stosowanych w przedsiebiorstwie,

— prognozowanie techniczne — wskazniki patentowe sg uzytecznym narzedziem
przewidywania kierunkéw rozwoju technologii.

Zatdzmy, ze rozwigzanie zostato opatentowane (uzyskato prawo ochronne lub
prawo z rejestracji). Wowczas jego witasciciel ma pie¢ potencjalnych opcji, a miano-
wicie moze®:

1. Postarac sie zdobyc¢ niezbedny kapitat i zatozy¢ wlasng firme, cho¢ moze to uczynic
jeszcze przed opatentowaniem.

2. Sprzedac komus patent za jednorazowa optata.

3. Udzieli¢ licencji na ten wynalazek za obietnice okresowych honoraridéw z tytutu jego
komercjalizacji.

4. Wnies$¢ go jako wktad (aport) do spdiki lub innego przedsiebiorstwa.

5. Zdecydowac, ze na razie ani go nie wykorzysta, ani nie sprzeda; chodzi o jego za-
mrozenie.

Hipotetycznie, autor rozwigzania naukowo-technicznego ma takie mozliwosci
réwniez wtedy, gdy nie zdecyduje sie na jego ochrone prawng, ale wéwczas pozbawia
sie wielu potencjalnych korzysci. Pominmy dalej opcje 5.

Ad. 1. W krajach wysoko rozwinietych zalozenie wtasnej firmy jest czesto
wykorzystywang opcja, zwtaszcza w przypadku badaczy autoréw nowych rozwigzan na-
ukowo-technicznych, ktdérzy po uzyskaniu patentu (prawa ochronnego lub z rejestracji),
albo nawet jeszcze przed, zaktadajg wlasne mate przedsiebiorstwa o duzym fadunku
B+R, tzw. firmy odpryskowe (spin-off firms)®.

Jesli chodzi o PW-004: z analizy 15 losowo wybranych zadan badawczych wyni-
ka, ze zaden z ankietowanych kierownikdw zadan nie myslat o zatozeniu witasnej firmy.
Okazuje sie jednak, iz przynajmniej jedna tego typu firma niebawem powstanie, co nale-
zy powita¢ z zadowoleniem. Mozna to traktowa¢ jako wzér godny nasladowania. Nie-
mniej pobudzanie ducha przedsiebiorczosci wérod wykonawcow projektdw badawczych
zrealizowanych w ramach PW-004 jest wielce aktualnym i waznym zadaniem.

! www.uprp.gov.pl/Polski/Osrodki+Informacji+Patentowej

2 Temaguide, s. I11-33-36.

3 Zob. G. Rosegger, s. 140.

4 Zob. A. H. Jasinski, Przedsiebiorstwo innowacyjne na rynku, KiW, Warszawa 1992, s. 109.
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Ad. 2. Przeniesienie prawa wiasnosci przemystowej nastepuje najczesciej
w drodze umowy sprzedazy; rzadziej w gre wchodzi zamiana lub darowizna. W przypad-
ku sprzedazy patentu czy prawa ochronnego nalezy pamietaé m.in. o tym, zel:

1. WysokosS¢ zaptaty za przeniesienie prawa bywa uzalezniona od wartosci technicznej
i ekonomicznej rozwigzania, zakresu gwarancji jego sprawnosci technicznej oraz od
dodatkowych $wiadczen ze strony sprzedajacego, w szczegolnosci zas od zakresu
pomocy, jakiej ewentualnie udzieli on nabywcy przy korzystaniu z projektu wynalaz-
czego; wéwczas nalezy mu sie dodatkowe wynagrodzenie.

2. Prawo do patentu (prawo ochronne) moze by¢ zbyte nie tylko po ztozeniu zgtosze-
nia w Urzedzie Patentowym (UP), ale réwniez przed jego ztozeniem, np. przy zama-
wianiu prac badawczych.

3. Sprzedajgc prawo do patentu (prawo ochronne) jeszcze przed zgtoszeniem wynalaz-
ku czy wzoru uzytkowego do UP, przerzucamy obcigzenie ryzykiem na nabywce.

Ad. 3. Powszechnie stosowane jest udzielanie licencji, a wlasciwie jej sprze-
daz. Licencje mozna podzieli¢ na dwie podstawowe grupy: zwykie oraz szczegodlne,
w tym: licencja otwarta, dorozumiana i przymusowa.

Przedmiotem licencji zwyktej moze by¢ korzystanie z rozwigzania chronione-
go prawami wytgcznymi (patent, prawo ochronne, prawo z rejestracji) zaréwno juz uzy-
skanymi, jak i zgtoszonymi do ochrony, a takze — co warto zaznaczy¢ — korzystanie
Z rozwigzania niezgtoszonego do ochrony prawnej, stanowigcego tajemnice przedsiebior-
cy.

Jesli licencjodawca bedzie udzielat pomocy licencjobiorcy, nalezy w umowie li-
cencyjnej okresli¢ zakres tej pomocy i zasady odptatnosci za nig. Sg dwa podstawowe
sposoby ustalania optaty licencyjnej?:

— opfata ryczattowa (jednorazowa lub roztozona w czasie),
— optata uzalezniona od takich wielkosci, jak: ilos¢, obrét, zysk.

Przyjecie ryczaltu jest wygodniejsze, bowiem powoduje brak potrzeby prowa-
dzenia rachunkdw zwigzanych z ustalaniem w przysztosci optaty licencyjne;j.

Natomiast gdy chodzi o licencje otwarta to jest ona udzielana na podstawie
oswiadczenia o gotowosci udzielenia licencji ztozonego w Urzedzie Patentowym; jest ona
obowigzkowo rejestrowana w UP.

Licencja dorozumiana wynika z domniemania udzielenia licencji przez wyko-
nawce zleconych mu prac na rzecz zleceniodawcy. Dobrze nadaje sie wiasnie do specyfi-
ki prac B+R. Ustawa PWP stwierdza bowiem, ze jezeli umowa o wykonanie prac
badawczych nie stanowi inaczej, domniemywa sie, ze wykonawca prac udzielit zamawia-
jacemu licencji na korzystanie z wynalazkéw, wzoréw uzytkowych czy przemystowych,
zawartych w przekazanych wynikach prac. Instytucja licencji dorozumianej powinna pet-
ni¢ role wytacznie zabezpieczenia na wypadek braku postanowiet umownych w zakresie
dysponowania wynikami prac badawczych?.

Natomiast licencja przymusowa moze by¢ udzielona przez Urzad Patentowy
w szczegolnych przypadkach (zob. Ustawa PWP, art. 82-88).

! Zob. T. Szymanek, dz. cyt,, s. 16 i dalsze.
2 Zob. W. Kotarba, dz. cyt., s. 105.
3 Tamze, s. 107.
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Ad. 4. Mozliwo$¢ wnoszenia dobr niematerialnych, w tym chronionych prawem
wihasnosci przemystowej, jako wkiadéw do spoétek i przedsiebiorstw mieszanych jest
przewidziana odrebnymi przepisami, tj. w Ustawie o przedsiebiorstwach mieszanych
(Dz. U. Nr 32 z 1985 roku, z pozniejszymi zmianami) oraz w kodeksie handlowym. Trze-
ba przy tym pamieta¢, aby prawa i obowigzki stron byty Scisle okreslone w umowie doty-
Czacej wniesienia aportu.

Wiedza chroniona wymaga wiasciwego zarzadzania. Catoksztatt tej problematy-
ki przedstawit np. W. Kotarba'. Zaproponowat on pozadany model zarzadzania wiedza
chroniong w organizacji, ktéry — naszym zdaniem - moze by¢ wykorzystany w przedsie-
biorstwie, placéwce badawczej, innej instytucji. Rozszerzony 7-elementowy model zostat
przedstawiony w najnowszej pracy?, gdzie znajdujemy tez uproszczong wersje modelu
zarzadzania wiedzg chroniong, ktéry sktada sie z pieciu nastepujacych elementdw:

1. Identyfikacja wiedzy — identyfikacja wiedzy aktualnie chronionej i wiedzy, ktéra po-
winna podlega¢ ochronie.

2. Badanie zdolnosci ochronnej — przeprowadzenie oceny zdolno$ci ochronnej dla po-
szczegdlnych kategorii wiedzy; tu bySmy zaliczyli analize patentowa.

3. Pozyskiwanie wiedzy chronionej — przygotowanie zgtoszen do ochrony i przeprowa-
dzenie procedur uzyskiwania ochrony w trybie rejestracji oraz ustalenie zasad za-
chowania poufnosci (tajnosci) wiedzy i jej kreowanie.

4. Korzystanie z ochrony wiedzy — korzystanie z monopolu na wiedze chroniong oraz
korzystanie z systemdéw ochrony wiedzy, w tym w zakresie informacji o ochronie
wiedzy; tutaj w gre wchodzi m.in. informacja patentowa.

5. Ocena korzystania z wiedzy chronionej — obejmuje ona de facto piec rodzajow oce-
ny.

Jak wyglada postepowanie instytucji badawczych odnosnie do wiasnosci inte-
lektualnej w praktyce krajéw wysoko uprzemystowionych? Otdz, organizacje badawcze
potrzebujg kupowac i sprzedawac technologie i zwykle robig to na wczesnym etapie. Za-
ZWYyczaj ujawniajg i patentujg swoje rozwigzania w miare wczesnie w stosunku do mo-
mentu komercjalizacji, a licencji szukajg zanim zaawansujg wydatki na badania lub
opatentowanie. Komercjalizacja jest wiec tutaj swoistym kryterium dziatania®. Taki spo-
sdb postepowania jest godny nasladowania przez placéwki naukowe w Polsce.

Ochrona wiasnosci intelektualnej w dziatalno$ci badawczo-rozwojowej wymaga

rozpatrzenia nastepujacych kwestii:

1. Umowy dotyczace PWI nalezy zawierac jak najwczesniej (,,z gory”).

2. Obstuga prawna procesu transformacji wynikow projektu badawczego do praktyki
powinna rozpoczac sie juz w trakcie badan.

3. Powinny by¢ przeznaczone (wyasygnowane) srodki finansowe, m.in. na analize pa-
tentowa, certyfikacje i ochrone wtasnosci intelektualnej.

4. Nalezatoby pomysle¢ o dodatkowych zachetach finansowych dla badawczy, ,zachety
do komercjalizacji wynalazkéw powinny by¢ integralng czescig systemu funkcjono-
wania instytucji badawczych™.

! Zob. W. Kotarba, Zarzadzanie wiedzg chroniona w przedsiebiorstwie, ,,Orgmasz”, Warszawa 2001.

2 Zob. Ochrona wiedzy a kapitat intelektualny organizacji, W. Kotarba (red.), PWE, Warszawa 2006,
s. 84-86.

3 Zob. K. Comerford, dz. cyt., s. 139.

* Funding agency requirements and guideline for managing research generated intellectual property,
Forfas, Dublin 2006, s. 32. Jest to obszerny zestaw wskazdwek dla irlandzkich organizacji badaw-
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Skoro Program Wieloletni PW-004 zostat sfinansowany ze Srodkow publicznych,
wyniki poszczegdlnych PBZ-6w powinny byc¢:
—  szeroko publikowane!,
— dostepne dla publicznosci (szerszego ogétu),
— odpowiednio chronione,
— jak najszerzej komercjalizowane — dla zwiekszenia efektywnosci badan finanso-
wanych przez polskich podatnikow.

Skorzystajmy przy tym z do$wiadczen Irlandii. Otéz w 2004 roku zostat opubli-
kowany tam ,Narodowy kodeks praktyki zarzadzania wtasnos$cig intelektualng w ramach
badan finansowanych publicznie”, opracowany przez Irlandzka Rade ds. Nauki, Techniki
i Innowacji (ICSTI). Znajdujemy w nim m.in. 12 podstawowych zasad adresowanych
do instytucji prowadzacych badania za publiczne pienigdze®:

1. Kierownictwo jednostki badawczej powinno mie¢ dtugofalowg strategie w zakresie
zarzadzania wiasnoscig intelektualng i transferem technologii.

2. Instytutowe Biuro Transferu Technologii (BTT) powinno by¢ utworzone, a jego za-
kres obowigzkéw — jasno zdefiniowany i ogtoszony.

3. Formalne procedury i/lub nieformalne interakcje miedzy takim biurem a personelem
badawczym powinny by¢ wykorzystywane do identyfikacji nowych szans komercyj-
nych wynikajacych z wytworzenia odpowiedniej WI.

4. Formalna procedura wczesnego ujawniania przez personel badawczy pod adresem
BTT nowych idei czy odkry¢ o potencjalnej zdolnosci komercyjnej powinna by¢ opra-
cowana, ogtoszona i wdrozona.

5. Wszystkie ujawnienia nowych idei czy odkry¢ naukowych winny by¢ formalnie oce-
nione pod katem potencjatu komercyjnego.

6. Jesli podjeta zostata decyzja o rozpoczeciu procedury zgtoszeniowej, proces ten po-
winien byc rozpoczety jak najwczesniej i prowadzony w sposob profesjonalny przez
BTT przy zaangazowaniu odpowiednich wynalazcéw/badaczy.

7. Dziatania dotyczace transferu techniki muszg byé odpowiednio roztozone w czasie
miedzy partnerami; partnerstwo to powinno tworzy¢ wspomniane biuro oraz wyna-
lazcy/badacze i ewentualnie inwestorzy przemystowi.

8. Podczas transferu technologii szczegdlna uwaga powinna by¢ przywigzana do za-
chowania i zabezpieczenia know-how i materiatéw badawczych do dalszych badan.

9. Posiadanie wtasnosci intelektualnej powinno przystugiwac placdwce badawczej.

10. Instytucje naukowe powinny miec¢ i publikowa¢ polityke zachet, ktéra by wyjasniata
wszystkie kwestie finansowe zwigzane z wykorzystywaniem WI.

11. Powinna by¢ opracowana i wdrozona polityka i procedury dotyczace ewentualnych
konfliktdw interesdw.

12. Jasny system monitoringu i oceny powinien by¢ przygotowany i wdrozony dla zwiek-
szenia efektywnosci zarzadzania wiasnoscig intelektualng i transferem technologii.

Naszym zdaniem, wskazowki te majg petne zastosowanie w odniesieniu do pla-
cowek badawczych w Polsce, ktére notabene sa w wiekszosci instytucjami publicznymi.

czych w sprawie tego, jak majg postepowal w zakresie zarzagdzania WI, aby uzyska¢ wsparcie fi-
nansowe ze strony instytucji panstwowych.

! Nie zawsze tak by¢ musi, np. gdy rezultatem badan finansowanych ze $rodkéw publicznych jest
nowy rodzaj broni.

2 National code of practice for managing intellectual property from publicly funded research, ICSTI,
Dublin 2004.
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Jesli chodzi o postepowanie dotyczace wtasnosci intelektualnej tworzonej w ra-
mach PW-004 czy podobnych programéw badawczo-rozwojowych: z chwilg, gdy jest juz
pozytywny wynik zadania (projektu) badawczego, zalecany algorytm jest nastepujacy:
1. Prawo do posiadania powstatej wtasnosci intelektualnej przejmuje placowka badaw-
cza.

Placowka przeprowadza analize patentowa.

Jesli okaze sie, ze dane rozwigzanie ma tzw. zdolno$¢ patentowg (ochronng), pla-

cdwka nawigzuje kontakt z rzecznikiem patentowym, ktéry zgtasza je do ochrony.

4. Zespdt badawczy otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie z tytutu przejecia ich wyniku
przez placowke.

5. Zaraz po zgtoszeniu do Urzedu Patentowego, placéwka rozpoczyna intensywne po-
szukiwania potencjalnego klienta-nabywcy tego rozwigzania.

6. Gdy poszukiwania te zakonczg sie sukcesem, a dane rozwigzanie uzyska ochrone
prawng, placowka sprzedaje prawo do patentu (wzoru uzytkowego czy przemysto-
wego) lub udziela nabywcy licencji albo wnosi uzyskane prawo wytaczne jako aport.

7. Przedsiebiorca nabywa to rozwigzanie i od razu wystepuje do PARP-u o zwrot czesci
kosztéw nabycia wartosci niematerialnych.

8. W gre wchodzi réwniez opcja polegajaca na tym, ze placdwka wyraza zgode na za-
tozenie firmy odpryskowej przez badawcza/zespdt badawczy, ktéry byt tworca tegoz
rozwigzania.

9. Dopiero po zgtoszeniu tego osiggniecia naukowo-technicznego do ochrony prawnej
jest sens je opublikowa¢. Mozna, oczywiscie, publikowac informacje o tym rozwig-
zaniu, ale bez ujawniania jego istoty.

Obowigzujgce przepisy przewidujg trzy gtdwne procedury ochrony wiasnosci
przemystowej: (1) procedure krajowa, (2) procedure regionalng (w ramach europejskie-
go systemu patentowego) oraz (3) procedure w trybie PCT, czyli miedzynarodowego
uktadu o wspotpracy patentowej. Zalecamy takg procedure, ktdra zaktada rejestracje nie
tylko w Polsce. Procedura miedzynarodowa (2 lub 3) jest, oczywiscie, bardziej kosztow-
na, ale wtedy mozna wystgpi¢ do PARP-u o zwrot az do 70% kosztéw zgtoszenia wyna-
lazku, wzoru uzytkowego lub przemystowego. Co wiecej, bedzie on wéwczas chroniony
réwniez na terytorium naszego kraju, oczywiscie, jesli Polska zostanie wskazana przez
zgtaszajacego.

Na stronie internetowej Urzedu Patentowego (www.uprp.gov.pl) mozna znalez¢

2.
3.

m.in.:

— podstawowe informacje o przedmiotach chronionych w postepowaniu przed UP,

— formularze w postepowaniu,

— tabele optat w postepowaniu,

— poradnik wynalazcy — zasady sporzadzania dokumentacji zgtoszen wynalazkéw,
wzordw uzytkowych i przemystowych,

— metodyke badania zdolnosci patentowej,

—  zbiory informacji patentowe;j.

Aby uzyska¢ patent (prawo ochronne), trzeba bardzo starannie przygotowac
specyficzng dokumentacje. W postepowaniu zgtoszeniowym obowigzuje mndstwo wy-
mogow formalnych, m.in. dotyczacych takich drobiazgdw, jak rodzaj papieru czy wymia-
ry margineséw. Tak wiec nawet niewtasciwy margines moze dyskwalifikowac zgtoszenie.

Sprawe zgtoszenia rozwigzania do ochrony najlepiej jest powierzyé petnomocni-
kowi. Jest nim rzecznik patentowy, ktdry udziela stosownej pomocy. Urzad Patentowy
prowadzi liste rzecznikéw uprawnionych do wykonywania zawodu. Mozna réwniez zwré-
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ci¢ sie do kancelarii rzecznikdw patentowych zrzeszonych w Polskiej Izbie Rzecznikdw
Patentowych (www.rzecznikpatentowy.org.pl); kancelarie tego typu znajdujg sie we
wszystkich wojewddztwach.

Pomoc takg mozna otrzymac roéwniez ze strony innych instytucji, a przede
wszystkim od wspomnianych osrodkéw informacji patentowej (OIP) oraz niektorych cen-
trow transferu technologii (CTT) zrzeszonych w Stowarzyszeniu Organizatoréw Osrodkow
Innowagji i Przedsiebiorczosci w Polsce (SOOIPP). Obecnie jest 87 takich centrow we
wszystkich wojewddztwach. Ich liste zawiera ostatni raport SOOIPP?.

Pomoca stuzg takze niedawno utworzone instytucje, takie jak np.:

1. Mazowiecki Osrodek Patentowy (MOP), ktory jest wspodlng inicjatywag Fundacji Cen-
trum Innowacji FIRE oraz Kancelarii Rzecznikdw Patentowych WTS Patent
(www.mop.mazovia.pl).

2. Punkt Kontaktowy Inicjatywy Technologicznej MNiSzW przy Politechnice Warszaw-
skiej (b.weglinski@poczta.fm).

3. Fundacja Rozwoju Regionéw Proregio w Poznaniu (www.proregio.org.pl).

Natomiast pomoc finansowa, oprécz wspominanej wyzej, mozna uzyskaé w Pol-
skiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (w ramach Programu Operacyjnego ,Innowa-
cyjna Gospodarka”), ale przystuguje ona tylko przedsiebiorcom, w szczegdlnosci matym
i Srednim. W ramach Dziatan 4.1, 4.2 i 4.4, do kosztéw kwalifikujgcych sie do pokrycia
przez PARP (od 45 do 70%) zalicza sie wydatki na nabycie wartosci niematerialnych
i prawnych w formie patentéw, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicz-
nej. Ponadto przedsiebiorca moze uzyska¢ — na korzystnych warunkach — pozyczke
z Funduszu Pozyczkowego PARP, m.in. na zakup licencji krajowej lub zagranicznej (zob.
www.parp.gov.pl).

Reasumujac, dbanie o wiasciwg ochrone prawng lezy w interesie bada-
cza/zespotu, instytutu badawczego zainteresowanego wdrozeniem czy komercjalizacjg
swoich rozwigzan naukowo-technicznych. Zasadniczg kwestig jest tutaj umiejetne
zarzadzanie wiasnoscig intelektualna.

SUMMARY

The main aim of this paper is to show a peculiarity of management, especially
protection, of intellectual property, which is created in scientific institutions during carry-
ing out research projects. The following issues are here analysed: a role of intellectual
property protection, legal regulations, the essence of intellectual property management,
protection procedures. In conclusion, it is emphasized that a researcher/research
team/research institute, which is interested in implementation and commercialization of
their scientific-technological achievements, should also attach importance to the legal
protection of such achievements. The principal issue here is a skillful management of in-
tellectual property.

Translated by Andrzej H, Jasiriski

1 Zob. Osrodki innowacji i przedsiebiorczosci w Polsce, Raport-2007, K. B. Matusiak (red.), SOOIPP,
£6dz 2007.
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