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I. PRAWO PATENTOWE W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ

- analiza aktualnego stanu prawnego

WPROWADZENIE

Charakterystyczna cecha $wiatowego rozwoju jest zacieranie si¢ podzialu migdzy
nauka, a gospodarka. Oba te obszary coraz $cislej ze soba wspodlpracuja, a wyniki tej
wspolpracy sa coraz bardziej skomercjalizowane. Czasy, gdy uczeni z Berkeley,
odkrywcy technologii nuklearnego rezonansu magnetycznego, zadowolili si¢ uznaniem,
pozostawiajac komercyjne wykorzystanie opracowanej technologii General Electric
Corporation naleza do przesztosci. Mamy do czynienia ze zjawiskiem poszerzania si¢
komercyjnego charakteru wiedzy. Nauka staje si¢ uprzemystowiona — staje si¢
przemystem 1 pracuje dla przemyshu. Efektem tego zjawiska jest gwaltowne
przyspieszenie procesOw rozwoju przemystowego opartego na wciaz rosnacej
zaleznosci od wiedzy 1 informacji. Najbardziej rentowne staty si¢ galezie przemystu
bazujace na osiagnigciach wspolczesnych nauk przyrodniczych i informatyki, a rozwoj
tych dziedzin nauki jest coraz mocniej ksztaltowany przez popyt przemystu.

Rozw@j gospodarki opartej na wiedzy wptynal na wzrost znaczenia tzw. praw wilasnosci
intelektualnej. Patenty staly si¢ nie tylko jednym z podstawowych narzedzi gry
rynkowej, ale rowniez dogodnym przedmiotem transakcji, w ramach ktorych
realizowana jest wspOlpraca pomigdzy nauka a przemystem.

Pierwotna rola patentow sprawdzata si¢ do stymulowania rozwoju cywilizacji
technicznej poprzez tworzenie biblioteki rozwiazan technicznych, ktéra docelowo stanie
si¢ wiedza techniczna dostgpna dla wszystkich obywateli. Prawo patentowe umozliwia
uzyskanie udzielanego wtascicielowi wynalazku przejSciowego monopolu na
korzystanie z wynalazku w zamian za jego ujawnienie i umozliwienie nieograniczonego
korzystania z tego wynalazku przez inne osoby po wygasni¢ciu patentu. Jednoczes$nie
oznacza to, ze W czasie trwania ochrony patentowej uprawniony moze domagaé si¢
zaprzestania naruszania jego praw polegajacego na produkowaniu i wprowadzaniu do
obrotu towarow bedacych nasladownictwem jego wynalazku. Ponadto, w czasie trwania
ochrony patentowej moze on czerpa¢ zyski z udzielenia licencji, sprzedazy patentu, oraz
wykorzystywa¢ patent w inny sposob np. wnie$¢ go do spotki lub wykorzysta¢ do

ustanowienia zastawu.
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Inna zaleta opatentowania i publikacji wynalazku jest jego szerokie rozpowszechnienie
na calym $wiecie. Umozliwia to rozpropagowanie nie tylko samego wynalazku ale
takze informacji o jego wilascicielu, co moze utatwia¢ nawiazanie wspdlpracy z
osobami zainteresowanymi tym rozwiazaniem.

Poniewaz opatentowany wynalazek staje si¢ docelowo czg$cia stanu techniki, moze
stanowi¢ przedmiot badan i punkt wyjscia do dokonywania kolejnych innowacyjnych
rozwiazan. Rowniez z tego powodu w przypadku wynalazkéw uzyskiwanych w wyniku
badan finansowanych ze $rodkéw publicznych patenty powinny sta¢ si¢ jedna z

podstawowych form dokumentowania tych rozwiazan.

PODSTAWOWE POJECIA
W tej czgéci opracowania zgromadzone zostaty definicje podstawowych pojgc

zwigzanych z prawem patentowym.

Wynalazek
Wynalazkiem jest rozwiazanie o charakterze technicznym, ktére jest nowe, posiada
poziom wynalazczy i nadaje si¢ do przemystowego stosowania. Mozna wyrdzni¢ cztery

kategorie wynalazkow: produkty, urzadzenia, sposoby oraz zastosowania.

Patent

Na podstawie patentu nabywa si¢ prawo wylacznego korzystania z wynalazku w sposob
zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zakres
przedmiotowy patentu okreslaja zastrzezenia patentowe, zawarte w opisie patentowym.
Do wyktadni zastrzezen patentowych moga stuzy¢ opis wynalazku i rysunki. Czas
trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgloszenia wynalazku w Urzedzie

Patentowym.

Patent zalezny
Patenty zalezne dotycza przypadkow, w ktorych korzystanie z wynalazku
wykroczytoby w zakres wynalazku chronionego patentem wcze$niejszym. Uprawniony

z patentu zaleznego moze ubiegac si¢ o udzielenie licencji przymusowej obejmujacej
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wynalazek wczedniejszy, jezeli wynalazek chroniony patentem zaleznym wprowadza

istotny postgp techniczny o powaznym znaczeniu gospodarczym.

Patent dodatkowy

Uprawniony z patentu gldwnego moze uzyska¢ patent dodatkowy na ulepszenie lub
uzupehnienie wynalazku, ktére posiada cechy wynalazku, a nie moze by¢ stosowane
samoistnie. Mozna réwniez uzyska¢ patent dodatkowy do juz uzyskanego patentu

dodatkowego.

Zdolnosé¢ patentowa

Patenty sa udzielane — bez wzgledu na dziedzing techniki — na wynalazki, ktore sa

nowe, posiadaja poziom wynalazczy i1 nadaja si¢ do przemystowego stosowania. O

takich wynalazkach mowi sig, ze posiadaja one zdolno$¢ patentowa.

Za wynalazki nie uwaza si¢ w szczegolnosci:

—  odkry¢, teorii naukowych i metod matematycznych,

—  wytworow o charakterze jedynie estetycznym,

—  plandw, zasad i metod dotyczacych dziatalnos$ci umystowej lub gospodarczej oraz
gier,

- wytworow, ktérych niemozliwo$¢ wykorzystania moze by¢ wykazana w $wietle
powszechnie przyjetych i uznanych zasad nauki,

—  programéw do maszyn cyfrowych,

—  przedstawienia informacji.

Niezaleznie od spelniania powyzszych przestanek ustawa wyklucza mozliwos¢

patentowania pewnej grupy rozwiazan. Patentéw nie udziela si¢ na:

—  wynalazki, ktorych wykorzystywanie bytoby sprzeczne z porzadkiem publicznym
lub dobrymi obyczajami, przy czym nie uwaza si¢ za sprzeczne z porzadkiem
publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, Ze jest zabronione przez
prawo,

—  odmiany ro$lin lub rasy zwierzat oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roslin
lub zwierzat, przy czym przepis ten nie ma zastosowania do mikrobiologicznych

sposobow hodowli ani do wytwordéw uzyskiwanych takimi sposobami; sposob
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hodowli roslin lub zwierzat uznaje si¢ za czysto biologiczny, jezeli w catosci
sktada si¢ ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyzowanie lub selekcjonowanie,

—  sposoby leczenia ludzi i zwierzat metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi
oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzetach; przepis ten nie
dotyczy produktow, a w szczegdlnosci substancji lub mieszanin stosowanych w

diagnostyce lub leczeniu.

Nowos¢

Wynalazek uwaza si¢ za nowy jesli nie jest on czgscia stanu techniki, czyli ogdlu
wiedzy technicznej opublikowanej przed data dokonania zgloszenia patentowego.
Przestanka nowosci wynalazku podlegajacego opatentowaniu rozumiana jest jako
nowo$¢ w skali §wiatowej. Aby wynalazek zostal uznany za pozbawiony przymiotu
nowos$ci wystarczy nawet ujawnienie cech istotnych wynalazku przez jego tworcg w
formie artykutu w czasopismie naukowym lub w formie wyktadu na konferencji. Za

date bedaca podstawa do ustalenia nowos$ci rozwigzania uwaza si¢ date pierwszenstwa.

Pierwszenstwo

W przypadku zgloszenia do ochrony przez dwie roézne osoby tego samego lub
podobnego wynalazku ochrong uzyskuje ten zglaszajacy, ktérego zgloszenie bylo
wczesniejsze tj. posiada wczedniejsza date pierwszenstwa. Data decydujaca o
pierwszenstwie rozwigzania jest data ztozenia w Urzedzie Patentowym RP kompletnej
dokumentacji zglaszanego do ochrony rozwiazania, albo data pierwszego zgloszenia
wynalazku w zagranicznym Urzgdzie Patentowym kraju nalezacego do Konwencji
Paryskiej (co umozliwia dokonanie w ciagu roku tego samego zgtoszenia w innych
krajach nalezacych do Konwencji z zachowaniem jako daty zgloszenia daty zlozenia

zgloszenia w kraju pochodzenia — méwimy wtedy o tzw. pierwszenstwie

konwencyjnym) albo data wystawienia wynalazku na odpowiedniej wystawie

publicznej uznanej przez Urzad Patentowy (za dat¢ dokonania zgloszenia uznaje sig
date wystawienia wynalazku na wystawie, o ile wystawiajacy dokona zgloszenia

wynalazku w urzedzie patentowym w ciagu pot roku od daty wystawienia na wystawie

— méwimy wtedy o tzw. pierwszenstwie wystawowym). Jezeli zglaszajacy chce
skorzysta¢ z uprzedniego pierwszenstwa, powinien w podaniu zlozy¢ stosowne

oswiadczenie oraz dotaczy¢ dowod potwierdzajacy zgloszenie wynalazku we
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wskazanym panstwie badz wystawienie go na okreslonej wystawie. Dowod taki moze
by¢ rowniez zlozony w ciagu 3 miesigcy od daty zgloszenia. PozZniejsze zlozenie

takiego oswiadczenia albo dowodu nie skutkuje przyznaniem pierwszenstwa.

Stan techniki

Przez stan techniki rozumie si¢ wszystko to, co przed data, wedtug ktoérej oznacza sig
pierwszenstwo do uzyskania patentu, zostato udostgpnione do wiadomosci powszechnej
w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie
w inny sposob. Za stanowiace czg$¢ stanu techniki uwaza si¢ rowniez informacje
zawarte w zgloszeniach wynalazkoéw lub wzoréw uzytkowych dokonanych w danym
kraju, korzystajacych z wczedniejszego pierwszenstwa, mimo iz byly one
nieudostepnione do wiadomosci powszechnej w chwili dokonywania zgloszenia

pOzniejszego.

Poziom wynalazczy

Wynalazek uwaza si¢ za posiadajacy poziom wynalazczy, jezeli nie wynika on dla
znawcy, w sposob oczywisty, ze stanu techniki. Przy ocenie poziomu wynalazczego, w
odroznieniu od oceny nowos$ci, nie uwzglednia si¢ wczesniejszych zgloszen
wynalazkéw lub wzoréw uzytkowych, korzystajacych z wezesniejszego pierwszenstwa,

nieudostgpnionych do wiadomosci powszechne;.

Techniczny charakter
Charakter techniczny rozwiazania nie powinien na ogot budzi¢ watpliwosci, jezeli
zgloszenie opisuje okreslony wytwor materialny, a wigc urzadzenie lub substancje,

wzglednie okresla techniczny sposob oddzialywania na materig.

Przemystowe zastosowanie
Wynalazek uwazany jest za nadajacy si¢ do przemystowego stosowania, jezeli wedtug
wynalazku moze by¢ uzyskiwany wytwoér lub wykorzystywany sposob, w rozumieniu

technicznym, w jakiejkolwiek dzialalno$ci przemystowej, nie wykluczajac rolnictwa.
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Nowe zastosowanie
Patent moze by¢ takze udzielony na wynalazek dotyczacy nowego zastosowania
substancji stanowiacej cze$¢ stanu techniki lub uzycia takiej substancji do uzyskania

wytworu majacego nowe zastosowanie.

Wynalazek tajny

Wynalazek dokonany przez obywatela polskiego moze by¢ uznany za tajny, jezeli
dotyczy obronnosci lub bezpieczenstwa Panstwa, a w szczeg6lnosci rodzajow broni lub
sprzgtu wojskowego oraz sposoboéw walki, badz tez srodkow technicznych stosowanych
przez shuzby panstwowe uprawnione do wykonywania czynno$ci operacyjno-
rozpoznawczych, a takze nowych rodzajow wyposazenia i sprzgtu oraz sposobow ich

wykorzystywania przez te stuzby. Wynalazek tajny stanowi tajemnicg panstwowa.

Dodatkowe prawo ochronne (Supplementary Protection Certificate — SPC)

Udzielane jest dla produktow leczniczych oraz produktéw ochrony roslin. Na jego
podstawie wtadciciele patentow dotyczacych lekéw innowacyjnych moga uzyskaé
przedtuzenie okresu wylacznosci rynkowej o okres nie dtuzszy niz 5 lat. Dodatkowe
prawa ochronne dla lekow sa udzielane w oparciu o odpowiednie przepisy unijne
(Rozporzadzenia nr 1768/92, dalej rozporzadzenie), pod warunkiem posiadania ochrony
patentowej dla danego leku i zlozenia odpowiedniego wniosku w ciagu 6 miesigcy od
daty uzyskania dopuszczenia do obrotu dla tego leku w danym kraju. Na mocy
przepisow przejsciowych zawartych w art. 19 Rozporzadzenia dotyczacych Polski 1
ustanowionych na mocy Traktatu Akcesyjnego, dodatkowe prawo ochronne mogto by¢
takze udzielone na substancj¢ aktywna lub kombinacj¢ takich substancji, ktore w dniu
uzyskania przez Rzeczpospolita Polska cztonkostwa w Unii Europejskiej chronione
byly patentem podstawowym i dla ktérych pierwsze zezwolenie na wprowadzenie
produktu na rynek Rzeczpospolitej Polskiej albo Unii Europejskiej uzyskane zostalo
przed data uzyskania przez Rzeczpospolita Polska cztonkostwa w Unii Europejskiej, ale
nie wczesnie] niz dnia 1 stycznia 2000 r. Wnioski o udzielenie dodatkowego prawa
ochronnego dla takich preparatéw mogty zosta¢ ztozone w Urzedzie Patentowym RP w
ciagu 6 miesigcy od dnia uzyskania przez Rzeczpospolita Polska cztonkostwa w Unii
Europejskiej. Udzielenie dodatkowego prawa ochronnego stwierdza si¢ przez wydanie

dodatkowego $wiadectwa ochronnego.
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Opis patentowy

Opis wynalazku powinien przedstawia¢ wynalazek na tyle jasno i1 wyczerpujaco, aby
znawca mogt ten wynalazek urzeczywistni¢. W szczego6lno$ci opis powinien zawierad
tytut odpowiadajacy przedmiotowi wynalazku, okre$la¢ dziedzing techniki, ktorej
wynalazek dotyczy, a takze znany zglaszajacemu stan techniki oraz przedstawia¢ w
sposOb szczegotowy przedmiot rozwiazania, z objasnieniem figur rysunkoéw (jezeli
zgloszenie zawiera rysunki) 1 przyktadem lub przyktadami realizacji badz stosowania

wynalazku.

ZastrzeZenia patentowe

Zastrzezenia patentowe okreslaja zakres monopolu wynikajacego z patentu. Powinny
one by¢ w calo$ci poparte opisem wynalazku i okre§la¢ w sposob zwigzly, lecz
jednoznaczny, przez podanie cech technicznych rozwiazania, zastrzegany wynalazek
oraz zakres zadanej ochrony patentowej (cze$¢ znamienna zastrzezenia). Kazde
zastrzezenie powinno by¢ ujgte jasno, w jednym zdaniu lub réwnowazniku zdania.
Oprocz zastrzezenia niezaleznego lub zastrzezen niezaleznych, ktore powinny
przedstawia¢ ogot cech zglaszanego wynalazku badz kilku wynalazkow, ujetych w
jednym zgloszeniu, w zgloszeniu moze wystgpowaé¢ odpowiednia liczba zastrzezen
zaleznych dla przedstawienia wariantow wynalazku lub sprecyzowania cech
wymienionych w czg$ci znamiennej zastrzezenia niezaleznego lub innego zastrzezenia
zaleznego. Wzajemne powiazanie w ukladzie zastrzezenia niezaleznego i1 zastrzezen

zaleznych powinno by¢ wyraznie przedstawione w zgloszeniu.

Skrot opisu
Skrot opisu powinien zawiera¢ zwigzla 1 jasna informacje okreslajaca przedmiot i
charakterystyczne cechy techniczne wynalazku oraz wskazanie jego przeznaczenia,

jezeli nie wynika to z okreslenia samego przedmiotu.

Rysunki
Rysunki powinny w sposéb czytelny, w potaczeniu z opisem i zastrzezeniami

patentowymi, odtwarza¢ przedmiot wynalazku w ujeciu schematycznym, bez tekstu, z
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wyjatkiem pojedynczych wyrazow, gdy sa one konieczne. Zgloszenie moze zawieraé
kilka arkuszy rysunkow. Na jednym arkuszu moze znajdowaé si¢ wigcej niz jedna

figura, lecz wyraznie oddzielona jedna od drugie;.

Jednolitos¢ wynalazku

Zgtoszenie wynalazku moze obejmowac jeden lub wigcej wynalazkow potaczonych ze
soba w taki sposob, ze stanowia wyraznie jeden pomyst wynalazczy. Kilka wynalazkow
ujetych w jednym zgloszeniu spetnia wymog jednolitosci, jezeli potaczenie ich ze soba
opiera si¢ na jednej lub wielu wspdélnych badz wzajemnie sobie odpowiadajacych
cechach technicznych sposrod tych, ktore okreslaja zastrzegane wynalazki i decyduja o

wktadzie wnoszonym przez nie do stanu techniki.

Licencja

Uprawniony z patentu moze w drodze umowy udzieli¢ innej osobie upowaznienia
(licencji) do korzystania z jego wynalazku (umowa licencyjna). Udzielenie licencji
wymaga zachowania formy pisemnej umowy licencyjnej, a jej zakres i czas trwania

moga by¢ dowolnie ksztaltowane przez strony.

ZAKRES PODMIOTOWY PATENTU

Uprawniony

Co do zasady, prawo do uzyskania patentu przystuguje tworcy. Jesli wynalazku
dokonato kilku wspottworcéw uprawnienie do uzyskania patentu przyshluguje im
wspolnie.

W razie dokonania wynalazku w wyniku wykonywania przez tworcg obowiazkow ze
stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo do uzyskania patentu przystuguje
pracodawcy lub zamawiajacemu, chyba ze strony ustality inaczej. W umowie pomigdzy
przedsigbiorcami moze by¢ okreslony podmiot, ktoremu przystugiwa¢ bedzie prawo do
uzyskania patentu w razie dokonania wynalazku w zwiazku z wykonywaniem tej
umowy. W razie dokonania wynalazku przez tworcg¢ przy pomocy przedsigbiorcy,
przedsigbiorca ten moze korzysta¢ z wynalazku we wlasnym zakresie. W umowie o
udzielenie pomocy strony moga ustali¢, ze przedsigbiorcy przystuguje w catosci lub
czegsci prawo do uzyskania patentu.
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Twoércy wynalazku przystuguje prawo do uzyskania patentu, wynagrodzenia, a takze
prawo do wymienienia go jako tworcy w opisach, rejestrach oraz w innych
dokumentach i publikacjach.

Jezeli zglaszajacy nie jest tworca wynalazku, powinien w podaniu wskazaé¢ tworcg 1

podstawe swego prawa do uzyskania patentu.

UPRAWNIONY

TWORCA PRACODAWCA
WSPOLTWORCA | ZLECENIODAWCA

Wynagrodzenie

Jezeli strony, tj. tworca i przedsigbiorca wykorzystujacy jego wynalazek, nie uzgodnity
wysoko$ci wynagrodzenia, wynagrodzenie ustala si¢ w stusznej proporcji do korzysci
przedsigbiorcy z rozwiazania, z uwzglednieniem okoliczno$ci, w jakich rozwiazanie
zostalo dokonane, a w szczegdlnosci zakresu udzielonej tworcy pomocy przy dokonaniu
rozwigzania oraz zakresu obowiazkéw pracowniczych tworcy, w przypadku, gdy jest on
zwiazany z przedsigbiorca umowa o pracg. W przypadku wynalazkéw pracowniczych
wynagrodzenie  przystuguje  pracownikowi tylko wtedy, gdy wynalazek
wykorzystywany przez pracodawce nie powstal w wyniku wykonywania obowiazkow
stuzbowych lub jezeli umowa o pracg przewiduje takie dodatkowe wynagrodzenie.
Wynagrodzenie wyptaca si¢ w calo$ci, najpdzniej w ciagu 2 miesiecy po uplywie roku
od dnia uzyskania pierwszych korzysci z wynalazku, lub w cze$ciach, w ciagu 2
miesiecy po uptywie kazdego roku od uzyskania tych korzysci, jednak nie dluzej niz
przez 5 lat. Wynagrodzenie powinno zosta¢ podwyzszone, jezeli korzys$ci osiagnigte
przez przedsigbiorcg okaza si¢ znaczaco wyzsze od korzysci przyjetych za podstawe do

ustalenia wyptaconego wynagrodzenia.

ZAKRES PRAWA WYNIKAJACEGO Z PATENTU

Prawa wynikajqce 7 patentu
Przez uzyskanie patentu nabywa si¢ prawo wylacznego korzystania z wynalazku w

sposob zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze Rzeczypospolitej Polskie;.

Metodyka ochrony wlasnosci intelektualnej w zakresie transferu wiedzy i innowacji

Wroctaw, 30 listopada 2006 r. . - . . i s
z instytucji wezych do pr ¢ stw

Strona 13/67




Uprawniony z patentu moze wskaza¢, w szczego6lnos$ci przez stosowne oznaczenie na
towarach, ze jego wynalazek korzysta z ochrony. Uprawniony z patentu moze zakaza¢
osobie trzeciej, niemajacej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposéb zarobkowy
lub zawodowy polegajacy na wytwarzaniu, uzywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do
obrotu lub importowaniu dla tych celow produktu bedacego przedmiotem wynalazku
lub stosowaniu sposobu bedacego przedmiotem wynalazku, jak tez uzywaniu,
oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celow produktow
otrzymanych bezposrednio takim sposobem. Uprawniony z patentu moze w drodze

umowy udzieli¢ innej osobie upowaznienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku.

Ograniczenia patentu

Uprawniony z patentu lub z licencji nie moze naduzywaé swego prawa, w
szczegolnosci przez uniemozliwianie korzystania z wynalazku przez osobe trzecia,
jezeli jest ono konieczne do zaspokojenia potrzeb rynku krajowego, a zwlaszcza gdy
wymaga tego interes publiczny, a wyrdb jest dostepny spoteczenstwu w
niedostatecznej ilosci lub jakosci albo po nadmiernie wysokich cenach. Nie uwaza sie
za naduzycie prawa uniemozliwiania korzystania z wynalazku przez osoby trzecie w
okresie 3 lat od dnia udzielenia patentu. Urzad Patentowy moze Zzgdaé od
uprawnionego z patentu lub z licencji wszelkich wyjasnien dotyczacych zakresu
korzystania z wynalazku w celu stwierdzenia, czy patent nie jest naduzywany. Nie

narusza sie patentu przez:

—  korzystanie z wynalazku dotyczacego $rodkéw komunikacji i ich czg$ci lub
urzadzen, ktore znajduja si¢ na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej czasowo, a
takze przedmiotow, ktore znajduja si¢ na tym obszarze w komunikacji tranzytowe;j
(przywilej komunikacyjny),

—  korzystanie z wynalazku dla celéw panstwowych w niezbednym wymiarze, bez
prawa wytacznosci, jezeli jest to konieczne do zapobiezenia lub usunigcia stanu
zagrozenia waznych interesow Panstwa, w szczegdlnosci w  zakresie
bezpieczenstwa i porzadku publicznego,

—  stosowanie wynalazku do celow badawczych i do$wiadczalnych, dla dokonania
jego oceny, analizy albo nauczania,

—  korzystanie z wynalazku, w niezbednym zakresie, dla wykonania czynnosci, jakie

na podstawie przepisOw prawa sa wymagane dla uzyskania rejestracji badz
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zezwolenia, stanowigcych warunek dopuszczenia do obrotu niektorych wytwordéw
ze wzgledu na ich przeznaczenie, w szczego6lnosci srodkoéw farmaceutycznych,

—  wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty lekarskie;.

Decyzje o korzystaniu z wynalazku w powyzszej sytuacji podejmuje w zaleznosci od
okolicznosci wilasciwy minister lub wojewoda 1 niezwlocznie zawiadamia o tym
uprawnionego. W decyzji okresla si¢ zakres i okres korzystania z wynalazku. Stuzy na
nig skarga do sadu administracyjnego. Osobie, ktorej wynalazek jest wykorzystywany
dla celow panstwowych, przystuguje prawo do wynagrodzenia ze $rodkow budzetu
Panstwa, w wysokosci odpowiadajacej wartosci rynkowej licencji. Uzyskanie rejestracji
badZz zezwolenia, o ktorym mowa powyzej, nie wptywa na odpowiedzialno$¢ cywilna
za wprowadzenie wyrobow do obrotu bez zgody uprawnionego, jezeli taka zgoda jest

potrzebna.

Wyczerpanie prawa 7 patentu

Patent nie rozciaga si¢ na dziatania dotyczace wyrobu wedlug wynalazku lub
wytworzonego sposobem wedlug wynalazku, polegajace w szczego6lnosci na jego
oferowaniu do sprzedazy lub dalszym wprowadzaniu do obrotu, jezeli wyrdb ten zostat
uprzednio wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
uprawnionego lub za jego zgoda. Nie stanowi rOwniez naruszenia patentu import na
terytorium Rzeczypospolitej] Polskiej oraz inne dziatania dotyczace wyrobu
wprowadzonego uprzednio do obrotu na terytortum Europejskiego Obszaru

Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgoda.

Uiywacz uprzedni

Korzystajacy w dobrej wierze z wynalazku na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w
chwili stanowiacej o pierwszenstwie do uzyskania patentu, moze z niego nadal
bezptatnie korzysta¢ w swoim przedsigbiorstwie w zakresie, w jakim korzystat
dotychczas. Prawo to przystuguje rowniez temu, kto w tej samej chwili przygotowat juz
wszystkie istotne urzadzenia potrzebne do korzystania z wynalazku. Prawa te podlegaja,
na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru patentowego. Moga one zostaé

przeniesione na inng osobg tylko tacznie z przedsigbiorstwem.
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Zgloszenie wynalazku przez osobe nieuprawniong

W razie zgloszenia wynalazku albo uzyskania na wynalazek patentu przez osobg
nieuprawniong, uprawniony moze zada¢ umorzenia postgpowania albo uniewaznienia
patentu. Moze roéwniez zada¢ udzielenia mu patentu albo przeniesienia na niego juz

udzielonego patentu za zwrotem kosztow zgloszenia wynalazku lub uzyskania patentu.

Uniewaznienie i wygasnigcie patentu

Patent moze by¢ uniewazniony (z efektem ex tunc) w catosci lub w czgsci, na wniosek

kazdej osoby, ktora ma w tym interes prawny, jezeli wykaze ona, Ze nie zostaly

spetnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu. Prokurator Generalny

Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Urzedu Patentowego moze w interesie publicznym

wystapi¢ z wnioskiem o uniewaznienie patentu albo przystapi¢ do toczacego si¢

postepowania w sprawie. Patent wygasa (e efektem ex nunc) na skutek:

—  uptywu okresu, na ktory zostat udzielony;

—  zrzeczenia si¢ patentu przez uprawnionego przed Urzgdem Patentowym, za zgoda
0s0b, ktorym shuza prawa na patencie;

—  nieuiszczenia w przewidzianym terminie optaty okresowej albo

—  trwalej utraty mozliwosci korzystania z wynalazku, z powodu braku potrzebnego
do tego materialu biologicznego, ktory stal si¢ niedostgpny i nie moze by¢

odtworzony na podstawie opisu.

Patent wygasa w dniu, w ktorym nastapito zdarzenie, z jakim ustawa wiaze skutek
wygasnigcia patentu. Data wygasnigcia patentu powinna by¢ potwierdzona w decyzji.
Wygasnigcie patentu z powodu nieuiszczenia w przewidzianym terminie opfaty
okresowej nastgpuje w dniu, w ktorym uptynal poprzedni okres ochrony wynalazku.
Wraz z patentem glownym traca moc patenty dodatkowe. Jezeli patent gtowny traci
moc z przyczyny niemajacej wplywu na wynalazek bgdacy przedmiotem patentu
dodatkowego, patenty dodatkowe do patentu gtdéwnego staja si¢ patentami i zachowuja
moc przez okres, na ktory zostal udzielony patent giowny. Uniewaznienie albo

wygasnigcie patentu podlega wpisowi do rejestru patentowego.
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ROZPORZADZANIE PRAWEM DO PATENTU

UMOWY LICENCYJNE

Jezeli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjodawca jest obowiazany do
przekazania licencjobiorcy wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia
umowy licencyjnej informacji i do§wiadczen technicznych potrzebnych do korzystania
z wynalazku. Umowa licencyjna wymaga, pod rygorem niewaznosci, zachowania
formy pisemnej. Licencja podlega, na wniosek zainteresowanego, wpisowi do rejestru
patentowego. Uprawniony z licencji wytacznej wpisanej do rejestru moze na réwni z
uprawnionym z patentu dochodzi¢ roszczen z powodu naruszenia patentu, chyba ze
umowa licencyjna stanowi inaczej. W razie przej$cia patentu obciazonego licencja,
umowa licencyjna jest skuteczna wobec nastgpcy prawnego. Do umowy o korzystanie z
wynalazku zgloszonego w Urzedzie Patentowym, na ktéry nie udzielono jeszcze
patentu, jak rowniez do umowy o korzystanie z wynalazku niezgloszonego, a
stanowiacego tajemnicg przedsigbiorcy, stosuje si¢ odpowiednio przepisy o umowie
licencyjnej, chyba ze strony postanowily inaczej. Licencja wygasa najpdzniej z chwila
wygasnigcia patentu. Strony moga przewidzie¢ dtuzszy okres obowiazywania umowy w
zakresie postanowien innych niz licencja, obejmujacych w szczegodlnosci odptatne

$wiadczenia konieczne do korzystania z wynalazku.

Licencja petna
Jezeli w umowie licencyjnej nie ograniczono zakresu korzystania z wynalazku,
licencjobiorca ma prawo korzystania z wynalazku w takim samym zakresie jak

licencjodawca.

Licencja ograniczona
Jezeli w umowie licencyjnej ograniczono zakres korzystania z wynalazku licencjobiorca
ma prawo korzystania z wynalazku tylko w ograniczonym zakresie wynikajacym z

umowy.

Licencja wylqczna

Jezeli umowa licencyjna zastrzega wylaczno$¢ korzystania z wynalazku w okreslony
sposob, udzielenie licencji jednej osobie wyklucza mozliwo$¢ udzielenia licencji innym
osobom, a takze jednoczesnego korzystania z wynalazku przez uprawnionego z patentu.

Metodyka ochrony wlasnosci intelektualnej w zakresie transferu wiedzy i innowacji

Wroctaw, 30 listopada 2006 r. . - .
z instytucji

Strona 17/67

wezych do przedsigbiorstw



Licencja niewylqczna

Jezeli umowa licencyjna nie zastrzega wytacznosci korzystania z wynalazku w
okreslony sposdb, udzielenie licencji jednej osobie nie wyklucza mozliwosci udzielenia
licencji innym osobom, a takze jednoczesnego korzystania z wynalazku przez

uprawnionego z patentu.

Licencja otwarta

Uprawniony z patentu moze ztozy¢é w Urzedzie Patentowym RP o$wiadczenie o
gotowosci udzielenia licencji na korzystanie z jego wynalazku. Oswiadczenie takie nie
moze zosta¢ odwotane ani zmienione. Informacja o ztozeniu takiego oswiadczenia
podlega wpisowi do rejestru patentowego. W razie ztozenia o§wiadczenia o gotowosci
udzielenia licencji, optaty okresowe za ochron¢ wynalazku zmniejsza si¢ o potowg.
Przepis ten stosuje si¢ rowniez do jednorazowej optaty za ochron¢ lub do pierwszej
oplaty okresowej, jezeli ta zmniejszona oplata wpltynie wraz z o$wiadczeniem
najp6zniej w wyznaczonym terminie. Licencja otwarta jest pelna i niewyltaczna, a optata
licencyjna nie moze przekracza¢ 10% korzysci uzyskanych przez licencjobiorcg w
kazdym roku korzystania z wynalazku, po potraceniu naktadow. Licencje otwarta
uzyskuje si¢ przez zawarcie umowy licencyjnej albo przystapienie do korzystania z
wynalazku bez podjgcia rokowan lub przed ich zakonczeniem; w tym przypadku
licencjobiorca jest obowiazany zawiadomi¢ o tym pisemnie licencjodawcg w terminie
miesigca od chwili przystapienia do korzystania z wynalazku. Jezeli umowa nie stanowi
inaczej, licencjobiorca uiszcza maksymalna oplate w terminie miesiaca po zakonczeniu
kazdego roku kalendarzowego, w ktorym licencjobiorca korzystat z wynalazku, chyba

ze o$wiadczenie licencjodawcy przewiduje nizsza opflatg.

Licencja dorozumiana
Jezeli umowa o wykonanie prac badawczych lub inna podobna umowa nie stanowi
inaczej, domniemywa si¢, ze wykonawca prac udzielit zamawiajacemu licencji na

korzystanie z wynalazkow zawartych w przekazanych wynikach prac.
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Licencja przymusowa

Urzad Patentowy moze udzieli¢ zezwolenia na korzystanie z opatentowanego

wynalazku innej osoby, gdy:

—  jest to konieczne do zapobiezenia lub usunigcia stanu zagrozenia bezpieczenstwa
Panstwa, w szczegolnosci w dziedzinie obronno$ci, porzadku publicznego,
ochrony zycia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony §rodowiska naturalnego;

—  zostanie stwierdzone, ze patent jest naduzywany, lub

—  zostanie stwierdzone, ze uprawniony z patentu udzielonego z wcze$niejszym
pierwszenstwem (patentu wcze$niejszego) uniemozliwia, nie godzac si¢ na
zawarcie umowy licencyjnej, zaspokojenie potrzeb rynku krajowego przez
stosowanie opatentowanego wynalazku (patent zalezny), z ktérego korzystanie
wkraczatoby w zakres patentu wczesniejszego; w tym przypadku uprawniony z
patentu wczes$niejszego moze zada¢ udzielenia mu zezwolenia na korzystanie z
wynalazku bgdacego przedmiotem patentu zaleznego (licencja wzajemna).

Warunkiem udzielenia licencji przymusowej na korzystanie z wynalazku w takim

przypadku jest stwierdzenie, ze korzystanie z wynalazku begdacego przedmiotem

patentu zaleznego, jezeli sa to wynalazki dotyczace tego samego przedmiotu,

wprowadza istotny postgp techniczny o powaznym znaczeniu gospodarczym. W

przypadku wynalazku dotyczacego technologii péiprzewodnikéw licencja przymusowa

moze by¢ udzielona tylko dla przeciwdziatania praktykom bezzasadnie ograniczajacym
konkurencje. Urzad Patentowy, po stwierdzeniu, ze patent jest naduzywany moze

postanowi¢ o mozliwosci ubiegania si¢ o licencj¢ przymusowa i oglasza to w

"Wiadomosciach Urz¢du Patentowego". Licencja przymusowa moze zosta¢ udzielona,

jezeli ubiegajacy sig o nig wykaze, ze czynit wczesniej, w dobrej wierze, starania w celu

uzyskania licencji. Spetnienie tego warunku nie jest konieczne do udzielenia licencji
przymusowej w celu zapobiezenia lub usunigcia stanu zagrozenia bezpieczenstwa

Panstwa albo w przypadku ogloszenia o mozliwo$ci ubiegania si¢ o licencjg

przymusowa. Zwolnienie z powyzszego warunku, w przypadku ogloszenia o

mozliwosci ubiegania si¢ o licencje przymusowa, nie dotyczy wnioskéw o udzielenie

licencji ztozonych po uplywie roku od dnia tego ogloszenia. Przepis ten stosuje si¢
odpowiednio, w przypadku gdy hodowca nie moze wykonywa¢ prawa do chronionej
odmiany rosliny lub Zzada od uprawnionego z patentu licencji wzajemnej. Licencja

przymusowa jest licencja niewylaczna. Korzystajacy z wynalazku na podstawie licencji
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przymusowej jest obowiazany ui$ci¢ na rzecz uprawnionego oplatg licencyjna. Urzad
Patentowy okresla zakres i czas trwania licencji przymusowej oraz szczegdlowe
warunki jej wykonywania, a takze, odpowiednio do wartosci rynkowej licencji,
wysoko$¢ optaty licencyjnej oraz sposob 1 terminy jej zaptaty.

Licencja przymusowa moze zosta¢ przeniesiona tylko lacznie z przedsigbiorstwem lub
ta jego czescia, w ktorej jest ona wykonywana. Licencja przymusowa dotyczaca patentu
wczesniejszego moze byC¢ przeniesiona na inna osobg tylko tacznie z patentem
zaleznym.

W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach decyzja o udzieleniu licencji przymusowej,
w czgSci dotyczacej zakresu i czasu trwania licencji badz tez wysokosci optaty
licencyjnej, moze by¢ po uptywie dwoch lat od jej wydania zmieniona na wniosek

zainteresowanego.

Sublicencja
Uprawniony z licencji moze udzieli¢ dalszej licencji tylko za zgoda uprawnionego z

patentu; udzielenie dalszej sublicencji jest niedozwolone.

PRZENIESIENIE PRAWA

Prawo do uzyskania patentu jest zbywalne 1 podlega dziedziczeniu. Prawo wlasnos$ci
przemystowej dopuszcza zaré6wno przeniesienie prawa do patentu, jak 1 przeniesienie
patentu. Umowa o przeniesienie prawa do patentu wymaga, pod rygorem niewaznosci,
zachowania formy pisemnej. Szczego6lny przypadek przeniesienia tego prawa zachodzi
w sytuacji przeniesienia prawa do patentu przez tworc¢ na rzecz przedsigbiorcy.
Wowczas, tworca wynalazku uprawniony do uzyskania patentu moze przenies¢ to
prawo nieodplatnie lub za uzgodniona zaplata na rzecz przedsigbiorcy albo przekazaé

wynalazek do korzystania.

PROCEDURA PATENTOWA W KRAJU I ZA GRANICA

W tej cze$ci opracowania omoéwiono pokrotce sposoby uzyskiwania ochrony
patentowej w Polsce oraz w skali migdzynarodowe] oraz wskazano $ciezke
postgpowania uznawana obecnie za najkorzystniejsza w przypadku ubiegania si¢ o

ochrong patentowa za granica.
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Polska procedura patentowa

Zgtoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu dokonuje si¢ poprzez wniesienie do
Urzedu Patentowego RP nastgpujacych dokumentow: 1) podania o udzielenie patentu,
2) opisu wynalazku ujawniajacego jego istotg, 3) zastrzezen patentowych, 4) skrotu
opisu, a w razie potrzeby . 5) rysunkow. Zakres zadanej ochrony jest zdefiniowany w
zastrzezeniach patentowych ujmujacych, kazde w formie jednego zdania, podstawowe
cechy techniczne wynalazku. Zgloszenie uwaza si¢ za dokonane w dniu, w ktorym
wptynglo do Urzedu Patentowego. Ustawa dopuszcza réwniez mozliwos¢ przestania
zgloszenia do Urzgdu Patentowego telefaksem pod warunkiem dostarczenia oryginatu
zgloszenia patentowego w ciagu 30 nastgpnych dni. Urzad Patentowy bada zgloszenie
pod wzgledem formalnym i1 merytorycznym. Badanie merytoryczne dotyczy tych cech
zgloszonego rozwiagzania, ktorych istnienie jest warunkiem uznania go za wynalazek, a
zatem: nowosci, poziomu wynalazczego 1 mozliwosci przemyslowego stosowania. Po
uptywie 18 miesigcy od daty zgloszenia wynalazku, a na wniosek zglaszajacego
wczesniej - po 12 miesigcach, Urzad Patentowy publikuje w Biuletynie Urzedu
Patentowego informacj¢ o dokonanym zgloszeniu patentowym. Zamieszcza w niej
m.in. tytut wynalazku i skrét opisu, a gdy jest to wskazane - réwniez rysunek. Od dnia
ogloszenia o zgloszeniu osoby trzecie moga zapoznawaé si¢ z opisem wynalazku,
znajdujacym si¢ w aktach Urzedu Patentowego, 1 w terminie 6 miesigcy od tej daty
zgtasza¢ do Urzedu swoje uwagi co do istnienia przeszkod uniemozliwiajacych
udzielenie patentu. Urzad Patentowy rozpoczyna badanie zdolno$ci patentowej
wynalazku od przeprowadzenia badan stanu techniki w celu zidentyfikowania
ewentualnych przeszkdéd dla wudzielenia patentu w zakresie zadanym przez
Zglaszajacego w pierwotnej wersji zastrzezen patentowych i przestania raportu do
zglaszajacego. W razie stwierdzenia braku takich przeszkod Urzad Patentowy wydaje
decyzje o udzieleniu patentu. Udzielenie patentu nastgpuje pod warunkiem uiszczenia
oplaty za pierwszy okres ochrony. W razie nieuiszczenia oplaty w wyznaczonym
terminie, Urzad Patentowy stwierdza wygasni¢cie decyzji o udzieleniu patentu.
Udzielone patenty podlegaja wpisowi do rejestru patentowego. Udzielenie patentu
stwierdza si¢ przez wydanie dokumentu patentowego, ktorego czescia sktadowa jest
opis patentowy obejmujacy opis wynalazku, zastrzezenia patentowe i rysunki. Opis
patentowy jest publikowany przez Urzad Patentowy. Zazwyczaj jednak rozpatrywanie
zdolno$ci patentowej zgloszenia wiaze si¢ z wymiana korespondencji pomigdzy

Zgtaszajacym, a Urzedem, ktoérej celem jest wyjasnienie watpliwosci Urzedu i
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ewentualne ograniczenie zakresu zadanej ochrony do rozmiaru akceptowalnego dla
Urzedu w $wietle zidentyfikowanego stanu techniki. W wypadku otrzymania decyzji
odmawiajacej udzielenia patentu zglaszajacy moze ztozy¢ w Izbie Odwotawczej,
sktadajacej si¢ z ekspert 6w Urzedu Patentowego, wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy. W toku rozpatrywania zgloszenia wynalazku lub w okresie 2 miesigcy od daty
uprawomocnienia si¢ decyzji o odmowie udzielenia patentu zglaszajacy moze ztozy¢
wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzor uzytkowy. Takie zgloszenie wzoru
uzytkowego uwaza si¢ za dokonane w dniu zgtoszenia wynalazku.

Informacja o udzielonych patentach jest oglaszana w Wiadomosciach Urzedu
Patentowego.

W ciagu 6 miesigcy od daty ogloszenia o udzieleniu patentu kazdy moze wnies¢
umotywowany sprzeciw wobec decyzji Urzedu Patentowego RP. O wniesieniu
sprzeciwu zawiadamia si¢ uprawnionego. Jesli uprawniony uzna on sprzeciw za

bezzasadny wowczas rozpoczyna si¢ postgpowanie sporne.

Termin na zgloszenie wynalazku do opatentowania za granicq

Procedura patentowa, rowniez w Polsce, nie nalezy, niestety, do najkrotszych. Decyzja
0 udzieleniu patentu wydawana jest po uptywie 3 — 4 lat od daty zgloszenia. Na
podjecie decyzji co do ewentualnego ubiegania si¢ o ochrong¢ wynalazku za granica
zglaszajacy ma tylko 12 miesigcy liczonych od daty ztozenia zgloszenia w polskim
Urzedzie Patentowym. Okres ten zostat wyznaczony przez art. 4 Konwencji paryskiej o
ochronie wtasno$ci przemystowej z dnia 20 marca 1883 roku, ktérej Polska jest strona.
Zgodnie z trescia tego przepisu kazdy, kto dokonat prawidlowego zgloszenia wynalazku
do opatentowania w jednym z panstw Konwencji korzysta w celu dokonania zgtoszenia
w innych panstwach Konwencji z 12-miesi¢cznego terminu pierwszenstwa. Oznacza to,
ze na warto$¢ zgloszenia dokonanego w innym panstwie przed uptywem 12 miesigcy od
daty pierwszego prawidtowego zgloszenia nie maja wplywu zaistniale w tym okresie
fakty, ktore zwyktych warunkach szkodzityby zdolnosci patentowej wynalazku, takie
jak: zgloszenie przez inny podmiot tego samego rozwigzania do opatentowania czy
ujawnienie istoty wynalazku. W przypadku zgloszenia wynalazku do opatentowania za
granica po uptywie 12-miesigcznego okresu pierwszenstwa, pierwsze prawidtowe
zgloszenie wynalazku dokonane w Polsce szkodzi¢ bedzie nowosci wynalazku

badanego w oparciu o procedury zagraniczne.
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Procedury stuzqce uzyskaniu ochrony patentowej za granicq

Ubiegajac si¢ o ochrong wynalazku za granica zglaszajacy moze skorzysta¢ z jednej z
trzech przedstawionych nizej procedur. Korzystajac z 12-miesigcznego terminu
pierwszenstwa moze:

A. dokona¢ zgloszen w innych panstwach 1 wszczaé postgpowanie zgloszeniowe w
oparciu o ich krajowe procedury patentowe,

B. dokona¢ zgloszenia wynalazku w Europejskim Urzedzie Patentowym celem
uzyskania ochrony w panstwach bgdacych stronami Konwencji o patencie europejskim
z dnia 5 pazdziernika 1973 roku,

C. dokona¢ zgloszenia wynalazku w Migdzynarodowym Biurze Wlasnosci
Przemystowej (WIPO) w Genewie w trybie PCT, w oparciu o przepisy Uktadu o
Wspdlpracy Patentowej z 16 czerwca 1970 roku.

Dokonanie zgloszenia za granica w oparciu o procedury krajowe panstw zadanej
ochrony jest optacalne dla zglaszajacego, jezeli pragnie on uzyska¢ ochrong w jednym,
dwoch lub trzech panstwach. W wypadku, gdy zglaszajacy jest zainteresowany
uzyskaniem ochrony w wigkszej liczbie panstw, korzystniejsze dla niego okazuje si¢
dokonanie zgloszenia migdzynarodowego w trybie PCT lub zgloszenia europejskiego.
Zglaszajac swoje rozwiagzanie do ochrony w trybie krajowym zglaszajacy powinien
liczy¢ si¢ z tym, ze przed uptywem 12-miesigcznego terminu pierwszenstwa dopetnié
musi wszelkich formalnos$ci zgtoszeniowych, a zatem wnie$¢ optaty za zgloszenia i
ztozy¢ w Urzedach Patentowych panstw zadanej ochrony ttumaczenia dokumentacji
patentowej na jezyki urzedowe obowiazujace w tych panstwach. Procedura patentowa
obowiazujaca w kazdym z panstw zadanej ochrony w odmienny sposob okresla
wymagania formalne, jakim odpowiada¢ powinno zgtoszenie patentowe. W kazdym z
panstw osobno przeprowadzone sa poszukiwania patentowe i1 badania wynalazku pod
wzgledem merytorycznym, a czgsto rowniez postgpowania sprzeciwowe wszczynane na
wniosek o0sob trzecich po opublikowaniu ogloszenia o zgloszeniu lub udzieleniu
patentu. Korespondencja z Urzedem Patentowym kazdego z panstw prowadzona jest w
jego jezyku urzgdowym. Wszystko to znacznie komplikuje proces uzyskania ochrony w
oparciu o zagraniczne procedury krajowe, a przede wszystkim znaczenie podnosi koszty

uzyskiwania ochrony patentowej za granica.

Metodyka ochrony wlasnosci intelektualnej w zakresie transferu wiedzy i innowacji

Wroctaw, 30 listopada 2006 r. . - . . i s
z instytucji wezych do pr ¢ stw

Strona 23/67




Europejska procedura patentowa charakteryzuje si¢ tym, ze na podstawie jednego
zgloszenia patentowego dokonywanego w Europejskim Urzedzie Patentowym (EUP) w
Monachium 1 po przeprowadzeniu jednego ujednoliconego postgpowania
zgloszeniowego, mozliwe jest uzyskanie patentu jednocze$nie w kilku panstwach
begdacych stronami Konwencji o patencie europejskim. Zgloszenia dokonuje sig
bezposrednio w EUP w jednym z jego jezykéw urzedowych, wyznaczajac jednoczesnie
panstwa, w ktorych zada si¢ ochrony. Nastepnie przeprowadzane sa kolejno: badanie
formalne 1 poszukiwania patentowe konczace si¢ publikacja ogloszenia o zgloszeniu i
sprawozdania z poszukiwan. Po przeprowadzeniu badania zdolnos$ci patentowe;j
wynalazku EUP uzgadnia ze zglaszajacym ostateczna redakcje zgloszenia. Zglaszajacy
wnosi tlhumaczenia zastrzezen na pozostate jezyki urzgdowe EUP, uiszcza optate za
udzielenie patentu i druk opisu. Nastgpnie EUP wydaje decyzj¢ o udzieleniu patentu 1
publikuje opis w Biuletynie EUP. W terminie 9 miesi¢cy od daty publikacji przeciwko
udzielonemu patentowi moze zosta¢ zlozony sprzeciw. Rozpoczyna on procedurg
sprzeciwowa, ktéra moze skutkowaé¢ uniewaznieniem decyzji EUP o udzieleniu patentu
europejskiego. Od decyzji konczacej postgpowanie zgloszeniowe lub sprzeciwowe
moze zosta¢ zlozone odwotanie do Izby Odwotawcze; EUP. Patent europejski
obowiazuje we wskazanych panstwach pod warunkiem wniesienia w ciagu 3 miesigcy
po udzieleniu patentu europejskiego tlumaczen opisu patentowego na ich jezyki
urzedowe. W przypadku nieztozenia thumaczenia w tym terminie wydaje si¢ decyzje
stwierdzajaca niewaznos¢ patentu w danym panstwie. Udzielenie patentu europejskiego
skutkuje ochrona identyczna jak w przypadku patentow udzielonych w oparciu o
procedury krajowe. Patent europejski stanowi zatem wiazke patentow krajowych
posiadajacych ta sama podstawe. Patenty krajowe udzielone na tej podstawie sa
niezalezne 1 podlegaja tylko ustawodawstwu wewngtrznemu poszczegdlnych panstw.
Istota tej formy uzyskiwania ochrony patentowej w Europie polega na przeniesieniu
najwazniejszej fazy rozpatrywania zgloszenia na poziom regionalny, dzigki czemu
procedura w krajach cztonkowskich ogranicza si¢ jedynie do walidacji patentu
zaakceptowanego przez EUP. Pozwala to takze na lepsze zarzadzanie kosztami

postgpowania patentowego.

Inna forma uzyskania ochrony wynalazku w oparciu o jedno zgloszenie patentowe jest

procedura PCT, okreslona w przepisach Ukladu o Wspolpracy Patentowej, ktorego
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Polska jest strona. Zgloszenie w trybie PCT okreSlane mianem zgloszenia
migdzynarodowego wnoszone jest do tzw. urzedu przyjmujacego, ktérym w przypadku
Polski jest Urzad Patentowy RP. Zgloszenie zawierajace: podanie, opis, zastrzezenia,
rysunki oraz skrét opisu, powinno by¢ sporzadzone w jednym z jezykow urzedowych
Migdzynarodowego Organu Poszukiwan, ktérym w przypadku Polski jest EUP. W
podaniu nalezy wskaza¢ kraje, w ktorych zglaszajacy ubiega si¢ o ochrong. Urzad
przyjmujacy zatrzymuje jeden egzemplarz zgloszenia, drugi egzemplarz przekazuje do
Migdzynarodowego Biura w Genewie, trzeci - sluzacy do celow poszukiwan -
przekazuje do EUP, petiacego w przypadku zgloszen pochodzacych z Polski role
Migdzynarodowego Biura Poszukiwan 1 Migdzynarodowego Biura Badan.
Migdzynarodowa publikacja zgtoszenia nast¢puje niezwlocznie po uptywie 18 miesigcy
od daty pierwszenstwa lub - na wniosek zglaszajacego - wczesniej, po uplywie 12
miesigcy. W ramach optaty podstawowe] zglaszajacy otrzymuje z Migedzynarodowego
Biura Poszukiwan raport z poszukiwan patentowych zawierajacy list¢ dokumentow
uznanych za opisujace rozwiazania techniczne najblizsze rozwiazaniu bedacemu
przedmiotem zgloszenia, 1 stanowiace tzw. najblizszy stan techniki. Wraz z wykazem
dokumentow stanowiacych najblizszy stan techniki uzyskiwana jest takze wstgpna
pisemna opinia okre$lajaca bardzo ogolnie wptyw tych dokumentow na mozliwo$é
opatentowania poszczegdlnych aspektow bedacych przedmiotem zgloszenia.
Zglaszajacy moze takze w trakcie etapu migdzynarodowego, juz po uzyskaniu zleci¢
odptatne przeprowadzenie migdzynarodowego badania wstepnego. Celem tego badania
jest sformulowanie wstepnej 1 niewiazacej opinii co do zdolno$ci patentowe;j
zgloszonego wynalazku (IPER). Opinia taka w wigkszo$ci przypadkéw ma wpltyw na
decyzje podejmowane przez urze¢dy patentowe panstw zadanej ochrony, do ktoérych
trafia zgloszenie patentowe po zakonczeniu fazy migdzynarodowej postegpowania PCT.
Decydujac si¢ na skorzystanie z badania migdzynarodowego Zglaszajacy uzyskuje
takze mozliwos$¢ prowadzenia dyskusji z Migdzynarodowym Biurem Badan, dokonania
zmian zastrzezen 1 pewnych elementéw opisu, a dzigki temu wplywania na ostateczny
ksztalt miedzynarodowej opinii z badan oraz poprawe zdolnos$ci patentowej swojego
zgloszenia. Faza krajowa PCT obejmuje ztozenie zgloszenia patentowego w krajowych
urzedach patentowych panstw zadanej ochrony w terminie nieprzekraczajacym 30
miesiecy liczonych od daty pierwszenstwa, przeprowadzenie przez te urzedy bada n

formalnych 1 merytorycznych zgtoszonego rozwiazania oraz podjgcie przez nie decyzji
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o udzieleniu patentu lub decyzji odmawiajacej jego udzielenia. Tryb PCT jest z wielu
wzgledow korzystny dla zglaszajacego. Domniemuje si¢, ze zgloszenie takie dotyczy
wszystkich panstw bgdacych stronami traktatu PCT, a rzeczywista decyzja o wyborze
docelowych panstw i1 ograniczeniu zakresu terytorialnego zgloszenia przektadana jest
do 30 miesiaca liczac od daty pierwszenstwa. Ponadto, w 12-miesigcznym terminie
pierwszenstwa dokonywane jest jedno zgloszenie, przygotowywana jedna
dokumentacja, w jednym jezyku (najczesciej angielskim). Przy wigkszej liczbie panstw
zadanej ochrony, koszty postepowania w trybie PCT sa duzo nizsze niz suma kosztow
procedur krajowych. Najkorzystniejszym elementem tej procedury jest jednak
op6znienie momentu podjgcia przez zglaszajacego decyzji co do wejscia w fazg
krajowa do 30 miesigcy liczonych od daty pierwszenstwa. W tym czasie, rOwniez w
oparciu o migdzynarodowe poszukiwanie 1 ewentualnie rowniez migdzynarodowe
badanie wstgpne, zglaszajacy moze si¢ przekona¢ o wartosci zgtoszonego rozwiazania i
jego szansach na uzyskanie ochrony patentowej, a takze probowaé poprawi¢ swoje
szanse na uzyskanie ochrony przemodelowujac ksztatt zastrzezen patentowych.
Zglaszajacy moze takze poOzniej zrezygnowal z ubiegania si¢ o jego ochrong
przynajmniej w odniesieniu do niektérych panstw. Opdznieniu ulega rowniez termin
whiesienia optat krajowych. Srodki przeznaczone na ten cel dtuzej pozostaja do
dyspozycji zglaszajacego.

Oprécz wymienionych wyzej form ubiegania si¢ o ochrong patentowaq istnieje rowniez
mozliwos¢ korzystania z trybu zwanego EURO-PCT, taczacego w sobie elementy
procedury europejskiej i procedury PCT. Charakteryzuje si¢ on tym, ze zamiast fazy
krajowej PCT obejmuje faz¢ regionalna. Zgtoszenie migdzynarodowe po zakonczeniu
fazy migdzynarodowej przekazywane jest do EUP 1 rozpatrywane w trybie procedury
europejskiej, ktora moze zakonczy¢ si¢ udzieleniem patentu europejskiego w krajach
Konwencji o patencie europejskim. Nalezy pamigtaé, ze Konwencja o patencie
europejskim jest ukladem o patencie regionalnym w rozumieniu Ukladu o wspolpracy

patentowe;.

Kierunki zmian w procedurze migdzynarodowej/europejskiej
Patent Wspolnotowy (Community Patent - CP)
Projektowany system patentu wspdlnotowego jest poddawany ciaglym dyskusjom

migdzyrzadowym i nie jest jeszcze systemem obowiazujacym. Patent wspdlnotowy nie
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ma na celu zastapienia dotychczasowych rozwiazan lecz tylko ich uzupetienie. Ma on
by¢ przyznawany wedhug wspolnej procedury podobnie jak to ma miejsce przy patencie
europejskim. Istotna réznica jest to, ze podczas gdy patent europejski stanowi wiazke
niezaleznych patentéw krajowych, procedura dotyczaca patentu wspolnotowego ma
jednolity charakter nie tylko na etapie jego udzielenia ale takze w odniesieniu do jego
pdzniejszego obowiazywania. Oznacza to, ze patent wspolnotowy bedzie obowiazywat
jako jedno prawo w odniesieniu do calego terytorium Wspodlnoty. Nalezy zatem
podkresli¢, ze ewentualne podwazenie takiego prawa bedzie wywierato skutki réwniez
w odniesieniu do catego terytorium Wspolnoty. Inng istotna rdznica jest takze to, ze w
odréznieniu do patentdéw krajowych podlegajacych prawu panstwa w ktorym

obowiazuja, patent wspdlnotowy bedzie podlegal prawu wspdlnotowemu.

Centralny Sqd

Jurysdykcja w odniesieniu do Patentu Wspdlnotowego bedzie oparta na jednym
centralnym sadzie mieszczacym si¢ przy Sadzie Pierwszej Instancji Europejskiego
Trybunalu Sprawiedliwosci. Sad ten ma zosta¢ utworzony najpézniej do 2010 r. Do
tego czasu kazde panstwo czltonkowskie ma wyznaczy¢ na swoim terytorium
ograniczong ilo$¢ sadow krajowych posiadajacych kompetencje do rozstrzygania
sporow dotyczacych patentu wspolnotowego. Oficjalnym jezykiem postgpowania ma
by¢ jezyk panstwa pozwanego. Odwotania maja by¢ rozstrzygane przez Sad Pierwszej

Instancji w Luksemburgu.

Porozumienie Londynskie

Porozumienie Londynskie, ktore zostalo podpisane w dniu 17 pazdziernika 2000 r. ma
na celu redukcj¢ kosztow w odniesieniu do tlumaczen patentow europejskich
udzielonych na podstawie Konwencji o Patencie Europejskim, a zatem dotyczy art. 65
Konwencji. Stosownie do tego Porozumienia, w krajach w ktérych oficjalnym jezykiem
jest jeden z jezykoéw Europejskiego Urzedu Patentowego, tj. angielski, niemiecki lub
francuski, nie bedzie wymagane sktadanie tlumaczenia patentu europejskiego. W
innych krajach bedzie mozna wybra¢ jeden z oficjalnych jezykéw urzgdowych EUP na
ktory patent europejski bedzie ttumaczony. Panstwa te beda jednak mogly wymagaé

thumaczenia zastrzezen patentowych na jezyk urzedowy obowiazujacy w danym kraju.
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W przypadku ewentualnego sporu co do tlumaczenia mozna wymagaé aby zostato

dostarczone ttumaczenie na j¢zyk urzgdowy danego panstwa.

Porozumienie w sprawie dochodzenia praw wynikajqcych z patentu europejskiego
(European Patent Litigation Agreement - EPLA)

Porozumienie w sprawie dochodzenia praw wynikajacych z patentu europejskiego
tworzy system dochodzenia praw wynikajacych z patentu europejskiego. Jego celem
jest ustanowienie dodatkowego fakultatywnego protokotu do Konwencji o Patencie
Europejskim, ktoéry zobowiazuje panstwa strony do ustanowienia zintegrowanego
systemu sadowego w ktorym stosowano by jednolite zasady proceduralne oraz
wspolnego sadu apelacyjnego. Porozumienie to ma na celu obnizenie kosztow
dochodzenia praw wynikajacych z patentu europejskiego, a w zwiazku z tym do

wigkszej pewnosci prawne;j.
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II. MOZLIWOSC WSPIERANIA PATENTOWANIA PRZEZ
MINISTRA WEASCIWEGO DS. NAUKI

STAN PRAWNY

Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zwana dalej: ,,UFP”, (Dz.U.
z 2005 r., Nr 249, poz. 2104, z p6z. zm.) okresla m.in. formy organizacyjno-prawne
jednostek sektora finanséw publicznych oraz zasady planowania i dysponowania
srodkami publicznymi. Zgodnie z art. 4 ust. 1 UFP do sektora finans6w publicznych
naleza m.in. panstwowe szkoty wyzsze, jednostki badawczo-rozwojowe oraz Polska
Akademi¢ Nauk 1 tworzone przez nia jednostki organizacyjne. Wszystkie wymienione
podmioty wyzej zalicza si¢ do tzw. rzadowego podsektora finanséw publicznych. Art.
19 UFP przewiduje, ze jednostki sektora finansow publicznych moga by¢ tworzone na
podstawie odrgbnych ustaw, do ktorych nalezy niewatpliwie ustawa z dnia 12 wrze$nia
1990 r. o szkolnictwie wyzszym, zwana dalej: ,,USW”, (Dz.U. z 1990 r., Nr 65, poz.
385, z p6z. zm).

Srodki publiczne sa okreslone w art. 5 UFP i zalicza si¢ do nich m.in. dochody
publiczne, $rodki pochodzace z budzetu Unii Europejskiej a takze przychody jednostek
sektora finansoéw publicznych pochodzace z prowadzonej przez nie dzialalno$ci oraz
pochodzace z innych zrdédet. Z kolei dochodami publicznymi sa m.in. wptywy ze
sprzedazy wyrobow 1 ustug $wiadczonych przez jednostki sektora finanséw
publicznych, dochody z mienia jednostek sektora finanséw publicznych i dochody ze
sprzedazy majatku, rzeczy i praw. Warto w tym miejscu przywota¢ definicj¢ mienia
okreslona w art. 44 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, zwana dale;j:
»KC”, (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z pdz. zm.), zgodnie z ktdra mieniem jest
wlasno$¢ i1 inne prawa majatkowe, co oznacza, ze do mienia zaliczy¢ trzeba wszelkie
prawa na dobrach niematerialnych (zwane potocznie prawami wtasnosci intelektualne;j),
wlacznie z patentami, prawami ochronnymi na wzory uzytkowe, itp. Kategoria
dochodow z mienia jest jako jedyna szczegdétowiej przedstawiona w formie katalogu
otwartego obejmujacego m.in. dywidendy z tytutu posiadanych praw majatkowych.
Naszym zdaniem, cho¢ brak konkretnego wskazania w UFP, ze wzgledu na otwarty

katalog dochodéw z mienia, zaliczy¢ do nich trzeba takze nalezno$ci licencyjne.
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Ustawa o szkolnictwie wyzszym reguluje w Rozdziale 2 kwestie zwigzane z mieniem i
finansami uczelni. Art. 23 USW przewiduje, ze uczelnie moga uzyskiwac S$rodki
finansowe z tzw. innych tytuléw, do ktorych zaliczono:

. odplatna dziatalno$¢ badawcza, diagnostyczna, lecznicza, rehabilitacyjna,

artystyczna, sportowa 1 doswiadczalna oraz S$rodki finansowe =z optat

licencyjnych;
. wydzielong dziatalno$¢ gospodarcza inna niz powyzszym punkcie;
o zajecia dydaktyczne;
o udziaty w dziatalnosci przedsigbiorcow.

USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH
Przepisem UFP, ktéory moze odegra¢ istotna rol¢ w utrudnianiu komercjalizacji
wynikow badan jednostek budzetowych - tzw. wynalazkow akademickich, jest art. 37
ust. 1 UFP o nastepujacym brzmieniu: ,,Jednostki sektora finansow publicznych (...) nie
mogq obejmowac lub nabywac udziatow lub akcji w spotkach (...).” Jednocze$nie art.
239 UFP wymaga, by jednostki sektora finansow publicznych zbyly posiadane akcje
lub udziaty w terminie nie dtuzszym niz 3 lata od dnia wejscia w zycie UFP, co
oznacza, ze zbycie tych udzialow i1 akcji musi nastapi¢ do 1 stycznia 2009 r.
Rozwazania dotyczace skutkéw cytowanego przepisu warto poprzedzi¢ krotkim
przypomnieniem  podstawowych sposobow  komercjalizacji ~ wynalazkow.
Komercjalizacja, uwzglgdniajaca oczywiscie prawne zabezpieczenie wynalazku, tj.
podjecie krokéw w celu uzyskania praw wyltacznych (patentu), przebiega zwykle
zgodnie z jednym z ponizszych schematow:
a) S$wiadczenie ustug badz wprowadzanie na rynek produktow objetych ochrona
patentowa bezposrednio przez uprawnionego;
b) wudzielenie przez uprawnionego licencji na korzystanie z praw wylacznych na
rzecz 0soOb trzecich;
c) sprzedaz praw wytacznych przez uprawnionego;
d)  wniesienie przez uprawnionego praw wylacznych aportem do spotki w zamian za
udziaty (akcje).
Ad. a)
Takie dziatania wymagaja z reguly zaangazowania znacznych $rodkow

finansowych 1 kompetencji w zakresie zarzadzania przedsigbiorstwem. Majac na
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wzgledzie podstawowe zadania szk6t wyzszych, okreslone w art. 5 USW, nasuwa si¢
wniosek, ze taki model komercjalizacji wynalazkow akademickich nie jest optymalny.
Uczelnie, jezeli ich statut dopuszcza taka mozliwo$¢, moga wprawdzie prowadzi¢
wydzielona dziatalno§¢ gospodarcza, ale pelne wykorzystanie potencjalu
ekonomicznego wynalazkéw wykracza z reguty poza ich kompetencje i niesie ze soba
istotne ryzyko ekonomiczne. Nie mozna oczywiscie wykluczy¢, ze w wyjatkowych
przypadkach rozwiazanie takie bedzie wykonalne i1 ekonomicznie uzasadnione.

Korzys$cia tego modelu jest zachowanie przez uczelnie petni praw do wynalazkow.

Ad. b)

Udzielanie przez uczelnie licencji na korzystanie z wynalazkow akademickich
wydaje si¢ prima facie korzystnym rozwiazaniem. Uczelnie zachowuja pelni¢ praw
wytacznych uzyskujac przy tym przychody z naleznosci licencyjnych nie ponoszac
jednocze$nie ryzyka prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Tym niemniej istotng
wada takiego modelu jest konieczno$¢ ponoszenia znacznych nakladéw na uzyskanie
patentow (wydatek rzedu kilkudziesigciu tysigcy euro w przypadku tzw. triady
patentowej, tj. patentu europejskiego, amerykanskiego i1 japonskiego), ktore trzeba z
reguly ponies$¢ przed zawarciem umowy licencyjnej. Na uczelni spoczywa takze ryzyko
zarzadzania portfolio patentowym oraz znalezienie potencjalnych licencjobiorcow,
ktorzy czesto nie preferuja takiego modelu, gdyz nie maja petnej kontroli nad prawami

do wykorzystywanych przez siebie wynalazkow.

Ad. ¢)

Sprzedaz przez uczelnie praw wytacznych (patentow badz praw do patentow)
dotyczacych wynalazkow akademickich jest popularna forma transferu technologii. W
sytuacji, gdy przedmiotem sprzedazy sa prawa do wynalazkéw (czyli de facto
zgloszenia patentowe), uczelnie nie musza ponosi¢ znacznych naktadéw finansowych.
Z drugiej strony, ekonomiczna warto§¢ wynalazkow we wczesnych fazach
postgpowania patentowego jest z reguty niewielka w porownaniu pelnym potencjalem
ekonomicznym, ktory realizuje si¢ w przysztosci w momencie faktycznego
zastosowania wynalazku w obrocie gospodarczym. Z tego wzgledu, w wigkszosci
przypadkéw kwoty, jakie mozna uzyskac z tytutu sprzedazy praw wylacznych przed

uzyskaniem petni praw patentowych (co nastgpuje po ok. 4 - 5 latach) nie jest znaczna.
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Ad. d)

Innym rozwiazaniem jest wniesienie praw wylacznych do wynalazkow
akademickich aportem do spotki prawa handlowego (spoiki typu spin-off) w zamian za
udziaty (akcje). Przychody w tytutu wykorzystywania wynalazku przekladaja si¢ wtedy
udziat w zyskach spotek (dywidendy w przypadku spolek kapitalowych). Zaleta tego
modelu jest, ze to spotka (finansowana przez pozostatych udziatowcoé6w/akcjonariuszy)
ponosi pelne naktady finansowe zwiazane z uzyskiwaniem praw wylacznych oraz
ryzyko dziatalnos$ci gospodarczej. Spoétki typu spin-off sa bardzo popularna forma
komercjalizacji technologii w wysoko-uprzemystowionych krajach (preferowana czgsto
przez potencjalnych inwestoréw) i pozwalaja na uzyskanie godziwych zyskow przy
minimalnych naktadach finansowych oraz przeniesienia ryzyka finansowego 1

gospodarczego na nowopowstaly podmiot.

Wracajac do analizy art. 37 ust. 1 UFP trzeba zawazy¢, Zze norma tego przepisu
adresowana jest do wszystkich jednostek sektora finansow publicznych, do ktérych,
zgodnie z art. 4 UFP, niewatpliwie naleza takze panstwowe szkoty wyzsze. Z drugiej
strony zbada¢ nalezy, czy zapisy ustawy o szkolnictwie wyzszym (USW) nie zawieraja
przepisow, ktore dawalyby podstawy do interpretacji jako tzw. lex specialis — w
szczegoOlnosci ze wzgledu na art. 19 UFP. Art. 23 ust. 2 pkt 4 USW przewiduje jedynie,
ze uczelnie moga uzyskiwa¢ $rodki finansowe 2z udzialéw w dziatalnosci
przedsigbiorcow. Naszym zdaniem przepis ten nie daje wystarczajacych podstaw do
uznania go za lex specialis w stosunku do art. 37 ust. 1 UFP. Wnika to z dwoch
przestanek. Przede wszystkim UFP zakazuje obejmowania i nabywania nowych
udziatow (akcji) w spotkach oraz nakazuje zbycie posiadanych juz udzialéw (akcji) do
dnia 1 stycznia 2009 r., co zaklada, ze jednostki sektora finanséw publicznych moga
uzyskiwa¢ wplywy z posiadanych juz udzialéw (akcji). Po drugie, USW stosuje si¢
takze, zgodnie z art. 1 ust. 2 USW, do niepanstwowych szkot wyzszych. Zatem, skoro
mozna dokona¢ takiej interpretacji art. 23 ust. 2 pkt 4 USW, ktora nie jest sprzeczna z
art. 3 ust. 1 UFP, to uznanie USW w tym wzgledzie jako lex specialis nie jest
uzasadnione. Warto przy okazji zauwazy¢, ze zarowno art. 37 ust. 1 UFP jak i art. 239

UFP sa pozbawione sankcji ustawowych.
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Majac na uwadze powyzsza analiz¢ stwierdzi¢ nalezy, ze art. 37 UFP w znacznym
stopniu utrudnia zaktadanie przez uczelnie spolek typu spin-off, pozbawiajac je tym
samym wykorzystywania podstawowego 1 najczesciej optymalnego modelu
komercjalizacji wynalazkéw akademickich. Taka sytuacja, ktora ma miejsce od 1
stycznia 2006 r., jest wysoce niekorzystna i wymaga podjecia natychmiastowych
dziatan zmierzajacych do takiego znowelizowania ustawy o finansach publicznych
(badz ustawy o szkolnictwie wyzszym), ktére wyeliminuje bezzasadne bariery
dotyczacych transferu technologii.

Praktycznym rozwiazaniem problemu powstatego na skutek art. 37 UFP jest zakladanie
spotek typu spin-off bez wnoszenia przez uczelnie aportem patentow (badz zgloszen
patentowych). Uczelnia nie zostaje udzialowcem (akcjonariuszem) spotki ale zawiera ze
spotka wytaczna umowe licencyjna, ktérej zapisy przenosza na spotke finansowanie
uzyskiwania praw wytacznych. W takiej sytuacji naleznos$ci licencyjne otrzymywane
przez uczelnie z tytutu komercjalizacji wynalazkéw akademickich nie réznia si¢ w
praktyce wiele od dywidend (udzialu w zyskach). Tym niemniej taki model
komercjalizacji jest obarczony wigkszym ryzykiem po stronie inwestorow, ktorzy nie

maja petnej kontroli nad patentem (nie sa uprawnionymi do praw wytacznych).

USTAWA O SZKOLNICTWIE WYZSZYM

Analiza zapiséw ustawy o szkolnictwie wyzszym nie wykazata istnienia szczegdlnych
przepisow utrudniajacych ochron¢ patentowa 1 komercjalizacje wynalazkow
akademickich. Tym niemniej warto zwrdci¢ uwagg na pewien symptomatyczny
szczegdt. Mianowicie art. 23 ust. 2 USW okreslajacy otwarty katalog tytutow, z ktorych
uczelnie moga uzyskiwac¢ $rodki finansowe nie wymienia przychodow ze sprzedazy
praw majatkowych. Wskutek tego powstaje watpliwos¢, czy przychody ze sprzedazy
praw majatkowych (do ktorych trzeba zaliczy¢ patenty) sa zwolnione z podatkdéw
zgodnie z art. 27 USW. Naszym zdaniem, ze wzglgdu na pewna analogi¢ do optat
licencyjnych, rowniez dziatalno$¢ uczelni w zakresie sprzedazy praw majatkowych
powinna by¢ zwolniona z podatkow. Biorac pod uwage, ze sprzedaz praw wiasnosci
przemystowej jest czgsta forma komercjalizacji wynalazkéw akademickich warto
wprowadzi¢ w USW takie zmiany, ktore jednoznacznie zwolnia uczelnie z podatkow w

tym zakresie.
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Zupehnie na marginesie wypada zauwazy¢, ze art. 27 ust. 1 USW zwalniajacy uczelnie z
podatkéw powinien zosta¢ poddany doglebnej analizie, gdyz jego interpretacja moze
nastrecza¢ pewne trudno$ci, w szczegdlnosci dotyczace podatku od towarow i ustug

(VAT).

USTAWA O ZASADACH FINANSOWANIA NAUKI

W ustawie z dnia 8 pazdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dale;j:
»UZFN”, (Dz.U. z 2004 r., Nr 238, poz. 2390, z p6z. zm.) identyfikowano przepis,
ktory moze mie¢ wplyw na uzyskiwanie patentbw na wynalazki akademickie,
utrudniajac przez to sprawne przeprowadzenie procesu ich komercjalizacji.

Mianowicie na podstawie art. 6 ust. 3 UZFN informacje o wynikach projektow
rozwojowych, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, udostgpnia si¢ nieodptatnie
podmiotom zainteresowanym gospodarczym wykorzystaniem tych wynikow, z
uwzglednieniem przepisow ustawy o prawie autorskim. Art. 10 ust. 1 pkt 3 odnosi si¢
do projektow rozwojowych majacych na celu wykonanie zadania badawczego
stanowiacego podstawe do zastosowan praktycznych, czyli de facto do tych projektow
badawczych, ktore w oczywisty sposob najlatwiej moga by¢ podane procesowi
komercjalizacji. Ryzyko zwiazane w tym przepisem wiaze si¢ z faktem, ze
udostgpnienie wynikow prac przed zabezpieczeniem praw patentowych (czyli w
praktyce przed dokonaniem zgloszenia wynalazku) bez zachowania zasad poufnosci jest
rOwnoznaczne z ujawnieniem tych wynikéw, co skutkuje brakiem mozliwosci
uzyskania ochrony patentowej. Wprawdzie art. 6 ust. 3 nakazuje uwzglgdnienie
przepisOw prawa autorskiego, ale prawo autorskie nie chroni wynalazkéw. Z
brzemienia tego przepisu nie wynika tez, czy przedsigbiorcy maja prawo do zadania
udostepnienia im wynikow badan, a jesli tak, to w jakim zakresie i czasie. Naszym
zdaniem aktualne sformutowanie przepisu art.6 ust.3 moze by¢ w praktyce przyczyna
braku mozliwos$ci ochrony patentowej cennych potencjalnie wynalazkoéw i powinno by¢
zmienione w takim zakresie, by uwzgledniato stuszne interesy uczelni. Przekazywanie
informacji o wynikach prac rozwojowych podmiotom zainteresowanym gospodarczym
wykorzystaniem tych wynikow powinno co do zasady nastgpowaé po ustaleniu czy
powstal wynalazek i dokonaniu zgloszenia patentowego, badz podjgcia decyzji o

niepatentowaniu wyniku prac. Przed zgtoszeniem wynalazku Urze¢du Patentowego RP
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celem uzyskania ochrony patentowej, wyniki prac rozwojowych powinny by¢

udostgpniane jedynie z zachowaniem zasad poufnosci.

ROZPORZADZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI
Warto poza tym zwroci¢ uwagg za regulacje zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Nauki
1 Informatyzacji z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriow i trybu przyznawania i
rozliczana srodkow finansowych na nauke, zwanego dalej: ,,Rozporzadzeniem”, (Dz.U.
z 2005 r., Nr 161, poz. 1359). Zatacznik nr 2 do Rozporzadzenia okresla wzor Karty
oceny jednostki naukowej, ktorej parametr 8 nosi tytul: ,,Opatentowane wynalazki,
prawa ochronne na wzor uzytkowy”, a ilo$¢ punktéw dotyczaca poszczegolnych pozycji
przedstawia si¢ nastgpujaco:

8.a  Uzyskany patent krajowy — 50 pkt

8.b  Uzyskany patent miedzynarodowy' — 70 pkt

8.c  Uzyskane prawo ochronne na wzor uzytkowy — 10 pkt

Naszym zdaniem taka klasyfikacja nie stanowi optymalnej oceny uczelni z punktu
widzenia ochrony patentowej 1 komercjalizacji wynalazkéw akademickich. Przede
wszystkim nalezy zwroci¢ uwage na bardzo wysoka punktacje zwigzana z
uzyskiwaniem patentéw krajowych w pordéwnaniu z publikacjami w renomowanych
czasopismach. Dla przykladu zgodnie z Komunikatem nr 5 Ministra Nauki i
Informatyzacji z dnia 7 pazdziernika 2005 r. w sprawie wykazu wybranych czasopism
wraz z liczba punkéw za umieszczona w nich publikacj¢ naukowa, przewiduje
przyznanie 24 punktow za publikacj¢ w ,,Nature”. Tak wysoka punktacja zwigzana z
patentami krajowymi powoduje, ze uczelnie sa ,,patentuja” wynalazki dla uzyskania
samych punktow, przektadajacych si¢ na oceng¢ uczelni. Dzieje si¢ tak nawet wtedy, gdy
uzyskanie patentu nie ma zadnego uzasadnienia z ekonomicznego punktu widzenia.
Zdecydowana wigkszo$¢ tak opatentowanych wynalazkow nigdy nie zostanie
skomercjalizowana. Warto przy tym zauwazy¢, ze obecna punktacja wpltywa
demotywujaco na uczelnie w sytuacjach, gdy rozwazane jest zbycie wynalazku przed
uzyskaniem patentu — na etapie zgtoszenia patentowego.

Z drugiej strony, w przypadku cennych wynalazkéw uzyskiwanie ochrony patentowe;j

jedynie w Polsce jest w praktycznie rownoznaczne ze zrzeczeniem si¢ ochrony w

" Sci$le rzecz ujmujac nie istnieja ,,patenty migdzynarodowe” a jedynie zgtoszenia miedzynarodowe (w
trybie PCT). Przez ,,patenty migdzynarodowe” rozumiemy zatem patenty zagraniczne.
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innych krajach przy rownoczesnym pelnym ujawnieniu rozwiazania. Takie
postgpowanie jest rowniez sprzeczne z podstawowymi zasadami ekonomii. Naszym
zdaniem punktacja dotyczaca ochrony wtasnosci przemystowej na uczelni powinna
uwzglednia¢ rowniez fakt dokonywania zgloszen patentowych (krajowych 1
zagranicznych). W szczegdlno$ci powinno si¢ w ten sposdb promowa¢ dokonywanie
tzw. zgloszen migdzynarodowych (w trybie PCT — Patent Convention Treaty) oraz
zgloszen europejskich. Zmiany tego typu spowoduja, ze uczelnie beda stymulowane do
zwigkszenia ilosci zgloszen patentowych bez koniecznosci oczekiwania na uzyskanie
patentow. Nalezy takze rozwazy¢ zupelna rezygnacj¢ z punktowania uzyskiwania
patentdw na rzecz punktowania komercjalizacji wynalazkéw akademickich.

Karta oceny jednostki naukowej przewiduje obecnie oceng komercjalizacji wynalazkow
akademickich poprzez parametr nr 9 pt. ,,Wdrozenia” sktadajacy si¢ zasadniczo z
dwoch podpunktow: ,,Wdrozenie wyrobu finalnego potwierdzone przez inny podmiot
wdrazajqcy Ilub uzytkujqcy wyrob” oraz ,Sprzedaz licencji, know-how, itp.”
Proponujemy rozwazenie modyfikacji oceny uczelni w tym zakresie w taki sposob, by
nie rozroznia¢ punktow w zaleznosci od sposobu komercjalizacji (np. obecnie nie
uwzgledniono wprost sprzedazy patentéw), a jedynie od wysokosci dochodow
(rozumianych jako przychody pomniejszone o zwiazane z nimi koszty) uzyskanych z

tytutu skomercjalizowanych innowacji akademickich.

FUNDUSZE STRUKTURALNE — KWALIFIKOWALNOSC WYDATKOW

Pewien wplyw na utrudnianie procesu komercjalizacji wynalazkow maja takze
nieprecyzyjne zapisy dotyczace tzw. kwalifikowalnosci wydatkow poniesionych w
ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Na przyklad inicjatywy zwiazane z
komercjalizacja wynalazkow akademickich moga by¢ finansowane funduszami
strukturalnymi w zakresie Dziatania 2.6 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer
wiedzy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 1 Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie
przyjecia  Uzupetnienia  Zintegrowanego Programu  Operacyjnego  Rozwoju
Regionalnego 2004 — 2006, zwanego dalej: ,,Uzupetnieniem ZPORR”, (Dz.U. z 2004 r.,
Nr 200, poz. 2051, z pdz. zm.), okresla rodzaje wydatkdéw, jakie moga by¢ uznane za
kwalifikowalne. Wydatki zwiazane z uzyskiwaniem patentow (ogoélnie praw witasnosci

przemystowej) nie zostaty wprost wymienione jako wydatki kwalifikowane, cho¢ nie sa
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takze wymienione ws$réd wydatkéw niekwalifikowalnych. Taka sytuacja powoduje
niepewno$¢ wsrod potencjalnych wnioskodawcow 1 instytucji wdrazajacych
(Samorzadéw Wojewoddztwa / Urzedow Marszatkowskich) blokujac nawet czasem
inicjatywy polegajace na finansowaniu uzyskiwania patentow z funduszy
strukturalnych. Wiadomo nam réwniez o wniosku o interpretacj¢ zapisow Uzupelnienia
ZPORR w tym zakresie przedlozonym ponad rok temu w Ministerstwie Gospodarki,
ktory pozostat bez odpowiedzi. Z tego wzgledu majac na uwadze zapewnienie
mozliwosci wykorzystania funduszy strukturalnych w celu komercjalizacji wynalazkow
akademickich warto podja¢ dziatania zmierzajace do nowelizacji Uzupetnienia ZPORR
polegajacego na okresleniu, ze wydatki poniesione na komercjalizacje¢ wynikow badan
jednostek naukowych, wlacznie z optatami za zgloszenie 1 uzyskiwanie patentéw, sa

tzw. wydatkami kwalifikowalnymi.
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III. KOSZTY UZYSKIWANA OCHRONY PATENTOWEJ

Przejawem globalizacji wspotczesnej gospodarki Swiatowej jest tendencja do tworzenia
duzych ponadnarodowych korporacji operujacych catym na rynku migdzynarodowym.
Tego typu przedsigbiorstwa zaczynaja odgrywa¢ dominujaca rolg zwlaszcza wérdd
przedsigbiorstw zajmujacych si¢ komercyjnym wykorzystaniem zaawansowanych
technologii. Szczegdlnie w przypadku wynalazkow 2z dziedziny farmacji 1
biotechnologii, ktérych wdrozenie wiaze si¢ zazwyczaj ze znacznymi nakladami
finansowymi, ostatecznym odbiorca innowacji akademickich, sa tego typu
przedsigbiorstwa. Opisywany transfer technologii moze mie¢ rézny przebieg obejmujac
prosty zakup praw do wynalazku, uzyskanie licencji wytacznej lub, co bywa zazwyczaj
bardziej korzystne dla osrodkow akademickich z uwagi na oczekiwany wzrost wartosci
technologii w trakcie jej wdrazania, za posrednictwem firm typu start-up rozwijajacych
wynalazek akademicki i stanowiacych etap posredni pomigdzy osrodkami badawczymi,
a rozwinigtym przemystem. Niezaleznie od wybranej drogi przeniesienia
najwartosciowszych technologii z os$rodkéw akademickich do duzych korporacji
elementem niezbgdnym dla powodzenia calego procesu jest posiadanie ochrony
patentowej na jak najszerszym terytorium, zwlaszcza w krajach wysoko rozwinigtych i
szybko rozwijajacych si¢ rynkach azjatyckich.

Z opisanych powyzej powodoéw ochrona patentowa najcenniejszych wynalazkow
akademickich nie moze by¢ ograniczona wylacznie do terytorium naszego kraju lub
terytorium Wspolnoty.

Z tego powodu, z uwagi na mozliwo$¢ optymalizacji tempa ponoszenia wydatkow
zwiazanych z uzyskiwaniem ochrony patentowej zalecany jest tryb postgpowania
obejmujacy kolejno:

A. dokonanie zgloszenia/zgltoszen krajowych definiujacych wynalazek 1 jego
ewentualne ulepszenia i zastrzegajacych daty pierwszenstwa,

B. dokonanie w ciagu 12 miesi¢cy od najwcze$niejszego pierwszenstwa zgloszenia w
trybie PCT,

C. kontynuowanie postgpowania zgloszeniowego przed wybranymi
krajowymi/regionalnymi urzedami patentowymi w ciagu 30/31 miesigcy od

najwczesniejszego pierwszenstwa, przy czym w przypadku Europy zaleca sig
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korzystanie z procedury regionalnej polegajacej na kontynuowaniu postgpowania przed
EUP (czyli tzw. procedura EURO-PCT).

Zalecana $ciezka postgpowania zostala przedstawiona na ponizszym rysunku.

Czas [miesigce]
0 12 30

2.|Zgloszenie
mijedzynarodowe
w (trybie PCT

. 3. Zagraniczne

zgloszenia krajowe i

1. Zgtogzenia krajowe regionalne (EPO)

zastrzggajqce

pieryfszenstwo =

—

f—

Jak to powinno wynika¢ z opisanych wczes$niej procedur, tego typu postepowanie
pozwala zachowaé, przy konieczno$ci angazowania minimalnych $rodkow
finansowych, mozliwo$¢ ubiegania si¢ o ochron¢ patentowa praktycznie na calym
swiecie przez najdtuzszy dopuszczalny okres (30 miesigcy) pozwalajac w tym czasie na
zweryfikowanie warto$ci wynalazku 1 znalezienie sposobu finansowania jego dalszego
rozwoju.

Koszty uzyskiwania i1 utrzymywania ochrony patentowej obejmuja kazdorazowo
nastgpujace sktadniki:

—  oplaty urzegdowe — na poziomie zgtoszenia,

—  koszty thumaczenia,

—  wynagrodzenie rzecznikow patentowych,

—  opflaty urzedowe — za utrzymywanie ochrony, po uzyskaniu patentu.
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KOSZTY ZGLOSZENIA PATENTOWEGO W POLSCE
W przypadku etapu krajowego w Polsce koszty dokonania zgloszenia patentowego

ksztattuja si¢ w chwili obecnej nastgpujaco:

CZAS CZYNNOSC OPLATA RZECZNIK
[MIESIACE] URZEDOWA PATENTOWY
0 Przygotowanie 4 — 6 tys. zt
zgloszenia
0 zlozenie zgloszenia | 500 — 1000 zt
0 depozyt DSM:
mikroorganizmu 1-1,5 tys EUR
PCM:
1,5 -2 tys. zt
LACZNIE: 4,5 — 8 tys. 7t

Na etapie krajowym najwigksza czg¢s¢ kosztow pochtaniaja koszty zwiazane z
korzystaniem z ustugi profesjonalnego doradcy zajmujacego si¢ $wiadczeniem pomocy
z zakresu ochrony wilasnosci intelektualnej tj. rzecznika patentowego. Jest to bardzo
wazny etap, poniewaz od jakoSci zgloszenia patentowego dokonanego w celu
zastrzezenia pierwszenstwa zaleza w duzej mierze dalsze losy tego zgloszenia i
pézniejszych zgloszen (np. zgloszenia PCT) korzystajacych z pierwszenstwa z tego
zgloszenia. Szczegdlnie istotny jest pierwotny ksztaltt zastrzezen oraz czgs¢ zgloszenia
opisujaca istotg¢ wynalazku oraz podajaca korzystne przyktady jego wykonania. To od
jakosci tych elementéw zaleze¢ bedzie w dalszym toku postgpowania mozliwosé
dokonywania ewentualnych zmian redakcyjnych w obrgbie zastrzezen patentowych,
gdyz zmiany te nie moga wykracza¢ poza zakres ujawniony w pierwotnej wersji
zgloszenia. Czynnosci rzecznika patentowego niezbedne dla przygotowania zgtoszenia
o wymaganej jakosci powinny obejmowac dokonanie pelnego badania stanu techniki w
Swiatowej literaturze patentowej z wykorzystaniem peltnotekstowych baz danych
opublikowanej literatury patentowej, zidentyfikowanie najblizszego stanu techniki,

poréwnanie go ze zglaszanym do ochrony rozwigzaniem oraz zdefiniowanie istoty
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wynalazku obejmujacej zredagowanie zastrzezen patentowych. Bardzo czgsto biedy
popelnione na etapie redagowania pierwszego zgloszenia patentowego sa powodem
znacznych komplikacji w pozniejszych, zazwyczaj bardziej kosztownych fazach
migdzynarodowego postgpowania patentowego. Minimalne stawki za niektore ustugi
rzecznikow patentowych sa okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Sprawiedliwosci z
dnia 3 grudnia 2003 roku w sprawie optat za czynnosci rzecznikow patentowych (Dz.U.
z 2003 r., Nr 212, poz. 2076). Rzeczywiste koszty ponoszone przez zglaszajacych
bywaja rézne i sa uzaleznione od takich czynnikow jak stopien skomplikowania
wynalazku oraz zakres prac wymaganych do przygotowania zgloszenia patentowego.
Wysoko$¢ optaty podstawowej urzegdowej (Dz.U. z 2004 r., Nr 35, poz. 309) za
zgloszenie patentowe w UPRP wynosi 500 ztotych. W przypadku ujecia w zgloszeniu
wigcej niz dwoch wynalazkow oplata podlega zwigkszeniu o 50%. Ponadto w
przypadku zgloszen o objetosci wigkszej niz 20 stron nalezy ui$ci¢ optate wynoszaca 25
7} za kazda dodatkowa strone.

Nalezy takze pamigtaé, ze przypadku niektorych wynalazkow 2z dziedziny
biotechnologii dla ich pelnego ujawnienia konieczne jest ztozenie odpowiedniego
depozytu mikroorganizmu. Jezeli depozyt zostanie ztozony w instytucji depozytowe;j
rozpoznawanej zgodnie z traktatem budapesztenskim nie jest konieczne sktadanie
kolejnych depozytéw dla zgloszen zagranicznych. Aktualnie w Polsce istnieja dwie
organizacje depozytowe dzialajace zgodnie z traktatem budapesztenskim tj. PCM
dziatajaca przy Instytucie Immunologii i Terapii Doswiadczalnej we Wroctawiu oraz
Instytucja Depozytowa dzialajaca przy SGGW w Warszawie. Niestety nie przyjmuja
one pelnego wachlarza mozliwych depozytow mikroorganizméw i np. w przypadku
linii komoérek eukariotycznych konieczne jest korzystanie z duzo drozszych instytucji
depozytowych dziatajacych w ramach traktatu budapesztenskiego za granica.

Mozna takze wyobrazi¢ sobie sytuacjg, w ktorej w ciagu roku powstaje kilka
wynalazkéw opartych na tej samej idei wynalazczej, ktore sa kolejno zglaszane do
ochrony patentowej w UPRP. W przypadku gdy sa one potaczone wspolna koncepcja
mozna je potaczy¢ w jednym zgloszeniu zagranicznym. Jest to rozwiazanie, ktore
pozwala unikna¢ zwielokrotniania kosztow postgpowania miedzynarodowego.

Zgodnie z proponowang procedura, najpdzniej w ciagu roku od dokonania pierwszego

zgloszenia dotyczacego rozwiazania, ktore ma by¢ chronione za granica, nalezy
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dokona¢ zgloszenia migdzynarodowego w trybie PCT. Koszty dokonania zgloszenia

patentowego w trybie PCT ksztaltuja si¢ w chwili obecnej nastepujaco:

KOSZTY MIEDZYNARODOWEGO ZGLOSZENIA PATENTOWEGO W

TRYBIE PCT
CZAS CZYNNOSC OPLATA RZECZNIK
[MIESIACE] URZEDOWA | PATENTOWY
12 Przygotowanie zgloszenia, 3 -6 tys. Zt
thumaczenie ostatecznej tekstu
zgloszenia na jezyk angielski,
prowadzenie postgpowania
migdzynarodowego
12 ztozenie  zgloszenia  opfata | 1400 CHF
podstawowa (International filing
fee)
12 optata dodatkowa =za kazdy |15 CHF
arkusz powyzej 30 arkuszy
12 oplata za poszukiwanie (search | 1550 EUR
fee)
12 15% ryzyko kursowe ok. 1400 zt
12 optata za  przekazanie 1| 400 zt
dokument pierwszenstwa
ok. 19 Opfata za badanie wstgpne | 1530 EUR
(IPER)
LACZNIE: |ok. 145 - 17,5 tys. zt (kursy: CHF=2,6 zt EUR=4,06 z})

+ ewentualnie 6,2 tys. zt (IPER)

Podana warto$¢ kosztow za czynnosci rzecznikowskie odpowiada $rednim stawkom

rynkowym. Wysokos$ci optat urzgdowych okreslonych we frankach szwajcarskich jest

ustalana przez WIPO 1 nie podlega zbyt czgstym zmianom, natomiast wysoko$¢ optat

okreslonych w euro jest ustalana przez EPO i ulega zmianom, zazwyczaj, co kilka lat.

Opfata za badanie wstgpne nie jest obowiazkowa, a w przypadku jej uiszczenia
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zglaszajacy uzyskuje dodatkowo opisane powyzej migdzynarodowe badanie wstgpne.
W przypadku kontynuowania postgpowania patentowego przez EPO oplata za
migdzynarodowe badanie wstepne ulega co najmniej czg$ciowej refundacji w postaci
zaliczenia jej na poczet oplaty za badanie prowadzone przez EPO.

Migdzynarodowy etap postgpowania w trybie PCT konczy si¢ 30 miesigcy po dacie
pierwszenstwa. W tym terminie zglaszajacy musi zdecydowac¢ sig, w jakich krajach
chce kontynuowaé ubieganie si¢ o ochrong 1 zlozy¢ tlumaczenie zgloszenia
migdzynarodowego wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi na etapie
migdzynarodowym w wybranych krajowych/regionalnych urzedach patentowych.
Operacja ta wiaze si¢ juz ze znacznymi kosztami i zalezy przede wszystkim od
objetosci opisu 1 jezykoéw urzedowych w wybranych krajach, poniewaz gtowna czgs§¢
kosztow na tym etapie stanowia koszty tlumaczenia zgloszenia na odpowiednie jezyki
urzgdowe. Zazwyczaj koszty thumaczenia wynosza od 15 do 25 $ za przettumaczenie
100 wyrazéw tekstu w jezyku angielskim na jezyk urzedowy wybranego kraju. Z
naszych doswiadczen wynika, ze w przypadku S$redniej wielkosci zgloszenia
migdzynarodowego jego kontynuowanie w Chinach, Rosji, USA, Japonii, Australii,
Indiach, EPO, Kanadzie, RPA oraz Korei Poludniowe; wymaga na wstegpie naktadu
rzgdu 100 — 120 tys. zt. Przykladowo, sam tylko koszt dokonania zgloszenia

europejskiego wynosi w chwili obecnej okoto 14 tys. zl i obejmuje:

KOSZTY WEJSCIA W FAZE REGIONALNA W EPO (ZGLOSZENIE EURO-
PCT)

CZAS CZYNNOSC OPLATA RZECZNIK
[MIESIACE] URZEDOWA | PATENTOWY
31 optata za zgloszenie 160 EUR ok. 300 EUR
31 optata za poszukiwanie 960 EUR
31 oplata za wyznaczenia (7 1| 525 EUR

wigcej krajow)
31 optata za badanie 1144 EUR
31 opfata za 3 rok postgpowania 380 EUR
31 optata za kazde dodatkowe | 40 EUR

zastrzezenie powyzej 10

LACZNIE: | ok. 13 tys. zt (ok. 3500 EUR)
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Dla poréwnania koszty dokonania zgloszenie w USA wynosza okolo 1500 do 2000
USD, obejmujac okoto 800 USD optat urzgdowych.

Nalezy jednak pamigtaé, ze jest to dopiero poczatek znacznych wydatkow zwiazanych z
uzyskiwaniem, a nastgpnie utrzymywaniem ochrony. Dalsze koszty sa trudne do
oszacowania, poniewaz cze$¢ z nich zalezy bezposrednio od przebiegu postgpowania
patentowego w danym kraju oraz stopnia jego skomplikowania. Im dtuzej begdzie trwata
dyskusja z Urzedem Patentowym w danym kraju tym bardziej nalezy liczy¢ si¢ ze
wzrostem kosztow tej fazy postgpowania zwiazanych z kosztami zastgpstwa
procesowego, zazwyczaj przymusowego dla podmiotéw zagranicznych, petlnionego
przez rzecznika patentowego uprawnionego do wystgpowania przed danym urzedem
patentowym. W przypadku USA koszty te wynosza od 200 do 450 USD za godzing
pracy, a w Europie od 150 do 300 EUR.

Po uzyskaniu patentow w krajach docelowych uprawniony z patentu ponosi koszty
zwigzane z utrzymywaniem ochrony. Sa to zazwyczaj znaczne kwoty. Przykladowo
koszty optat urzgdowych w Polsce za petne 20 lat ochrony patentowej wynosza 13.390
ztotych.

Z badan statystycznych regularnie prowadzonych przez EPO wynika, ze koszty
uzyskania ochrony patentowej droga EURO-PCT oraz jej utrzymywania przez pierwsze
(tansze) 10 lat zaledwie w 8 panstwach nalezacych do konwencji o patencie

europejskim (tj. DE, UK, FR, IT, ES, CH, NL, AT) wynosza okoto 57 tys. euro.

WNIOSKI PRAKTYCZNE

Reasumujac nalezy uznaé, ze w przypadku innowacji akademickich ich komercjalizacja
jest $cisle uzalezniona od posiadania dla nich mozliwie szerokiej ochrony patentowe;.
W tym kontek$cie optymalnag §ciezka postgpowania zmierzajaca do uzyskania ochrony
patentowej dla wynalazkow powstajacych w polskich osrodkach naukowo-badawczych
jest opisana powyzej procedura obejmujaca ztozenie zgtoszenia polskiego, nastgpnie w
ciagu roku zgloszenia PCT 1 po 30 miesiagcach kontynuowanie postgpowania
patentowego w wybranych krajach. Jednak ze wzgledu na rosnacy w trakcie
postgpowania poziom jego kosztow za racjonalne postgpowanie nalezy uznaé
finansowanie ze $rodkow publicznych jedynie co najwyzej pierwszych 30 miesigcy
postgpowania tj. fazy krajowej 1 miedzynarodowej w trybie PCT. Koszty tych etapow

postgpowania wynosza w zaleznos$ci od rodzaju wynalazku okoto 19 - 26 tys. zt.
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Dalsze angazowanie si¢ w ponoszenie kosztdow postgpowania patentowego jest
uzasadnione jedynie w przypadku uzyskania partnera finansowego zainteresowanego
komercyjnym wykorzystaniem wynalazku.

Najwazniejszym wnioskiem ptynacym z powyzszych rozwazan jest ustalenie, ze
komercjalizacja wynalazkéw akademickich wymaga wspotcze$nie zapewnienia im
ochrony patentowej, a w polskich warunkach o powodzeniu calego procesu
komercjalizacji innowacji akademickich decyduje przebieg pierwszych 30 miesigcy
tego procesu. Powodzenie finansowe procesu komercjalizacji jest realne jedynie w
przypadku uzyskania zainteresowania ze strony partnera finansowego/przemystowego
w tym okresie, a ze wzgledu na znaczny wzrost kosztow ochrony patentowej, szanse na
uzyskanie sukcesu finansowego spadaja znacznie po 30 miesiacu od rozpoczecia
postgpowania patentowego. Dlatego tez gtdwna aktywnos$¢ organizacji zajmujacych si¢
rozwijaniem komercjalizacji wynalazkéw akademickich w Polsce powinna skupia¢ si¢
na pierwszych 30 miesiacach postgpowania patentowego, a przy braku uzyskania w tym
okresie zainteresowania ze strony rynku komercjalizowanym rozwiazaniem proces ten

powinien by¢ zaniechany.
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IV. Mozliwosci wykorzystania wynikow badan, do ktorych prawa
posiada jednostka naukowa — wuregulowania prawne, mozliwe

rozwigzania

Prawa do wynikoéw badan przystuguja jednostce naukowej w przypadku okreslonym w
art. 11.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo wlasnosci przemystowej, zwanej
dalej: PWP, (Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117, z p6z. zm.) oraz art. 12 ustawy o
prawie autorskim tj. w sytuacji gdy wyniki badan, w szczegdlnosci majace postac
projektow wynalazczych w rozumieniu PWP lub utworéw w rozumieniu prawa
autorskiego, powstaja w wyniku wykonywania przez tworcg obowiazkoéw ze stosunku
pracy albo z realizacji innej umowy zawartej z jednostka naukowa, o ile strony nie
ustality inaczej. Stad tez wyniki prac zleconych przez jednostke danemu pracownikowi
lub tez mieszczacych si¢ niewatpliwie w zakresie jego obowiazkow stuzbowych, naleza
do jednostki. Praktyka prowadzenia badan naukowych w Polsce zwiazana posrednio z
zasadami ich finansowania, bardzo czgsto tworzy bardziej skomplikowane sytuacje
prawne, w ktorych trudno jest uzna¢, ze wykonywanie konkretnych badan lezy w
zakresie obowiazkéw stuzbowych wynikajacych wprost z umowy o prace zawartej
pomigdzy jednostka naukowa a jej pracownikiem. Najczg$ciej bowiem badania sa
realizowane w ramach odrgbnych uméw o realizacje prac badawczych tzw. umow
grantowych, gdzie jednostka 1 pracownik sa zazwyczaj rownorzednymi stronami
umowy. Coraz cze$ciej badania sa realizowane takze przez osoby nie zwigzane z
jednostka umowa o prac¢ lecz na przyktad doktorantow realizujacych grant
promotorski. Stad tez, w wielu jednostkach naukowych obowiazuja dodatkowe umowy
zawierane pomigdzy tworcami a jednostka, majace najczgsciej posta¢ regulaminow
wewngtrznych ustalajacych zasady ochrony wlasnosci intelektualnej i regulujace
jednoznacznie kwestie wilasnosciowe. Sa one kazdorazowo przywolywane jako
obowiazujace w odniesieniu do realizacji nie tylko konkretnej umowy o pracg, ale takze
umowy grantowej, w tym grantu promotorskiego. Dzigki temu zapewniany jest
przynajmniej wspotudzial jednostki badawczej w prawie do wynikéw. Alternatywnym
rozwiazaniem stosowanym niekiedy w przypadku realizacji badan finansowanych ze
srodkow zewngtrznych, do ktorych prawa na mocy umowy zlecajacej wykonanie badan
przystuguja wykonawcom, sa stosowne umowy o wspotwlasnosci lub przeniesieniu
praw zawierane przez wykonawcow.
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Nalezy takze podkresli¢, ze w $wietle obowiazujacego prawa pozostawanie po stronie
jednostki badawczej pelnego prawa wiasnosci do wynikow powstajacych w wyniku
wykonywania umowy o pracg przez jej pracownikéw nie jest jedyna dopuszczalng
mozliwoscia regulowania stosunkéw wiasnosciowych. Nawet w tym przypadku
ustawodawca  dopuszcza  mozliwo$¢  odrgbnego  uregulowania  stosunkow
wlasnosciowych.

Skoro zatem istniejace prawo 1 praktyka finansowania badan naukowych prowadzonych
w naszym kraju pozwala na znaczna dowolno$¢ ksztaltowania stosunkow
wlasnos$ciowych warto zastanowi¢ si¢ w jaki sposob nalezy je regulowac¢ aby zwigkszac
efektywno$¢ komercjalizacji innowacji akademickich.

Stoimy na stanowisku, ze dla podniesienia skutecznosci praktycznego wykorzystywania
wynikow naukowych powstajacych w polskich jednostkach badawczych konieczne jest
zwigkszenie zaangazowania ich tworcow w proces komercjalizacji. Najprostszym
czynnikiem motywacyjnym wydaje si¢ by¢ zagwarantowanie im udzialu w
potencjalnych korzysciach ptynacych z wykorzystywania wynikow badan, ktérych sa
oni tworcami. Ze wzgledu na tatwos$¢ pozniejszego dysponowania prawami
wylacznymi, optymalne wydaje si¢ by¢ rozwiazanie, w ktorym cato$¢ praw wytacznych
oraz obowiazek finansowania ich uzyskiwania pozostaje po stronie jednostki, przy
jednoczesnym zagwarantowaniu tworcy prawa do jasno okre§lonej czgsci ewentualnych
korzys$ci ptynacych z ich komercjalizacji. Z uwagi na opisana powyzej réznorodnos¢
okolicznosci, w ktorych moga powstawacé wartosciowe wyniki wtasciwym sposobem na
wprowadzanie tego typu regulacji sa wspomniane regulaminy wewngtrzne tworzace
jednolite ramy prawne dla zarzadzania wtasnoscia intelektualna tworzona w murach
danej jednostki badawczej. Oprocz regulowania spraw wiasnosciowych 1 kwestii
dotyczacych wynagrodzenia naleznego tworcom, regulamin powinien takze
wprowadza¢ wymog zachowania tajnosci uzyskiwanych wynikéw do czasu podjgcia
decyzji o ich ochronie patentowej finansowanej przez jednostkg oraz okresla¢ zasady
wylaniania rozwiazan zaslugujacych na taka ochrong. Wiele jednostek badawczych i
szkot wyzszych posiada juz takie regulaminy, ale ze wzgledu na specyfike i
réznorodno$¢ relacji pomiedzy tworcami a jednostka badawcza, na szczegdlna uwage
zashuguje regulamin przyjety w Migdzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i
Komérkowej w Warszawie, ktory reguluje wszystkie opisane powyzej kwestie w

sposOb sugerowany przez nas sposob.
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Odrgbnym problemem jest sposob wykorzystywania praw do wynikéw badan
posiadanych przez jednostkg. Z uwagi na zakres niniejszej ekspertyzy dalsze
rozwazania ograniczone b¢da jedynie do dostgpnych metod wykorzystywania praw do
wynalazkéw. Prawa do wynalazkéw posiadane przez jednostke badawcza, niezaleznie
od etapu procedury patentowej, moga by¢ przedmiotem obrotu. W praktyce oznacza to,
ze moga by¢ one:

—  sprzedane,

—  whniesione aportem do spoéiki lub

—  by¢ przedmiotem umowy licencyjne;.

Ze wzgledu na opisane wczesniej tempo wzrostu kosztow uzyskiwania ochrony
patentowej w skali migdzynarodowej, realizacja jednego ze wskazanych wariantow
transakcji powinna nastapi¢ w trakcie pierwszych 30 miesiecy od zlozenia zgloszenia
patentowego w UPRP.

Jest to zazwyczaj okres wczesnego zaawansowania rzeczywistych prac wdrozeniowych,
czgsto poprzedzajacy nawet fazg prototypowa. Stad tez warto§¢ znanych nam umow
sprzedazy zawieranych na tym etapie rozwoju innowacji akademickich nie przekracza
kilkuset tysiecy dolaréw. Ponadto, umowy takie zazwyczaj zawierane sa z podmiotami
zagranicznymi 1 nierzadko wiaza si¢ z zakonczeniem dalszych prac rozwojowych
dotyczacych sprzedawanej technologii w polskiej jednostce badawcze;.

Z tego powodu duzo atrakcyjniejsze, ale i trudniejsze do uzyskania, wydaja si¢ sposoby
komercjalizacji, w ktorych nieuchronne przeniesienie praw do komercyjnego
wykorzystywania wynalazku z jednostki badawczej na przedsigbiorstwo nastgpuje w
pézniejszym etapie zaawansowania procesu wdrazania rozwijanej technologii, kiedy to
takze nalezy oczekiwaé znacznego wzrostu jej wartosci. Zarowno praktyka przyjeta w
krajach wysokorozwinigtych jak i nieliczne przyktady polskie wskazuja, ze najbardziej
korzystna dla jednostki badawczej oraz oczekiwana z uwagi na pozadany rozwoj
nowoczesnej gospodarki w naszym kraju wydaje si¢ by¢ droga obejmujaca zalozenie
przy wspotudziale jednostki badawczej 1 zewngtrznego inwestora spotki typu spin-off
przejmujacej odpowiedzialno$¢ za komercjalizacje wynalazku akademickiego, ktory
jest licencjonowany spotce na zasadach wylacznos$ci lub w zamian za udzialy w spotce,

zostaje do niej wniesiony aportem, przy czym przeniesienie praw wylacznych do spotki
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moze towarzyszy¢ procesowi zakladania spotki lub nastapi¢ na dalszym etapie jej
rozwoju.
Znanym polskim przyktadem spotki typu spin-off jest Bioton, w ktérym aktualna
warto$¢ udzialéw posiadanych przez Instytut Biotechnologii i Antybiotykéw moze by¢
oszacowana na kilkadziesiat milionow ztotych, a korzysci ptynace dla naszej
gospodarki w zwiazku z uzyskaniem dostgpu do tanszych produktow leczniczych i
znalezieniem zatrudnienia dla kilkudziesi¢ciu dobrze wyksztatconych mtodych polskich
naukowcOw sa znacznie wieksze.
Reasumujac, naszym zdaniem modelowe rozwiazanie w warunkach polskich
zapewniajace optymalny poziom korzysci dla jednostki badawczej powinno polega¢ na
zawiazaniu spotki kapitalowej z inwestorem zewngtrznym w celu komercjalizacji
wynalazku akademickiego. Ze wzgledu na interesy jednostki warto stara¢ si¢ tak
ksztaltowa¢ relacje pomiedzy nowa spdotka a jednostka, aby prawa do patentu
pozostawaly poczatkowo po stronie jednostki, a spotka dziatata, przynajmniej
poczatkowo, jedynie w oparciu o umowg licencji wylacznej, ewentualnie z prawem
pierwokupu praw do patentu. Tego rodzaju rozwiazanie posiada nastgpujace zalety:

—  pozwala jednostce kontrolowaé tempo procesu komercjalizacji i w przypadku
braku pozadanych wynikéw, o ile zostanie to zapisane w warunkach umowy
licencyjnej, pozwala na rozwiazanie takiej umowy,

—  daje jednostce mozliwos¢ sprzedazy praw wytacznych do wynalazku lub udziatlow
w spotce na pdzniejszym etapie rozwoju wdrazania wynalazku, kiedy nalezy
oczekiwa¢ znacznego wzrostu ich wartosci,

—  pozwala na zaangazowanie w dalszy rozwoj wynalazku (np. poprzez zatrudnienie
lub udziaty w spolce) przynajmniej czgsci tworcéw wynalazku,

—  przy odpowiednio zredagowanej umowie licencyjnej pozwala przetozy¢ na spotke
cigzar kosztéw zwiazanych z uzyskiwanie ochrony patentowe;j,

—  zapewnia inwestorowi konieczne minimum bezpieczenstwa oraz ustala ramy
prawne, w ktorych moga by¢ realizowane wspolne interesy inwestora, tworcow 1
jednostki badawczej,

—  w przypadku gdy spdika bedzie dziatata w Polsce, umozliwia rozwoj nowoczesnej

polskiej gospodarki.
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V.SZANSE 1 ZAGROZENIA WYNIKAJACE Z PATENTU
EUROPEJSKIEGO

Patentem europejskim nazywamy patent udzielony przez Europejski Urzad Patentowy,
zwanym dalej: ,,EUP”, z siedziba w Monachium dziatajacy na podstawie Konwencji z
dnia 5 pazdziernika 1973 r. o udzielaniu patentéw europejskich, zwana dale;j:
»Konwencja”. Polska przystapita do Konwencji 1 marca 2004 r., a przystapienie to
byto jednym z warunkéw przystapienia do Unii Europejskiej. Cho¢ Konwencja nie jest
organem wspolnotowym, to naleza do niej wszystkie kraje Unii oraz szereg innych
panstw, w tym Szwajcaria, Turcja, Rumunia, Bulgaria i Islandia.

Istote Konwencji mozna sprowadzi¢ do tego, ze postgpowanie zgltoszeniowe dotyczace
wynalazku jest prowadzone wyltacznie przed EUP (w jednym z trzech jgzykow:
angielskim, niemieckim badz francuskim). EUP ocenia wniosek patentowy pod
wzgledem formalnym i1 merytorycznym wydajac jedna decyzje o udzieleniu albo
odmowie udzielenia patentu. W przypadku udzielenia patentu, zglaszajacy moze
uzyska¢ ochrong patentowa w wybranych krajach Konwencji po spetnieniu formalnych
warunkéw polegajacych na tlumaczeniu opisu patentowego na j¢zyk urzgdowy danego
kraju 1 wniesieniu optat za ochrong patentowa w krajowym urzedzie patentowym. Taki
proces nosi nazwe walidacji patentu europejskiego. W zwiazku z tym patentu
europejskiego nie mozna uzna¢ de jure za prawo (w sensie podmiotowym)
obowiazujace w catej Europie. Patent europejski jest de facto wiazka patentow
krajowych, ktore obowiazuja na mocy decyzji EUP. Wszelkie kwestie zwiazane z
naruszaniem patentow, ich uniewaznianiem (za wyjatkiem tzw. sprzeciwu
rozstrzyganego przez EUP, ktéry mozna wnie$s¢ w terminie 9 miesi¢cy od udzielenia
patentu przez EUP) naleza do jurysdykcji sadéw krajowych.

Zasadnicza korzyscia takiego systemu jest znaczne obnizenie kosztow postgpowania
patentowego w porOwnaniu z sytuacja, w ktorej zglaszajacy musiatby prowadzié
réwnolegle szereg postgpowan przed krajowymi urzgdami patentowymi. Mimo to
uzyskanie ochrony patentowej we wszystkich krajach Konwencji nadal pozostaje
bardzo kosztowne, co zwiazane jest przede wszystkim z koniecznoscia ttumaczenia
opisu patentowego na jezyki wszystkich krajow, w ktérych zgltaszajacy chce chronié¢

swoje rozwiazanie. Zaleta jest takze przetozenie wyboru panstw, w ktorych zglaszajacy
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zamierza uzyska¢ ochrong patentowa do ostatniego momentu (3 miesiagce od wydania
decyzji), co utatwia podejmowanie decyzji zwiazanych z ekonomika patentowania.

Od momentu przystapienia Polski do Konwencji dokonywanie europejskich zgtoszen
patentowych moze odbywa¢ si¢ takze w jezyku polskim, co wiaze si¢ dodatkowo z
mozliwo$cig otrzymania 20% znizek za oplaty urzgdowe z tytutu dokonania zgtoszenia,
z tytulu badania wynalazku, wnoszenia sprzeciwu oraz odwotania.  Zgloszenie
dokonane w je¢zyku polskim musi zosta¢ nast¢pnie przetlumaczone na jeden z jezykow
urzedowych Konwencji (angielski, niemiecki 1 francuski).

Istotng zaleta przystapienia Polski do Konwencji jest uzyskanie przez polskich
rzecznikoOw patentowych uprawnien do wystgpowania przed EUP i prowadzenia
postgpowan  zgloszeniowych. Przed przystapieniem do Konwencji polscy
przedsigbiorcy byli, ze wzgledu na tzw. przymus rzeczniowski, zmuszeni do
korzystania z ustug rzecznikow europejskich, co w znaczacy sposdéb wptywato na
koszty zwiazane z uzyskiwaniem ochrony patentowe;.

Jednym ze skutkow Konwencji jest mozliwos$¢ uzyskiwania patentdéw europejskich ze
skutkiem na terytorium Polski réwniez przez polskich przedsigbiorcow. W niektorych
przypadkach, ze wzgledu na pewne roéznice dotyczace interpretacji prawa patentowego
(gdyz — przynajmniej w zakresie materialnego, polskie prawo patentowe jest prawie
catkowicie zbiezne z prawem Konwencji), mozliwe jest uzyskanie ochrony patentowe;j
na wynalazki, ktore takiej ochrony nie otrzymatyby w wyniku postgpowania przed
Urzedem Patentowym RP. Kwestia ta dotyczy w szczegdlnosci tzw. wynalazkow
realizowanych przy pomocy komputera (computer-implemented inventions).

EUP prowadzi intensywne dzialania edukacyjne i szkoleniowe majace na celu
poszerzenia $wiadomosci spoteczenstwa w zakresie ochrony wlasno$ci intelektualne;j
oraz umozliwiajace podniesienie kwalifikacji przez polskich rzecznikow patentowych.
Szacuje si¢ (na przyktadzie innych krajow), ze w wyniku przystapienia do Konwencji
kilkukrotnie wzrosnie w Polsce ilo§¢ patentdow obowiazujacych w naszym kraju.
Spowoduje to oczywiscie ograniczenia w swobodzie prowadzenie dziatalnosci
gospodarczej w zakresie zaawansowanych opatentowanych technologii przez
krajowych przedsigbiorcow. Z drugiej strony polscy przedsigbiorcy begda mieli
mozliwo$¢ uzyskiwania patentow w innych krajach Konwencji. Pamigta¢ przy tym

nalezy, ze odpowiedni poziom ochrony wlasno$ci intelektualnej, a prawa patentowego
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w szczegolnosci jest koniecznym warunkiem wymaganym do przyciagania inwestorow
zagranicznych.

Reasumujac mozna stwierdzi¢, z przystepujac do Konwencji Polska poczynita kolejny
krok w kierunku uczestniczenia w $wiatowej grze, ktorej istota jest gospodarka oparta

na wiedzy i innowacjach.
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VI. Postulaty de lege ferenda

POSTULATY DE LEGE FERENDA DOTYCZACE ZASAD FINANSOWANIA
NAUKI

USTAWA O FINANSACH PUBLICZNYCH

Ze wzgledu na wyjatkowo niekorzystne dla procesu komercjalizacji wynalazkow
akademickich zapisy art. 37 ust. 1 ustawy o finansach publicznych sugerujemy
niezwloczne podjgcie dziatan majacych na celu nowelizacj¢ tej ustawy, badz
wprowadzenie wyjatkow od tej zasady bezposrednio w ustawie o szkolnictwie
wyzszym oraz odpowiednio w ustawie z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii
Nauk. Nowelizacja powinna zmierza¢ do umozliwienia uczelniom bgdacym
jednostkami sektora finanséw publicznych nabywania i obejmowania udziatow (akcji)

w spotkach w celu komercjalizacji wynikow badan jednostek naukowych.

USTAWA O ZASADACH FINANSOWANIA NAUKI

Nowelizacji wymaga takze art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki, ktory w
obecnym brzmieniu przewiduje, ze podmiotom zainteresowanym gospodarczym
wykorzystaniem wynikow projektow rozwojowych udostepnia si¢ nieodplatnie
informacje o tych wynikach bez uwzglednienia zabezpieczenia potencjalnych praw
wylacznych, jakie moga obejmowa¢ te wyniki. Celem nowelizacji powinno by¢
skreslenie tego przepisu w catosci, jako nieprzystajacego do obecnej rzeczywistosci
ekonomicznej, badz takie jego przeformulowanie, ktore zapewni, ze przekazanie
wynikéw projektéw rozwojowych nastapi najwczesniej po podjeciu decyzji odnosnie

ochrony wynikéw prawami wlasnosci przemystowe;.

ROZPORZADZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI

Zmianie ulec powinno takze rozporzadzenia Ministra Nauki 1 Informatyzacji z dnia 4
sierpnia 2005 r. w sprawie kryteriow i trybu przyznawania i rozliczana $rodkéw

finansowych na naukg. Obecne kryteria oceny uczelni dotyczace patentow oraz
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wdrozen stymuluja uzyskiwanie patentow jedynie w celu podwyzszenia punktacji bez
zadnego przetozenia ekonomiczna warto$¢ wynalazkow 1 realne mozliwosci ich
wdrozen. Proponujemy rozwazenie wprowadzenia punktacji wylacznie =za
dokonywanie zgloszen patentowych ze szczegolnym naciskiem na zgloszenia
migdzynarodowe i europejskie. Uproszczenia wymaga tez punktacja dotyczaca
wdrozen — sugerujemy uzaleznienie tej punktacji jedynie od dochodéw uzyskanych

przez uczenie.

FUNDUSZE STRUKTURALNE - KWALIFIKOWALNOSC WYDATKOW

Nieprecyzyjne zapisy dotyczace tzw. kwalifikowalnosci wydatkéw zwianych z
funduszami strukturalnymi utrudniaja wprowadzanie w zycie cennych inicjatyw,
majacych na celu finansowanie uzyskiwania patentow. W tym zakresie sugerujemy w
szczegoOlnosci nowelizacje Rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie
przyjecia  Uzupelnienia  Zintegrowanego Programu  Operacyjnego Rozwoju

Regionalnego 2004 — 2006.

WPROWADZENIE RZADOWEGO PROGRAMU WSPIERANIA
PRZEDSIEBIORSTW INICJUJACYCH KOMERCJALIZACJE WYNIKOW
BADAN JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Opierajac si¢ na przykladach skutecznych dzialan zwigkszajacych efektywnosc
patentowania wynikéw badan akademickich, zmierzajacych zwlaszcza do tworzenia
przedsigbiorstw typu spin-off, podejmowanych w krajach Unii Europejskiej, opisanych
w kolejnym rozdziale niniejszej ekspertyzy, a takze uwzgledniajac specyfike
uwarunkowan polskich (tj. dotychczasowy brak skutecznych rozwiazan, niski poziom
kompetencji w tym zakresie charakteryzujacy $rodowisko akademickie 1 instytucje
dziatajace w jego otoczeniu, brak komunikacji pomigdzy srodowiskiem akademickim a
inwestorami, brak mechanizméw rynkowych stymulujacych efektywnos¢ tego rodzaju
dziatalnosci) postulujemy wprowadzenie programu rzadowego wspierajacego tworzenie
komercyjnych przedsigbiorstw, ktorych celem byloby:
e wyszukiwanie projektow innowacyjnych w $rodowisku naukowym powiazane z
propagowaniem wiedzy o ochronie 1 komercjalizacji wynalazkéow i informacji o

prowadzonej dziatalnosci,
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e weryfikowanie zdolno$ci patentowej tych innowacji oraz przygotowywanie
krajowych i ewentualnie migdzynarodowych zgloszen patentowych,

e przygotowywanie studium wykonalnosci dla zgltoszonych do ochrony projektow
innowacyjnych,

e przygotowywanie  oferty  inwestycyjnej 1  poszukiwanie  inwestora
zainteresowanego udzialem w spolce spin-off, ktorej zadaniem bedzie
komercjalizacja wybranej innowacji,

e pomoc prawna w zawiazaniu spotki spin-off.

Opisane powyzej cele, ze wzgledu na stosunkowo niski poziom kosztéw postgpowania
patentowego, powinny by¢ realizowane kazdorazowo w przypadku wybranych
innowacji w ciagu pierwszych 30 miesigcy od daty dokonania polskiego zgloszenia
patentowego. Brak uzyskania zainteresowania inwestorow w kontynuowaniu
komercjalizacji wybranej innowacji powinien prowadzi¢ do zaniechania dalszych
dziatan.

Dziatalno$¢ powinna by¢ prowadzona przez przedsigbiorstwa dysponujace odpowiednio
wyszkolonym personelem (rzecznicy patentowi, ekonomisci analitycy, radcowie
prawni) i1 niezb¢gdnym wyposazeniem ( m.in. petnotekstowe bazy danych literatury
patentowej). Przedsigbiorstwa te powinny by¢ niezalezne organizacyjnie i kapitatlowo
od os$rodkéw akademickich 1 nastawione na zysk wynikajacy z powodzenia
realizowanego przez nie etapu procesu wdrozeniowego. Wskazane jest, aby miat on
posta¢ prowizji od zawartych umoéw inwestycyjnych. Powinno to zwigkszy¢
efektywno$¢ prowadzonych dziatan. Brak tego podstawowego mechanizmu rynkowego
oraz duza ré6znorodnos$¢ prowadzonej dziatalnosci w dotychczasowych instytucjach tego
typu dziatajacych w Polsce jest naszym zdaniem glowna przyczyna ich niskiej
skuteczno$ci.

Rowniez ze wzgledu na przejrzystos¢ finansowa, w przypadku uzyskania finansowego
wsparcia publicznego, nie powinny one prowadzi¢ innej dziatalnosci.

Wsparcie publiczne powinno obejmowaé pomoc finansowa pozwalajaca pokry¢ co
najmniej czg$¢ kosztow prowadzenia dziatalnoSci przez tego typu przedsigbiorstwa.
Mozna rozwaza¢ dwie metody wsparcia:

1. zwrot kosztow kwalifikowanych obejmujacych: koszty zatrudnienia personelu,

koszty prowadzenia biura, koszty optat patentowych do etapu migdzynarodowego
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zgloszenia PCT. Przyjgcie takiego modelu finansowania przypominatoby model
stosowany aktualnie w przypadku tzw. grantow celowych.

2.  finansowanie projektowe w formie okresowo przyznawanej dotacji celowej
przeznaczonej na realizacj¢ okreslonej ilosci projektow komercjalizacyjnych w
wysokosci uzaleznionej od zadeklarowanej przez wnioskodawcg ilosci projektow,
ktére zamierza zrealizowa¢. Uwzgledniajac zakres czynno$ci wskazanych
powyzej, srednie stawki panujace na rynku polskim w odniesieniu do tego typu
uslug oraz wysoko$¢ optat za krajowe i migdzynarodowe zgloszenia patentowe
mozna tatwo okresli¢ 1 aktualizowa¢ poziom dofinansowania odpowiadajacy
kosztom realizacji jednego projektu (aktualnie okoto 25 tys. zt). Tego typu forma
finansowania wiazataby wydatki bezposrednio z iloécia realizowanych projektéw i
pozwalataby na okresowa weryfikacje wnioskujacych poprzez oceng skutecznosci
ich dziatan (procent zrealizowanych projektow, ktore zakonczyly si¢ podpisaniem
umowy inwestycyjne;j).

Obydwie metody finansowania pozwalaja na wczesniejsze budzetowanie

przewidywanych w p6zniejszym okresie wydatkow.

Warto takze zauwazy¢, ze w przynajmniej cze$¢ finansowania realizacji dziatan

przewidzianych w ramach opisywanego programu jest takze mozliwa z funduszy

strukturalnych. Przyktadowo, utworzenie Dolnoslaskiego Osrodka Patentowego
opisanego szczegdélowo w kolejnym rozdziale niniejsze] ekspertyzy zostanie

sfinansowane ze srodkow EFS w ramach ZPORR dziatanie 2.6.

W przypadku zaakceptowania przez Ministra ds. Nauki proponowanego projektu

programu wspierania przedsigbiorstw inicjujacych komercjalizacj¢ wynikow badan

jednostek naukowych, aktowi prawnemu, ktory wprowadzatby taki program w zycie
powinny takze towarzyszy¢ zalecenia dotyczace modelowych rozwigzan podstawowych
relacji prawnych przewidywanych w trakcie jego realizacji, w tym wzory
przyktadowych uméw obejmujace: umowe pomigdzy jednostka badawcza a spotka
doradcza, umowe spotki typu spin-off, umowe przeniesienia prawa do wynalazku lub

licencji wylaczne] pomiedzy jednostka badawcza, a spotka spin-off, umowe o

wspotpracy pomigdzy spotka doradcza a funduszem inwestycyjnym. Utatwitoby to na

fatwiejsze wdrazanie programu i przelamywato wiele uprzedzen i1 obaw o0sob
zwiazanych ze stronami zaangazowanymi w realizacj¢ programu, wskazujac modelowe

rozwiazania uznawane za zalecane.
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VII. PRZYKEADY GODNE NASLADOWANIA W ZAKRESIE
WSPIERANIA PATENTOWANIA

Prezentacja przyktadow godnych nasladowania w zakresie wspierania patentowania w
krajach wysoko rozwinigtych (dwa wybrane kraje Unii Europejskiej sprzed maja 2005

r., oraz przyktad nowego kraju cztonkowskiego)

WIELKA BRYTANIA

Ciekawy przyktad efektywnego wspierania przedsigbiorczosci akademickiej
realizowanej skutecznie w krajach nalezacych do Unii Europejskiej przed rokiem 2005
dotyczy inicjatyw podejmowanych na poziomie lokalnym. Godnym nasladowania
przyktadem takiej lokalnej inicjatywy jest Warwick Ventures - biuro transferu
technologii stworzone przez Uniwersytet w brytyjskim Warwick. Warwick Ventures
(WV) powstal w 2000 roku jako biuro transferu technologii obstlugujace Uniwersytet w
Warwick. Uczelnia ta liczy niespetna 40 lat, ale obecnie uczy si¢ na niej niemal 20.000
studentow, a roczny budzet projektow badawczych przekracza 90 min euro. Warwick
Ventures zostalo pomyslane jako podmiot majacy za zadanie komercjalizacjg wynikow
badan.

Personel biura stanowi zaledwie 13 oséb (w tym pigcioro stazystow) posiadajacych
biznesowo-marketingowe wyksztatcenie i nie posiadajacych innych obowiazkéw na
uczelni. Biuro zdobywa granty fundowane przez regionalna agencje rozwoju —
Advantage West Midlands oraz rzadowe z Departamentu Handlu i Przemystu oraz
Higher Education Funding Council. Taki sposob zdobywania srodkow zdejmuje z biura
cze$¢ presji zwiazanej z konieczno$cia finansowania dziatalnosci tylko ze sprzedazy
licencji 1 zwigksza efektywno$¢ tych dzialan. Wyniki dziatan sa imponujace. W ciagu
pierwszych 2 lat dziatalno$ci biuro pilotowato ponad 120 innowacji, z ktérych okoto
75% znalazlo praktyczne wykorzystanie. Zbudowato takze portfolio liczace
kilkadziesiat patentow. A co najwazniejsze, przyczynito si¢ do utworzenia w ciagu 5 lat
dziatalnosci 18 firm typu spin-off. Do ustug $wiadczonych przez Warwick Ventures
naleza:

— audyt innowacji, ktory pozwala na oceng przydatnosci danej innowacji i oceng

szans rynkowego sukcesu;
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przygotowywanie zgtoszen patentowych;

prowadzenie badan rynkowych i kontakty z potencjalnymi klientami;
opracowywanie biznes planoéw w $cistej wspoOlpracy z tworcami innowacji, ktore
stuza jednoczesnie szkoleniu,

pomoc w zdobywaniu inwestorow, gtownie ventures capital i business angels,

udziat w zarzadzaniu tworzacymi si¢ firmami w pierwszym okresie ich istnienia.

Jednocze$nie WV dziala zgodnie ze $ci§le okreslonymi zasadami strategii patentowe;j

przyjetej przez uniwersytet, ktéra obejmuje nastepujace reguty:

poziom inwestycji uniwersytetu w tworzenie spin-off nie moze przekroczy¢ 8.000
Euro, a jesli nie wystarczy to do znalezienia kapitalu zewngtrznego wowczas
projekt zostaje odrzucony;

w tworzonych spotkach typu spin-off udzial uniwersytetu w ich zarzadzaniu nigdy
nie wynosi wigcej niz 25% glosow w zarzadzie, natomiast w przypadku, gdy
posiada wigkszy pakiet udzialow, wowczas nie sa one klasyfikowane jako prawo
glosu, co gwarantuje samodzielno$¢ tworzonych przedsigbiorstw,

dla zachowania niezaleznos$ci spotek unika si¢ obsadzania stanowiska dyrektora
spotki przez przedstawiciela uniwersytetu;

WV nigdy nie zarzadza finansami spotek, natomiast zapewnia kontakt z
profesjonalnymi ksiggowymi;

WV wywiera nacisk na zatrudnianie przez tworzone spotki ich witasnych
pracownikow, niechg¢tnie odnoszac si¢ do zatrudniania pracownikoéw naukowych
pozostajacych jednocze$nie pracownikami uniwersytetu;

zacheca sie do korzystania z infrastruktury parku naukowego, zamiast zasobow

badawczych uniwersytetu.

Taka polityka przynosi pozytywne efekty i czgs¢ z spotek typu spin-off odniosta juz

rynkowy sukces. Kiedy firmy usamodzielniaja si¢ uczelnia przechodzi do roli

pasywnego udziatowca 1 jej przedstawiciele nie angazuja si¢ w dziatalno$¢ operacyjna.

Przyktad Warwick jest interesujacy ze wzgledu na profesjonalne podejscie, ktoére

objawia si¢ tym, ze WV dziala niezaleznie od uniwersytetu i nie dochodzi do praktyk

obsadzania stanowisk przedstawicielami uczelni. Praktyka jest unikanie tego rodzaju

powiazan. Imponujaca jest efektywno$¢ uzyskiwana poprzez konsekwentna realizacje

racjonalnie okreslonej strategii lokalne;.

Wroctaw, 30 listopada 2006 r.
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REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC

Niemcy sa przykladem kraju, ktory postawil na upowszechnianie dobrych praktyk
opracowywanych lokalnie i na ich wykorzystywanie tak na szczeblu centralnym, jak 1 w
innych os$rodkach lokalnych.
Programy dotyczace prac badawczo-rozwojowych oraz wdrazania innowacji
koordynowane sa przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i Pracy (BMWA) oraz
Federalne Ministerstwo Edukacji i Badan Naukowych (BMBF). Finansuja one badania
naukowe prowadzone m.in. w dziedzinie ochrony zdrowia, biotechnologii, technik
informacyjnych, ekologii oraz promuja przedsigbiorczos¢ w srodowisku akademickim.
Jednym z najwigkszych 1 najbardziej znanych programéw, wspierajacych
przedsigbiorczo$¢ akademickiej w Niemczech jest ,,EXIST — Existenzgriinder aus
Hochschulen®. Jest on czg$cia wsparcia oferowanego przez Rzad Federalny na rzecz
tworzenia innowacyjnych przedsigbiorstw, transferu wiedzy z uczelni wyzszych do
gospodarki oraz promocji przedsigbiorczosci w srodowisku akademickim. EXIST zostat
zainaugurowany w grudniu 1997 roku przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badan
Naukowych jako ,.konkurs idei”, do ktérego mogly stanal regionalne partnerstwa
ztozone z co najmniej trzech partnerow, przy czym jednym musiata by¢ uczelnia
wyzsza. Glownymi celami programu byty:
—  stworzenie ,,kultury przedsigbiorczej samodzielnosci”, w srodowisku naukowym,
badawczym 1 administracyjnym uczelni wyzszych;
—  przetozenie wynalazkow naukowych na konkretna warto$¢ ekonomiczna —
zwigkszenie transferu technologii;
—  wzbudzenie zainteresowania zaktadaniem firm,;

—  stymulowanie rozwoju przedsigbiorstw typu spin-off.

Do konkursu przystapilo ponad 109 projektow regionalnego partnerstwa pomigdzy
nauka a biznesem, w ktorych uczestniczyto ponad 200 uczelni. Do udziatu w programie
wytypowano pie¢ najbardziej rozwinigtych regionéw Niemiec, dysponujacych
najwigkszym potencjatem badawczo-rozwojowym, ktéore w miarg realizacji programu
mialy ewoluowa¢ w kierunku tzw. ,centréw doskonalos$ci” i1 stanowi¢ wzér do
nasladowania w innych regionach. Jako kryterium wyboru zaproponowano m.in. liczbg
oraz pozycj¢ akademicka wyzszych uczelni w regionie, a takze klimat sprzyjajacy

inwestycjom. W wybranych regionach stworzono platformy wspolpracy pomigdzy
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jednostkami naukowymi a partnerami ze sfery biznesu i polityki. Ich zadaniem byto
opracowanie strategii promocji przedsigbiorczosci wsérdd studentow, pracownikéw oraz
absolwentow wyzszych uczelni, ktéra uwzglednialaby warunki lokalne. Ponadto w
ramach programu uruchomiono dwa podprogramy: High TEPP — szkolenia dla
absolwentow oraz EXIST Seed — finansowanie przedsigbiorstw w fazie zalazkowe;.
Rezultaty pierwszej edycji EXIST byty tak dobre, ze Federalne Ministerstwo Edukacji i
Badan Naukowych postanowito program kontynuowa¢. W 2002 roku do udzialu w
programie zakwalifikowano 10 kolejnych regionow. Nowe regiony otrzymaty
dofinansowanie w wysokosci ok. 10 mIin. EURO w celu wykorzystania do§wiadczen z 5
pierwszych regionow.
Mimo tego, ze stopien zaawansowania niemieckiego programu EXIST w regionach jest
rozny ze wzgledu na rézny poziom rozwoju przedsigbiorczosci, jest on uznawany w
Europie za modelowy program multiinstytucjonalny. Pozwolil on przede wszystkim na
poznanie czynnikdw warunkujacych sukces regionalnych projektow wspierajacych
przedsigbiorczos¢ akademicka, ktore byty podstawa ich opracowywania:
—  réznorodno$¢ narzedzi dostosowanych do rozwoju start-up’ow;
—  jawno$¢ 1 efektywno$¢ wspotpracy w ramach sieci — jasno$¢ podejmowanych
decyzji i zdecentralizowany aparat wykonawczy;

—  rownowaga wewnatrz sieci — reprezentatywny udzial parteréw z regionu.

W oparciu o do$wiadczenia niemieckie nalezy uznaé, ze centralnie stymulowane
dziatania obejmujace rozwdj 1 przeszczepianie najlepszych doswiadczen moze
przynies¢ pozytywne rezultaty w zakresie rozwoju komercjalizacji wynikow badan w

skali panstwa. Jest to cenna lekcja dla naszego kraju.
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POLSKA — PRZYKEAD PROBY ZWIEKSZENIA EFEKTYWNOSCI
PATENTOWANIA WYNALAZKOW AKADEMICKICH (DOLNOSLASKI
OSRODEK PATENTOWY)

Jak to juz opisano poprzednio, dzialania zmierzajace do komercjalizacji wynikow badan
naukowych powinny obejmowaé przede wszystkim dwa elementy: zapewnienie
ochrony prawnej rozwigzaniom uznanym wstgpnie za wartosciowe oraz jednoczesne
intensywne poszukiwanie inwestora gotowego do zaangazowania si¢ w tworzenie
wspolnego przedsigbiorstwa. Bariery na jakie napotykaja polskie osrodki akademickie
w trakcie podejmowania dzialan zmierzajacych do tworzenia przedsigbiorczosci
akademickiej mozna podzieli€ na trzy grupy: finansowe, kompetencyjne i
organizacyjne.

Jako najistotniejsze bariery finansowe nalezy wskaza¢ wzglednie wysokie koszty
profesjonalnych ustug doradczych oraz optat urzedowych dotyczacych ochrony
patentowej. Korzystanie z pomocy zawodowych doradcow lub zasobow literatury
patentowej wiaze si¢ z koniecznoscia ponoszenia dodatkowych kosztéw (np. kosztow
podrozy, koszty dostgpu do ptatnych baz danych literatury patentowej, itp.). Tworzenie
wlasnego zaplecza doradczego przez os$rodki akademickie jest kosztowne i
czasochlonne, przyktadowo: aplikacja kandydata na polskiego rzecznika trwa co
najmniej 3 lata oraz kosztuje obecnie 30 tys. zt + koszty delegacji, natomiast ksztatcenie
rzecznika europejskiego uprawnionego do wystgpowania przed EUP to: min. 3 lata oraz
ok. 40 tys. zt. W obydwu przypadkach wymagane jest, aby kandydat byl absolwentem
wyzszych studiéw technicznych. Ogranicza to dostgp do tego rodzaju ushug, zwlaszcza
mniejszych jednostek badawczych, ktoérych zazwyczaj nie sta¢ na stworzenie wlasnego
dzialu ochrony patentowej 1 wdrozen, lub chociazby zatrudnienie rzecznika
patentowego o odpowiednich kwalifikacjach 1 zapewnienie niezbednego wyposazenie
jego stanowiska pracy.

Jako najistotniejsze bariery kompetencyjne nalezy wskaza¢ niski poziom wiedzy
srodowisk akademickich na temat podstawowych zasad ochrony wlasno$ci
intelektualnej. Naukowcy czesto nie maja dostgpu do literatury patentowej lub nie
korzystaja z tego zrodta. Skutkuje to brakiem pelnej wiedzy o poziomie innowacyjnosci
wlasnych projektow, ich czysto$ci patentowej oraz aktualnych trendach w danej
dziedzinie techniki. Opisane powyzej wysokie koszty zatrudnienia odpowiednio

wykwalifikowanych fachowcow 1 dostrzegalne braki kadrowe w tej dziedzinie skutkuja
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ogoblnie obserwowanym w jednostkach badawczych brakiem kompetencji niezbgednych
dla ochrony prawnej i komercjalizacji wtasnych innowacji.

Najwazniejsze bariery prawno-organizacyjne obserwowane na poziomie jednostek
naukowych to obserwowany nadal brak modelowych uregulowan stosunkow
wlasno$ciowych dotyczacych innowacji. Brak jasnego podziatu praw wilasnosci do
innowacji oraz korzysci plynacych z ich komercjalizacji pomigdzy uczestnikami
procesu wdrozeniowego obniza jego efektywno$¢ i1 demotywuje tworcow, a w
skrajnych przypadkach przyczynia si¢ do powstawania ,,szarej strefy” akademickiej
dziatalnosci innowacyjnej. Powszechny jest brak kompleksowego zarzadzania
procesem ochrony i promocji wynalazkow oraz brak utrzymania odpowiedniej
kolejnosci i tempa dzialan poczatkowych, od ktérych skuteczno$ci zalezy efektywnos¢
catego procesu.

Na tle opisanych uwarunkowan specyficznych dla naszego kraju wyjatkowo
interesujacy wydaje si¢ by¢ wroctawski projekt o nazwie Dolnos$laski Os$rodek
Patentowy, ktory korzystajac ze wsparcia finansowego pochodzacego z europejskich
funduszy strukturalnych, podejmuje probe rozwiazania wspomnianych problemoéw i ma
by¢ realizowany poczawszy od pazdziernika tego roku. W przypadku powstania w
wyniku tego projektu nowych spotek typu spin-off, inicjatywa ta powinna staé si¢
przyktadem godnym nasladowania w innych regionach kraju.

Celem projektu o nazwie Dolnoslaski Osrodek Patentowy (DOP) jest zapewnienie
dolnoslaskiemu sektorowi badawczemu kompleksowej obstugi doradczej niezbednej do
rozpoczgcia wdrazania innowacji, ktorej koszty beda refundowane z funduszy unijnych.
W realizacje projektu zaangazowanych zostanie tacznie 7 oséb: 3 inzynierow
patentowych, 2 rzecznikdw patentowych (partnerzy spéotki wnioskujacej o dotacje na
realizacj¢ tego projektu), 1 analityk ekonomista i 1 pracownik biurowy odpowiedzialny
za prowadzenie biura projektu. Koszty stworzenia DOP w ramach dzialajacej juz spotki
doradczej (tj. koszty zatrudnienie 5 nowych pracownikow + koszty prowadzenia i
doposazenie biura) uznane za roczne koszty funkcjonowania DOP zostaty oszacowane
na okolo 270 tys. zt. Zadaniem tego zespolu begdzie zweryfikowanie zdolnos$ci
patentowej 72 innowacji pochodzacych z jednostek naukowych dziatajacych na Dolnym
Slasku. Projekt zaktada, ze co najmniej potowa rozwiazan zostanie zweryfikowana
pozytywnie 1 uznana za nadajace si¢ do opatentowania. Wynalazkom tym zostanie

zapewniona wstgpna ochrona patentowa poprzez ztozenie zgloszen patentowych w

Metodyka ochrony wlasnosci intelektualnej w zakresie transferu wiedzy i innowacji

Wroctaw, 30 listopada 2006 r. . - . . i s
z instytucji wezych do pr ¢ stw

Strona 62/67




Urzedzie Patentowym RP, a jednoczes$nie dla rozwiazan zgloszonych do ochrony
zostang przeprowadzone badania rynkowe i przygotowane studia wykonalnosci. W
oparciu o cato$¢ uzyskanej dokumentacji zostana przygotowane i1 rozesltane oferty
inwestycyjne. Oferty te beda adresowane glownie do funduszy typu venture capital
dziatajacych w Polsce, z ktorych czg$¢ juz zadeklarowata swoj wspotudzial w realizacji
projektu.

Dzialaniom tym towarzyszy¢ bedzie upowszechnianie wiedzy o ochronie wtasnosci
intelektualnej 1 dzialalnosci DOP wséréod wynalazcéw 1 inwestorow. Planuje sig
zorganizowanie 8§ seminaridw propagujacych informacje o dzialalnosci DOP i
poswigconych praktycznym aspektom ochrony prawnej i komercjalizacji wynikow
badan naukowych.

Realizacja opisanego projektu powinna zniwelowaé wspomniane bariery finansowe
utrudniajace komercjalizacj¢ wynikow badan naukowych. Dziatalnos¢ DOP umozliwi
uzyskanie dotowanej, kompleksowej i fachowej pomocy niezbgdnej do zrealizowania
pierwszego etapu komercjalizacji badan naukowych obejmujacej pomoc w zakresie
ochrony wtasnosci intelektualnej, opracowanie studium wykonalnosci i nawiazanie
kontaktu z inwestorami. Powinno to zwigkszy¢ efektywnos¢ finansowa korzystania z
komercyjnych baz danych literatury patentowej oraz ograniczy¢ koszty zwiazane z
docieraniem do profesjonalnych doradcéw przez jednostki naukowe dziatajace w
regionie. Przeniesienie na DOP cig¢zaru przysztego szkolenia wlasnych kadr umozliwi
lepsze wykorzystanie uzyskiwanych zasobow ludzkich 1 $rodkéw publicznych oraz
obnizenie kosztow przypadajacych na poszczegodlne jednostki naukowe.

Dziatalno$¢ edukacyjna DOP powinna zniwelowaé takze zidentyfikowane bariery
kompetencyjne. Planowane sa systematyczne seminaria adresowane do réznych grup
naukowcoOw uwzgledniajace specyficzne zapotrzebowanie 1 przygotowanie stuchaczy, a
takze zbudowanie bazy wiedzy udostgpnianej jednostkom naukowym, obejmujacej
publikacje dokumentujace organizowane seminaria rozpowszechnianej poprzez
internetowy portal tematyczny. Badania stanu techniki w specjalistycznych,
migdzynarodowych bazach literatury patentowej prowadzone przez DOP dostarcza
tworcom wiedzy pozwalajacej zweryfikowac pod wzglgdem technologicznym celowos¢
1 kierunki prowadzonych prac badawczo-wdrozeniowych.

Realizacja opisywanego projektu powinna rowniez pomoc W rozwiazywaniu

wspomnianych problemow organizacyjnych. DOP bedzie posiadal i stale rozwijat
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wlasny zespol rzecznikow 1 inzynierow patentowych, co umozliwi dostarczanie
jednostkom naukowym specjalistycznej i kompleksowej pomocy w zakresie ochrony i
komercjalizacji innowacji. Po =zakonczeniu etapu pilotazowego planowane jest
budowanie kompetencji posiadanego personelu oraz prowadzenie dalszej rekrutacji i
ksztatcenie nowych pracownikow DOP. Osoby te beda uczestniczyly w studiach
polskiego i europejskiego prawa patentowego w ramach przygotowan do egzamindw na
polskich i/lub europejskich rzecznikdéw patentowych, a takze studiach podyplomowych
dotyczacych wyceny 1 komercjalizacji wiasnosci intelektualnej. Kompleksowos¢
pomocy $wiadczonej przez DOP zapewni roOwnomierny przebieg poczatkowej fazy
procesu komercjalizacji i pomoze zoptymalizowa¢ zarzadzanie wlasnymi projektami
innowacyjnymi przez jednostki naukowe. Naktady ponoszone na ochrong patentowa
nabiora komercyjnego znaczenia 1 stana si¢ elementem racjonalnej polityki
inwestycyjnej uczelni, zastgpujac czeste jeszcze traktowanie zgloszen patentowych jako
kolejnego sposobu publikowania i rozliczania wynikow prac badawczych, z
pominigciem rynkowej roli jaka jest przypisana ochronie patentowej. Dla wynalazkow
zgtaszanych do DOP zabezpieczona bedzie ochrona prawna, opracowywane bedzie
studium wykonalno$ci 1 zostanie przygotowana biznesowa prezentacja projektu
adresowana do inwestorow. DOP wspotpracujac z inwestorami dziatajacymi w regionie

przedstawi im atrakcyjne oferty inwestycyjne.
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