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WSTEP

Niniejszy raport przedstawia efekty realizacji projektu,
pt. ,Kompleksowy audyt wifasnosci intelektualnej w procesie
komercjalizacji” finansowego ze $srodkow Ministerstwa Edukacji i Nauki
w ramach dotacji celowej zgodnie z art. 57 ust. 2 pkt 3 lit. a i d oraz 58
ust. 1 pkt 2 lit a i ¢ 1 USBL na realizacje przez Centrum tukasiewicz
projektow badawczych w ramach celu Sieci Badawczej tukasiewicz,
o ktéorym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 tej ustawy.

Celem projektu byto opracowanie i zwalidowanie kompleksowych
metodyk audytu wtasnosci intelektualnej. Uzyskane wyniki projektu
mogq mie¢ zastosowane w procesach komercjalizacji prowadzonych
w innych osrodkach tworzacych system szkolnictwa wyzszego i nauki
w Polsce oraz przedsiebiorstwach prowadzacych projekty badawczo-
rozwojowe (B+R).

Weryfikacja  wtasnosci intelektualnej podczas komercjalizacji
ma kluczowe znaczenie dla prowadzenia procesu komercjalizacji
dla wszystkich  interesariuszy tego procesu (np. twdrcow,
przedsiebiorcow, instytucji tworzacych system szkolnictwa wyzszego).
Brak zabezpieczenia praw oraz istnienie wad prawnych w prawach
bedacych przedmiotem komercjalizacji jest, niestety, obserwowang
barierg w transferze technologii. Nalezy mie¢ na uwadze, ze kwestie
dotyczace wtasnosci intelektualnej mogq utrudni¢ lub uniemozliwic
prowadzenie procesu komercjalizacji, dlatego tak wazne jest ustalenie
statusu praw zawartych w komercjalizowanym rozwigzaniu
oraz mapowanie ryzyk zwigzanych z obrotem witasnoscig intelektualna.

W ramach projektu zidentyfikowano niezbedny zakres audytu wtasnosci
intelektualnej, uwzgledniajagcego aspekty prawne, komercjalizacyjne
i finansowe zwigzane ze statusem danego prawa. Podstawg
do przygotowania prototypowych metody audytu byty wywiady
z uczestnikami procesu komercjalizacji oraz analiza desk research.
Tak opracowane metodyki byty walidowane w prowadzonych w Sieci
Badawczej tukasiewicz procesach komercjalizacji. Na podstawie
wywiadéw pogtebionych oraz wnioskdw wyciggnietych podczas tego
procesu przygotowano zweryfikowane kompleksowo metodyki audytu.
Realizacja projektu pozwolita na przygotowanie = wnioskéw
oraz rekomendacji przedstawionych w ostatnim rozdziale niniejszego
raportu.



1. Modele komercjalizacji

Waznym elementem w zakresie biezacej dziatalnosci gospodarczej,
ktéremu powinny sprosta¢ instytuty ktukasiewicza jest prowadzenie
projektow badawczo-rozwojowych na ptaszczyznie ich rynkowego
zastosowania. Cho¢ w praktyce instytuty sg kuznig mysli kreatywnej
naukowcow, to przydatnos$¢ technologii w gospodarce powinna by¢
wyznacznikiem sposobu ich dziatania. Do takiej strategii dziatania
zacheca Zalecenie Komisji w sprawie zarzadzania witasnoscig
intelektualng w ramach dziatan zwigzanych z transferem wiedzy oraz
Kodeks postepowania dla uczelni wyzszych iinnych publicznych
instytucji badawczych!. Niniejsze Zalecenie wskazuje, ze w celu
wspierania wykorzystania wynikéw badan finansowanych ze $rodkow
publicznych i maksymalizacji ich wptywu spoteczno-gospodarczego,
osrodki naukowe powinny rozpatrzy¢ wszelkie mozliwe typy
mechanizméw wykorzystania wiedzy (takich jak wydawanie licencji,
lub tworzenie przedsiebiorstw typu spin-off) oraz mozliwych partneréw
w ramach wykorzystania wiedzy (takich jak: przedsiebiorstwa typu
spin-off lub istniejqce przedsiebiorstwa, inne publiczne organizacje
badawcze, inwestorzy lub ustugi badz agencje pomocnicze w dziedzinie
innowacji), a takze dokonanie spos$réd nich wyboru najbardziej
odpowiednich.

1.1. Szczegdtowe modele komercjalizacji

W ramach funkcjonowania instytutow ktukasiewicza w obszarze
komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych, wyrdznia sie dwa
podstawowe modele komercjalizacji istniejgcych rozwigzan
technologicznych i wypracowanej wtasnosci intelektualnej:

o Komercjalizacja bezposrednia - w formie umowy pomiedzy
instytutem badawczym, a podmiotem prywatnym - przyjmujaca
postac sprzedazy lub licencji, dzierzawy, najmu/przeniesienia praw
do wynikéw B+R w ramach dziatalnosci gospodarczej okreslonej
w art. 4 USBt. W ramach tego modelu moze by¢ prowadzona
wspotpraca nad podniesieniem poziomu rozwoju technologii w celu

1 Zalecenie Komisji z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zarzadzania
wiasnoscig intelektualng w ramach dziatan zwigzanych z transferem wiedzy
oraz Kodeks postepowania dla uczelni wyzszych i innych publicznych instytucji
badawczych (Dz. U. UE. L. z 2008 r. Nr 146, str. 19).



jej wdrozenia do gospodarki. Wspdtpraca moze dotyczy¢ réwniez
wspdlnego  przedsiewziecia technologicznego realizowanego
w ramach konsorcjum;

o Komercjalizacja posrednia - udzielenie licencji lub przeniesienie
praw do wynikéw B+R za posrednictwem spétki tzw. SPV (spétka
celowa) Iub nabycia Iub objecia bezposrednio udziatow
w powstatej spotce technologicznej.

Przyjety podziat wynika czesciowo z regulacji ustawowych, a mianowicie
z PSWN. Centrum ktukasiewicz, dziatajace na podstawie USBL oraz
instytuty dziatajace w ramach Sieci Badawczej tukasiewicz tworzg
system szkolnictwa wyzszego i nauki, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 6a
i pkt 6b PSWN. Prawo o szkolnictwie wyzszym nie zawiera wprost

wskazanej ogolnej definicji legalnej i wymienionego podziatu
komercjalizacji. Z przepisow PSWN mozna natomiast wywiesc,
jak nalezy rozumieé¢ komercjalizacje bezposredniga i posrednig,

oraz mechanizmy wspotpracy miedzy instytutem, a rynkiem i partnerem
biznesowym. Ponadto zaprezentowany przez autora podziat
ma charakter rozszerzony o dodatkowy model komercjalizacji.

Zgodnie z art. 148 ust. 4 PSWN, komercjalizacja bezposrednia polega
na sprzedazy wynikdw dziatalnosci naukowej lub know-how zwigzanego
z tymi wynikami albo oddawaniu do uzywania tych wynikéw lub know-
how, w szczegdlnosci na podstawie umowy licencyjnej, najmu
oraz dzierzawy.

Natomiast zgodnie z art. 149 ust. 1 PSWN, komercjalizacja posrednia
polega na obejmowaniu lub nabywaniu udziatéw lub akcji w spdétkach
lub obejmowaniu warrantéw subskrypcyjnych uprawniajgacych do zapisu
lub objecia akcji w spoétkach, w celu wdrozenia lub przygotowania
do wdrozenia wynikéw dziatalnosci naukowej lub know-how zwigzanego
z tymi wynikami. W drodze umowy instytut moze powierzy¢ spodtce
celowej zarzadzanie prawami do wynikéw lub do know-how, w zakresie
komercjalizacji bezposredniej.

Warunkiem skutecznej i zgodnej z prawem komercjalizacji
we wskazanych modelach jest prawidtowe zarzgdzenia dziatalnoscig
B+R oraz wynikami prac B+R. Elementem niezbednym jest opracowanie
w  jednostce polityki komercjalizacji débr  niematerialnych
i potraktowania prawa witasnosci intelektualnej, jako majatku
(analogicznie jak dobr materialnych), ktorym nalezy i trzeba zarzadzad.



Niezbednym dziataniem po stronie instytutéw i wyspecjalizowanych
komorek pionu wsparcia komercjalizacji, powinno by¢ podejmowanie
dziatan w celu identyfikacji wynikéw B+R, ktéore mogq podlegad
ochronie, nabyciu, uzyskaniu i utrzymaniu ochrony praw do nich
oraz dysponowania prawami w celu uzyskania korzysci w szczegdlnosci
w aspekcie zapewnienia hermetycznosci, czyli zamknietego dostepu
dla oséb zaangazowanych w prace nad IP i dysponowania wiedzg
o procesach w ramach powstajacych rozwigzan technologicznych,
Z naciskiem na ograniczenie ich publicznego rozpowszechniania.

W celu realizacji wtasciwego zarzadzania wiasnoscig intelektualng
nalezy zadbaé¢ o skonstruowanie wtasciwych regulaminéw i aktow
wewnetrznych jednostki przyporzadkowanych do obrotu IP w sposdéb
elastyczny, a zarazem zapewniajacy uczestnikom procesu
komercjalizacji komfortowy margines dziatania na styku nauka-biznes
i pogodzenia interesow instytutu i twoércow IP. W tym aspekcie
dokumenty te powinny byc¢ nalezycie skonstruowane,
umowy komercjalizacji dostosowane do projektu i co wazne wykluczaé
lub minimalizowac ryzyka powstania roszczen. Pierwszym krokiem jest
sporzadzenie dokumentacji, pozwalajacej na ustalenie
zakresu/przedmiotu i wiasciciela praw. Proces ten mozna wesprzec
aplikacjami informatycznymi zapewniajacymi przejrzysty monitoring
obiegu dokumentacji ustalajgcej istote i zakres powstajgcej wtasnosci
intelektualnej.

Zarzadzanie prawami na dobrach niematerialnych jest kluczowe dla
budowania i zachowania ich wartosci. Brak dochowania starannosci
w zarzadzaniu IP moze zniweczy¢ wysitek wtozony przez twércéw
i zaprzepasci¢ szanse na przyszitg korzysc¢ finansowa.

Do niekorzystnych nastepstw z tym zwigzanych nalezy: nieskutecznos¢
nabycia petnych praw do wynikéw B+R (np. prawa autorskie majatkowe
na poszczegodlnych polach eksploatacji i wspdtwitasnos¢ innych
nieuwzglednionych twoércéw - np. w zakresie prawa do uzyskania
patentu); niedostateczna wiedza Ilub brak wiedzy o wynikach
prowadzonych badan i prac, brak kontynuacji umoéow i dokumentacji
potwierdzajacych przejscie praw np. w sytuacji, kiedy instytut
i naukowiec, na wstepnym etapie, w odmienny sposob okreslg prawa
do wynikdéw lub sposdb komercjalizacji tych wynikéw lub nie ma umowy
wspotwiasnosci i sg trudnosci w ustaleniu twércow oraz wzajemnych
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praw i obowigzkéw stron, w zwigzku z wspdélnym dokonaniem
wynalazku, w wyniku realizacji projektu. Do tego moze dojs$¢ jeszcze
ujawnienie danych w kluczowych dla technologii stanowigcych
naruszenie tajemnicy przedsiebiorstwa.

Do tych elementdw mozna =zaliczy¢ jeszcze ztozenie zgtoszenia
patentowego po publicznym ujawnieniu informacji o rozwigzaniu (utrata
nowosci) oraz niedotrzymanie termindw na wniesienie opfat
za utrzymanie ochrony, co w konsekwencji powoduje utrate ochrony
oraz narazenie sie na roszczenia oséb trzecich i w koncu wycofanie sie
partnera biznesowego ze wspéipracy. Zaletg wprowadzenia do praktyki
instytutu stosownej polityki komercjalizacji jest przede wszystkim
ustandaryzowanie procesu zwigzanego z negocjacjami i ksztattowaniem
warunkédw umowy komercjalizacji, sprawczos$¢ w obszarze wskazywania

dogodnych warunkow licencjonowania, ujednolicenie umow
zawieranych z kontrahentami biznesowymi z uwzglednieniem
dostosowania klauzul i postanowien umoéw do zmieniajgcego

sie otoczenia biznesowego.

Od strony prawnej komercjalizacja wynikéw B+R i ustalonego
IP odbywa sie przez dysponowanie prawami do tych wynikéw
(udzielanie licencji, sprzedaz praw, wniesienie praw aportem do spotki).

1.1.1. Przeniesienie praw - sprzedaz

Sprzedaz sensu stricto powoduje przeniesienie praw wtasnosci
intelektualnej do wynikébw B+R - przeniesienie patentu,
praw autorskich, know-how itd. na rzecz innego podmiotu.
Sprzedaz praw oznacza, ze zbywca pozbawia sie prawa do technologii,
a podmiotem uprawnionym zostaje nabywca. Wraz z tym
przeniesieniem nastepuje wydanie materiatébw  pozwalajacych
na korzystanie z technologii.

W zaleznosci od przedmiotu i rodzaju prawa sprzedazy umowa moze
przewidywac: wskazanie pol eksploatacji na ktérych nabywca uzyskuje
monopol dziatania, wysokos$¢ udziatu w prawie oraz okreslenia zakresu
przeniesienia praw, np. precyzyjne okreslenie utworu, ujecie
korzystania z praw zaleznych do utworu. Ten element jest szczegdlnie
istotny w umowach przeniesienia praw wiasnosci intelektualnej
ze wzgledu na fakt ewentualnej mozliwosci sporu stron co do zakresu
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dozwolonego korzystania i dalszego rozwoju przez jednostke
technologii.

Przeniesienie praw nie powinno by¢ podejmowane pochopnie,
poniewaz technologia moze zosta¢ sprzedana za niewielkq cene,
a przynies¢ potencjalnemu nabywcy duze dochody w przysztosci.
Dlatego z tego modelu powinno sie korzysta¢, jezeli technologia nie
ma znaczenia z punktu widzenia dalszych prac prowadzonych przez
instytut oraz jezeli jest to produkt o powtarzalnych i drugorzednych
walorach twérczych, powstajgcy w sposéb rutynowy bez innowacyjnego
charakteru i przeznaczenia.

Warto doda¢, ze w umowie przeniesienia mozna przewidzie¢ mozliwosc
zwrotnego przeniesienia technologii, jesli nie bedzie ona przez nabywce
wykorzystywana w okreslonym terminie, a cena bedzie waloryzowana
W  sposoOb uzgodniony przez  strony lub renegocjowana.
Umowa przeniesienia praw moze by¢ potaczona réwniez licencjg na inne
efekty tworcéw technologii.

1.1.2. Licencja

Licencja - umowa zawierana w formie pisemnej, w wyniku ktorej
licencjobiorca (kontrahent) uzyskuje prawo do korzystania z wynikéw
B+R w sposob wskazany w licencji.

W umowie licencji nie powinno poming¢ sie zagadnien, ktdre sg istotne
dla efektywnosci finansowej strony udzielajgcej licencji. Do tych
elementow nalezq: zakres praw przyznawanych licencjobiorcy, zakres
uprawnien instytutu do wyniku, prawo do ulepszen i opracowan
licencjobiorcy, optaty licencyjne, odpowiedzialno$¢ za naruszenia
licencji oraz jej wypowiedzenie.

Szczegd6lnie wazna jest mozliwo$s¢ dysponowania  wynikiem
wytworzonego IP. Oznacza to bowiem, ze instytut nie utraci praw
do wynikéw, a w szczegdlnosci bedzie mdgt korzysta¢ z wyniku B+R,
zwtaszcza w przypadku udzielenia licencji wytgcznej. Natomiast zakres
udzielonych uprawnien do korzystania z wyniku B+R bedzie zalezec
od rodzaju licencji: wytacznej lub niewytgcznej. Istotnego znaczenia
w umowie licencji nabiera tez uprawnienie do ulepszen lub opracowan
dokonanych przez licencjobiorce np. licencjodawca pozostaje
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uprawnionym do ulepszania, zmiany oraz korzystania z przedmiotu
licencji w sposéb niekomercyjny w zakresie swojej dziatalnosci
statutowej lub przyznanie licencjobiorcy prawa prowadzenia dalszych
prac nad rozwojem rozwigzania i dokonywanie jego opracowan,
modyfikacji i udoskonalen.

1.1.3. Dzierzawa

Umowa dzierzawy jest analogicznym sposobem komercjalizacji
witasnosci intelektualnej jak licencji w zakresie ograniczonym
wtasciwosciami i elementami istotnymi dla tych uméw okreslonymi
w KC. Ten model jest niestosowany w praktyce przez jednostki nalezace
do systemu szkolnictwa wyzszego, cho¢ niesie za sobg wiele waloréw.

W ramach umowy wydzierzawiajacy oddaje dzierzawcy do uzywania
i pobierania pozytkéw, np. patent na wynalazek, prawo ochronne
na wzor uzytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemystowego,
a dzierzawca zobowigzuje sie do zaptaty czynszu. Tak skonstruowana
umowa pozwala dzierzawcy do uzywania ww. praw w nieograniczony
sposéb do produkcji wytworzonych na ich podstawie towaréw
i wprowadzania ich do obrotu; do rozporzadzania wymienionymi IP,
w szczegdblnosci do udzielania licencji do utworu. Dodatkowo umowa
umozliwia dzierzawcy do pobierania pozytkéw z IP, w szczegdlnosci
do pobierania optat licencyjnych z umoéw licencji zawartych
przez dzierzawce, jak rowniez do pobierania optat licencyjnych
od wczesniejszych umow licencyjnych zawartych przez
wydzierzawiajgcego.

W odrdéznieniu jednak od umowy licencji w piSmiennictwie zwraca
sie uwage, ze czynsz dzierzawny jest ze swej natury Swiadczeniem
okresowym. Nie jest mozliwa w konsekwencji dzierzawa wyniku badan
w zamian za jednorazowe s$wiadczenie?. Réznica dodatkowa zachodzi
takze w przypadku wad przedmiotu dzierzawy. Majgq zastosowanie tutaj
przepisy w szerszym wymiarze, wynikajace z KC. Przyznajg one bowiem
wydzierzawiajgcemu mozliwo$¢ skorzystania z rekojmi  wady
W przeciwienstwie do licencjobiorcy chronionego przepisami
KC o skutkach niewykonania zobowigzan na zasadzie przepiséw

2 Zob. E. Traple, Umowy o eksploatacje utworédw w prawie polskim, Wolters
Kluwer, Warszawa 2010, s. 21.
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ogélnych. Wreszcie ostatnia réznica polegajgca na przejeciu uprawnien
wynikajacych z umowy dzierzawy w wyniku nabycia rzeczy
wydzierzawionej. W przypadku umowy dzierzawy nabywca wchodzi
W uprawnienia osoby zbywcy.

1.1.4. Najem

Formuta umowy najmu staje sie przydatna w sytuacji realizacji préb
pilotazowych urzadzen lub maszyn, ktérych wyniki mozna wykorzystaé
do celdw komercyjnych. Projekt pilotazowy stanowi produkt koncowy,
gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wytgcznie
do celdw demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna.
Jednoczesnie produkcja takiego urzadzenia lub jego skalowanie moze
by¢ nieoptacalne, bo wymaga duzych inwestycji, ktére nie pokryjq
spodziewanych przychodéw, a wygenerowane koszty mogg okazac sie
zbyt duze.

1.1.5. Aport licencji lub praw do wiasnosci
intelektualnej do spotki

Komercjalizacja  posrednia  sprowadza sie do obejmowania
lub nabywania udziatéw, akcji w spotkach w celu wdrozenia
lub przygotowania do wdrozenia wynikéw badan naukowych,
prac rozwojowych lub know-how zwigzanego z tymi wynikami
(art. 2 ust. 1 pkt 35 PSWN).

Aport moze dotyczyc¢ udzielenia licencji lub przeniesienia praw do spoétki
w zamian za udziaty. Najczesciej ten typ komercjalizacji
wykorzystywany jest w konfiguracji jednostka naukowa - partner
biznesowy - naukowiec.

Na pokrycie kapitatu zaktadowego spoétki celowej instytut moze wniesc
w catosci albo w czesci wkiad niepieniezny (aport) w postaci wynikow
badan naukowych lub prac rozwojowych, w szczegdlnosci bedacych
wynalazkiem, wzorem uzytkowym, wzorem przemystowym
lub topografia ~uktadu scalonego, wyhodowanga albo odkrytg
i wyprowadzong odmiang rosliny, oraz know-how zwigzanym z tymi
wynikami.
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Innym rozwigzaniem w przypadku spétki celowej powotanej
do zarzadzania prawami wtasnosci intelektualnej moze byc¢ udzielenie
licencji lub przeniesienie praw w zamian za opfaty licencyjne
lub uzgodniong cene. W takim wypadku udziaty sg optacone w inny
sposbéb np. gotowka lub aportem rzeczowym.

Réwnolegle z zawarciem umowy spotki powotujgcych nowy podmiot,
istnieje konieczno$¢ zawarcia umowy wniesienia wktadu IP miedzy
wspodlnikiem a spétka.

Dokonujac wniesienia IP w postaci aportu do spoétki celowej
lub kapitatowej spétki technologicznej, nalezy pamietaé, ze samo
oswiadczenie o pokryciu udziatéw lub akcji w tworzonej spdtce aportem
w postaci praw do wynikdéw badan nie jest wystarczajagce. W takim
wypadku, aby uczyni¢ zado$¢ wymaganiom prawnym, instytut zawiera,
z nowo utworzong spoétkg, umowe o przeniesieniu praw na pokrycie
wktadu na kapitat zaktadowy. Po zawarciu umowy 0 przeniesieniu praw
zarzad spotki technologicznej moze ztozy¢ oswiadczenie o pokryciu
wktadu na kapitat zaktadowy, ktéry jest wymagany w celu rejestracji
spotki w rejestrze przedsiebiorcow KRS.

Przed wniesieniem wynikéw badan lub okreslonego IP jako aportu
do spotki nalezy dokonac audytu IP pod katem posiadania do nich przez
instytut petnych praw. W sytuacji, gdyby okazato sie inaczej prawa
te okazg sie wadliwe, a instytut - jako wspdlnik/akcjonariusz - bedzie
zobowigzany do wyréwnania spotce roznicy miedzy wartosciq aportu
wskazang w umowie albo statucie spotki, a rzeczywistg wartoscig tego
aportu.

Z wniesieniem praw do IP do spotki wigze sie koniecznos$¢ zbadania
zdolnosci aportowej praw majatkowych. Ustalenie czy mogq one zostad
skutecznie wniesione do spotki, a takze czy sg ustanowione i mogq
by¢ przedmiotem obrotu prawnego, zbywalne (mozliwe do wydzielenia),
czy okreslono warto$s¢ ekonomiczng przedmiotu aportu i czy prawa
mogq zosta¢ ujete w bilansie. Sad rejestrowy w zakresie swoich
uprawnien posiada mozliwos¢ zbadania, czy dane wpisane do rejestru
sg zgodne ze stanem faktycznym, takze pod katem zdolnosci aportowej.
Wspodlnik, ktéry wnidst do spotki kapitatowej aport majacy wady,
musi wyrownac spotce kapitatowej rdoznice miedzy wartoscig przyjetg
w umowie albo statucie spétki, a zbywczg wartosciq wkiadu.
Jezeli wartos¢ wktaddw niepienieznych zostata znacznie zawyzona
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w stosunku do ich wartosci zbywczej w dniu zawarcia umowy spotki,
wspolnik, ktéry wnidst taki wktad, oraz cztonkowie zarzadu, ktorzy,
wiedzgc o tym, zgtosili spétke do rejestru, obowigzani sg solidarnie
wyrownac spotce brakujacg wartosé.

Umowa nowo powstatej spotki powinna wskazywacd udziaty obejmowane
w zamian za wkifad, warto$¢ wktadu (wycena), przedmiot wkitadu,
stosowne przepisy gwarantujgce przeniesienie praw na spotke
lub udzielenie licencji. Licencja wniesiona jako wktad do spétki moze byc¢
ograniczona w czasie, mozna rowniez ustanowi¢ zakaz przenoszenia
licencji lub udzielania sublicenciji.

1.2. Wybdor modelu komercjalizacji

1.2.1. Model komercjalizacji stosowany
w instytutach tukasiewicza

W praktyce dziatania instytutow tukasiewicza dos$¢ czesto spotykanym
modelem  dziatania i realizacji komercjalizacji jest udziat
w przedsiewzieciach badawczo-rozwojowych uzyskujacych
dofinansowanie ze zrdédet publicznych, w szczegdlnosci pochodzacych
ze srodkow Unii Europejskiej.

Realizacja takich projektéw odbywa sie w ramach umowy konsorcjum,
dotyczacej wspolnej realizacji projektu B+R. Opréocz standardowych
zapisbw dotyczacych podziatu zadan miedzy konsorcjantéw,
zarzadzania projektem, rozliczania kosztdw miedzy uczestnikami
przedsiewziecia i przeptywu s$rodkéw finansowych, reprezentowania
i odpowiedzialnosci w zakresie realizacji wspdlnego przedsiewziecia
do spraw najistotniejszych, nalezy kwestia podziatu praw wtasnosci
intelektualnej.

W umowie konsorcjum gros spraw zwigzanych z biezacym zarzadzaniem
i kierowaniem oraz realizacjgq projektu nalezy zwykle do lidera
konsorcjum. Bezposrednig realizacjq dziatan zajmuje sie kierownik
projektu, ktory koordynuje wspotprace pomiedzy stronami umowy
konsorcjum, oraz czuwa nad terminowym wykonywaniem zadan
w projekcie. Konsorcjanci bedq otrzymywali $rodki finansowe
za posrednictwem lidera konsorcjum, ktory uzyskuje wskazane s$rodki
finansowe z instytucji posredniczacej. Konsorcjanci zobowigzujq
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sie do wykonania przypadajacych im zadan badawczych w zwigzku
z realizacjq projektu.

Najczesciej wszelkie prawa witasnosci intelektualnej, ktdore kazda
ze stron posiadata lub ktérymi dysponowata przed rozpoczeciem
obowigzywania umowy, pozostajg jej wytaczng wiasnoscig
takze w trakcie jej realizacji, jak i po zakonczeniu wspodtpracy,
chyba ze partnerzy dokonajg w zakresie powyzszych praw odrebnych
regulacji w drodze pisemnej umowy. Ten etap wspotpracy wymaga
wnikliwej analizy pod katem wtasnosci intelektualnej i mozliwych
zagrozen wynikajacych ze zle skonstruowanych postanowien umownych
i formuty realizacji zadan B+R na rzecz instytucji posredniczacej.

W przypadku, gdy w ramach realizacji projektu powstanie przedmiot
praw wtasnosci intelektualnej, bedzie on stanowit wspdlnos$¢ partneréw
proporcjonalnie do poczynionych przez ich naktadéw finansowych,
oraz naktadéw pracy, o ile zostang one wytworzone wspdlnie.
W przypadku, gdy dany przedmiot prawa wtasnosci intelektualnej
zostanie wytworzony w ramach dziatan zwigzanych z realizacjg projektu
przez jednego z partnerdw mozna przyjaé¢, ze do niego bedag nalezeé
prawo do dokonania zgtoszenia patentowego (po poinformowaniu
pozostatych stron) w UPRP, jak réwniez do pierwszenstwa
konwencyjnego. W kazdym razie, partnerzy umowy powinni ustali¢
sposbéb okreslenia udziatu we wspdlnosci praw do IP, ktdére powstang
w trakcie jak i po zakoniczeniu projektu. Wyceny poczynionych naktadéw
pracy dokona, np. biegty z zakresu wyceny wartosci praw wifasnosci
intelektualnej.

Umowy podwykonawstwa podpisane przez strony w zwigzku z realizacjq
projektu, w ktérych wybrane elementy prac badawczych zlecane
sq podmiotom zewnetrznym, muszg skutkowac przeniesieniem petnych
i nieograniczonych czasowo i terytorialnie praw majgtkowych
do wynikéw tych prac, facznie z wszelkimi formami wifasnosci
intelektualnej. Prawa te sg przenoszone na strone, z budzetu ktoérej
finansowane s prace zlecone podmiotowi trzeciemu.

Wyniki projektéw finansowanych ze srodkéw publicznych poddawane
sq okreslonym procedurom komercjalizacji, ktére determinuje umowa
o dofinansowanie Z instytucja posredniczaca. Dopuszczalne
jest przeniesienie praw do IP miedzy konsorcjantami po cenach
rynkowych. Zdarzajg sie uregulowania wstrzymujgace przeniesienie praw
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w okresie trwatosci projektu. Lider konsorcjum oraz konsorcjant
zobowigzujg sie zapewni¢ trwatos¢ projektu, o ktérej mowa w art. 71
Rozporzadzenia3, tj. efektéow projektu finansowanego z udziatem
$rodkéw pochodzacych z funduszy strukturalnych przez okres 5 lat
(3 lat w przypadku matych i S$rednich przedsiebiorstw od dnia
zakonczenia realizacji projektu. Istniejg takze postanowienia
zaktadajgqce prawo pierwszenstwa instytucji finansujacej lub Skarb
Panstwa do przejecia praw z tytutu uzyskanych wynikéw praw B+R (np.
projekty na rzecz obronnosci i bezpieczenstwa panstwa).

Najczesciej model komercjalizacji i wdrozenia wynikéw prac B+R
i przystugujacego do niego IP sprowadza sie do trzech rozwigzan:

1) wprowadzenie wynikéw badan przemystowych i prac rozwojowych,
albo prac rozwojowych do wtasnej dziatalnosci gospodarczej lidera
konsorcjum lub konsorcjanta poprzez rozpoczecie produkcji
lub Swiadczenia ustug na bazie uzyskanych wynikéw,
lub wprowadzenie innowacji procesowej;

2) udzielenia licencji na korzystanie z przystugujacych liderowi
konsorcjum lub konsorcjantowi praw do wynikdw badan
przemystowych i prac rozwojowych, albo prac rozwojowych
w dziatalnosci gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiebiorce
(spoza konsorcjum);

3) sprzedazy praw do wynikdw badan przemystowych i prac
rozwojowych, albo prac rozwojowych w celu wprowadzenia
ich do dziatalnosci gospodarczej innego przedsiebiorcy (spoza
konsorcjum).

Za wdrozenie wynikow badan przemystowych i prac rozwojowych,
nie uznaje sie zbycia praw do wynikéw badan przemystowych i prac
rozwojowych w celu ich dalszej sprzedazy. Sprzedaz praw do wynikéw
badan przemystowych i prac rozwojowych Ilub udzielenie licencji

3 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspélne przepisy dotyczace Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego,
Funduszu Spdjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiajace przepisy ogolne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spdjnosci
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajace
rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 347, str.
320 z p6zn. zm.).
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na korzystanie Z przystugujacych liderowi konsorcjum
lub konsorcjantowi praw do wynikéw badan przemystowych i prac
rozwojowych w dziatalnosci gospodarczej prowadzonej przez innego
przedsiebiorce, powinno zosta¢ dokonane po cenie rynkowej.

Lider konsorcjum zobowigzany jest do niezwiocznego przekazania
instytucji posredniczacej wraz ze sprawozdaniem z wdrozenia,
kopii umowy licencyjnej/kopii umowy sprzedazy praw do wynikéw
badan przemystowych i prac rozwojowych, zawartej
z licencjobiorcg/nabywcg tychze praw. Lider konsorcjum zobowigzany
jest do przekazania instytucji posredniczacej kopii aneksow
do zawartych uméw komercjalizacji.

Umowa sprzedazy praw do wynikdw badan przemystowych i prac
rozwojowych albo prac rozwojowych Ilub udzielenia licencji
na korzystanie z tychze wynikdow zawiera w szczegdlnosci nastepujace
elementy?:

1) gwarancje ceny zbycia praw do tych wynikéw lub udzielenia licencji
na korzystanie z tych wynikéw na poziomie rynkowym;

2) zobowigzanie nabywcy/licencjobiorcy do wykorzystania tych wynikow
we witasnej dziatalnosci gospodarczej poprzez rozpoczecie produkcji,
Swiadczenia ustug na bazie tych wynikow lub zastosowania nowej
technologii w prowadzonej dziatalnosci gospodarczej;

3) zakaz zbywania praw do tych wynikdéw podmiotowi trzeciemu
(w przypadku umowy sprzedazy);

4) termin, w jakim ma nastgpi¢ wprowadzenie tych wynikéw
do dziatalnosci gospodarczej nabywcy/licencjobiorcy;

5) zobowigzanie nabywcy/licencjobiorcy do zlozenia os$wiadczenia
o wprowadzeniu tych wynikéw do swojej dziatalnosci gospodarczej
najpdzniej w terminie roku od daty zawarcia umowy sprzedazy praw
do wynikdw tychze badan i prac/umowy udzielenia licencji

4 Zob. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego
inteligentny rozwdj, konkurs nr 3/1.1.1/2020, Narodowe Centrum Badan
i Rozwoju,https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web
&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAIN-
c38j1AhWIk4sKHVOHDvVQQFNoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ncbr.go
v.pl%2Ffileadmin%2Fgfx%2Fncbir%2Fuserfiles%?2F_public%2Ffundusze_euro
pejskie%?2Finteligentny_rozwoj%?2F1_4_1_4_2017%2F1_umowa_aplikacyjne
_30_05_2017-czysta.pdf&usg=A0vVaw2Zs578CiNHKUL1SVUDn5u1l,

(odczyt: 20.12.2021).
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na korzystanie z wynikow tychze badan Iub prac, badz tez najpdzniej
w terminie roku od zakonczenia realizacji projektu w sytuacji,
gdy umowa sprzedazy praw do tych wynikow/umowy udzielenia
licencji na korzystanie z wynikdow tychze badan lub prac zostata
zawarta w toku realizacji projektu.

Dalsza sprzedaz praw do wynikéw badan przemystowych i prac
rozwojowych jest dopuszczalna pod warunkiem wykorzystania wynikow
przez pierwotnego nabywce we wtasnej dziatalnosci gospodarczej.

Przedsiebiorstwo ma prawo pierwokupu w odniesieniu do praw
wiasnosci intelektualnej powstatych w wyniku wspétpracy z jednostkag
naukowg, a wspodipracujace podmioty majq wzajemne prawo
do zabiegania o korzystniejsze pod wzgledem gospodarczym oferty
od stron trzecich, przedsiebiorstwa wchodzgce w sktad konsorcjum
muszg odpowiednio dostosowac swojq oferte.

W terminie czterech lat od zakonczenia realizacji projektu,
lider konsorcjum przedstawia informacje o efektach spotecznych
i gospodarczych wdrozenia. W przypadku wdrozenia w formie sprzedazy
praw do wynikow badan przemystowych i prac rozwojowych
lub udzielenia licencji na korzystanie z tych wynikdéw, lider konsorcjum
dotacza do informacji oswiadczenie o wprowadzeniu wynikow tychze
badan i prac do dziatalnosci gospodarczej nabywcy/licencjobiorcy.

2. Przygotowanie zatozen do opracowania metodyk
audytu

Z uwagi na ztozonos¢ analizowanego w niniejszym raporcie zagadnienia,
jakim sa bariery w szeroko pojetym procesie komercjalizacji,
zdecydowano sie na zastosowanie triangulacji metod badawczych,
w celu uzyskania jak najbardziej kompletnych wynikéw
z przeprowadzonych badan. Powyzsza metodyka pozwoli catosciowo
pozyskac¢ dane, dgzac do kompleksowego wyjasnienia przedstawionego
problemu badawczego.

W pierwszej kolejnosci zastosowano metode badan literaturowych,
uwypuklajgc i zarazem wskazujac na zidentyfikowane bariery w procesie
komercjalizacji, krytycznie analizujgc powszechnie dostepng literature
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przedmiotu, tj. piSmiennictwo, badania przeprowadzone przez
stowarzyszenia, oraz raporty przygotowane przez organy panstwowe.

Nastepnie bowiem zastosowano tzw. metode badan sondazowych
poprzez przeprowadzenie wywiadéw kwestionariuszowych, jak i réwniez
wykorzystano metodyke wywiadéw pogtebionych, stosujac tym samym
metode badan jakosciowych, o ktérych szerzej zostato opisane w dalszej
czesci niniejszego raportu. W konsekwencji, z wyzej przeprowadzonych
badan, pozyskato sie rzeczywistg wiedze z zakresu barier w procesie
komercjalizacji.

2.1. Bariery w komercjalizacji na podstawie badan
literaturowych

Bariery w komercjalizacji zidentyfikowano na podstawie analizy
literatury, tzw. badania desk research (Rysunek 1), w wyniku ktérego
zostaty wyodrebnione nastepujace grupy barier:

e Dbariery prawne;

e bariery ekonomiczno-rynkowe;
e bariery osobowe;

e bariery technologiczne.

Szczegotowe zestawienie, z ktorych wynikajg nizej uwypuklone bariery,
stanowi Zatacznik nr 1 do niniejszego raportu.
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. Bariery ekonomiczno- . Bariery
Lp. Bariery prawne rynkowe Bariery osobowe technologiczne
Trudno$¢ w okresleniu

Istniejg przepisy
1 komercjalizacji (np.

dominuja regulacje
wewnetrzne)

regulujace przebieg, tj.
zastopowanie procesu

wspotwiascicielem jest
uczelnia wyzsza, w ktorej

komercjalizacji,

problemy z

zatozen pomiedzy
jednostkami B+R, a
przedsiebiorstwami.

biznesowego modelu
przekfadajaca sie na
przygotowaniem umowy

na komercjalizacje, co
wynika z rozbieznosci

Brak
wyspecjalizowanych
dziatéw dedykowanych
komercjalizacji, co
wigze sie z
koniecznoscig wsparcia
eksperckiego.

Metodyka TRL bierze
pod uwage wytacznie
aspekty technologiczne,
bez uwzglednienia tych
biznesowych, prawnych,
czy organizacyjnych, co
budzi koniecznos¢
oszacowania wartosci
ekonomicznej.

Problemy formalno-

postaci
komercjalizowanej

organizacyjne wynikajace
z wnoszenia aportu w

wiasnosci intelektualnej.

Do komercjalizacji
niezbedne jest
wykorzystanie

publicznym -
niedozwolona pomoc

uzaleznienie
komercjalizacji od
$rodkéw publicznych.

infrastruktury badawczej
objetej finansowaniem

publiczna, rozumiana jako

R&zne zasady podziatu
Srodkow z
komercjalizacji
wynikow, ktore
powstaty w ramach
umow
cywilnoprawnych.

Brak uwzglednienia
ryzyka w procesie
opracowywania,
wdrazania technologii,
tj. ograniczona
mozliwos¢ integracji z
narzedziami stuzacymi
do symulacji oraz
analizy ryzyka i kosztow.

ochrong prawng (brak
przedmiotu

prawnej).

Brak istnienia prawa lub
brak mozliwosci objecia

podlegajacego ochronie

Zbyt czeste zmiany
przepisow prawnych
dotyczacych
wprowadzania coraz to
nowszych ulg
podatkowych dla
przedsiebiorcow, np. IP
Box, ulga B+R, ulga na
prototyp, co utrudnia
dtugoterminowe
planowanie modelu
biznesowego
komercjalizowanych
rozwigzan.

Pominiecie w umowie
niefinansowanych
aspektéw
komercjalizacji, np.
wsparcia przy
wdrozeniu, nadzoru
autorskiego.

Istnieje prawo, ale nie
chroni rozwigzania

bedacego przedmiotem
komercjalizacji lub w

rozwigzanie bedace
przedmiotem
komercjalizacji lub nie
chroni na terytorium,
gdzie ma by¢
prowadzona
komercjalizacja.

niewielkim stopniu chroni

Problemy zwigzane ze
sposobem wyceny
wiasnosci intelektualnej.

Brak podziatu $rodkéw z
komercjalizacji z
pracownikiem, co
istotnie zniecheca do
podejmowania préb
komercjalizacji.

Prawo jest juz
przedmiotem licencji
wylacznej.

Duze koszty zwigzane z
komercjalizacja.

Wspo6lnosé prawa
przekfadajaca sie na
trudnosci ustalenia
warunkdéw
wspdtpracy/wynagrodze
nia, ktore
satysfakcjonowatyby
wszystkich

wspoétuprawnionych.

Podmiot nieuprawniony
jest wiascicielem praw
lub prawo nie nalezy do
jednostki zajmujacej sie
komercjalizacja.

Wycena wtasnosci
technologii, ktéra ma by¢
przedmiotem
komercjalizacji - zbyt
wysoka wartos$¢ odstrasza
potencjalnie
zainteresowanych stron.

Rozwigzanie moze
naruszac prawa
podmiotdw trzecich
(czystos¢ rozwigzania).

Niedostateczne
zaangazowanie w aspekty
otaczajace proces
komercjalizacji, np.
promocja i marketing.
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. Bariery ekonomiczno-
Lp. Bariery prawne rynkowe
Problemy zwigzane z
udokumentowaniem
Rozwigzanie jest poniesionych kosztéw na
8. przedmiotem wytworzenie wiasnosci
zabezpieczenia. intelektualnej - w
kontekscie rozliczen
podatkowych i wyceny.
Prawo jest przedmiotem Organy panstwa maja,
9. zastawu/zastawu pierwszenstwo do procesu
rejestrowego. komercjalizacji praw.
Brak podpisywania umow l;owksta]qce obowigzki ’
o zachowaniu poufnosci z podatkowe ~ W momencie
10. L ] } komercjalizowania
partnerami i podmiotami “ e -
wspotpracujacymi. prqduktow wlas'nosu
intelektualnej.
Brak procedur
wewnetrznych lub tez
procedura nie uwzglednia
11 przyjecia (prawidtowego)
’ utworu, jak np.
programy
komputerowe/bazy
danych.
Przy komercjalizacji
posredniej, tzn. aport IP
do spdtki - rozpatrzenie
pod katem podatku CIT i
podatku od towardw i
ustug, interpretacje
12. podatkowe lub opinie

prawno-podatkowe w
konkretnych
przypadkach wnoszenia
IP. Konieczno$¢
interpretowania
skomplikowanych

przepiséw ustawowych.

Rysunek 1. Najczesciej wystepujgce bariery w komercjalizacji wnikajace z badan
literaturowych

2.2. Zatozenia do opracowania metodyk audytu
na podstawie badan literaturowych

Powyzsza tabela wskazuje na bariery komercjalizacji, ktére zostaty
zdefiniowane na podstawie przeprowadzenia szerokiej analizy
piSmiennictwa, z ktérej wynika, iz sklasyfikowano 29 barier
komercjalizacji na gruncie prawnym, ekonomiczno-rynkowym,
osobowym oraz technologicznym.

Zdecydowang wiekszo$¢, w liczbie 12, stanowiag bariery prawne,
obejmujace takie dziedziny jak: prawo witasnosci intelektualnej,
w szczegdlnosci dotyczace praw wytacznych, prawo spétek handlowych,
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jak np. sposoby wnoszenia aportem witasnosci intelektualnej do spotki
oraz zwigzane z tym prawo podatkowe, ulegajgce czestej modyfikacji.
Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ bowiem na bariere dotyczacq
wspolnosci praw, tj. uzaleznienia konkretnego rozwigzania od jednostki
sektora publicznego, jak uczelnie wyzsze, do ktérych ponadto
przynalezy wszelka infrastruktura badawcza, uniemozliwiajgca podjecie
préb  komercjalizacji przez prywatne osoby niedysponujace
tak zaawansowanym zapleczem technologicznym, co posrednio wigze
sie z uzaleznieniem komercjalizacji od srodkéw publicznych.

Nastepna grupg barier komercjalizacji stanowigq uwarunkowania
ekonomiczno-rynkowe. Z analizy literatury wyodrebniono 10 barier,
do ktéorych w szczegdlnosci zalicza sie problematyke zwigzang
ze sposobami wyceny komercjalizowanej wiasnosci intelektualnej,
a takze trudnos¢ w okresleniu biznesowego modelu komercjalizacji,
wynikajacg z rozbieznosci pomiedzy celami, jakie przyswiecajq
jednostkom B+R, a przedsiebiorcami, ktérych gtéwnym celem
jest osiggniecie zysku finansowego®.

Najczesciej wystepujagca w  piSmiennictwie barierg, jest brak
wyspecjalizowanych dziatéw dedykowanych komercjalizacji, co wigze
sie z koniecznoscigq wsparcia eksperckiego. Zauwaza sie swoistego
rodzaju luki w procesie komercjalizacji, polegajace na niedoborach
oséb/ekspertéow, specjalizujacych sie bezposrednio w zagadnieniach
komercjalizacji, mogacych kompleksowo zarzadzac tymze
skomplikowanym procesem. Powyzsze stanowi bariere na gruncie
osobowym, tuz obok 4 wyzej wspomnianych barier.

Ponadto wyodrebniono 2 bariery technologiczne, zwigzane miedzy
innymi z trudnoscia oszacowania poziomu technologicznego
komercjalizowanego rozwigzania, twierdzac iz powszechnie i najczesciej
stosowana metodyka TRL jest nieadekwatna do otaczajacej
rzeczywistosci. Bowiem catosciowo nie uwzglednia takich aspektéw,
jak np. uwarunkowania biznesowe Ilub prawne, a jedynie skupia
sie na waskiej ocenie technologii.

5> Zob. W. Gierulski, K. Santarek, J. Wsisniewska, Komercjalizacja i transfer
technologii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2020, str. 209.



24

2.3. Bariery w komercjalizacji na podstawie
wywiadow

Bariery w komercjalizacji identyfikowano réwniez na podstawie rozméw
przeprowadzonych z uczestnikami procesu komercjalizacji. Informacje
zbierano za posrednictwem wywiadow kwestionariuszowych.

2.3.1. Metodyka badawcza

Wywiady na podstawie ustandaryzowanego kwestionariusza
prowadzono z pracownikami instytutéw ktukasiewicza (45%
respondentdw) oraz osobami spoza tukasiewicza (55% respondentow)
odpowiedzialnymi za ten proces w:

e matych, srednich i duzych przedsiebiorstwach, w tym spoétkach typu
spin-off);

e instytucjach tworzacych system szkolnictwa wyzszego i nauki oraz
dziatajacych na rzecz tego systemu, w tym uniwersytety, instytuty
badawcze, instytuty PAN;

e instytucjach otoczenia biznesu wspierajagce rozwdj polskich
przedsiebiorstw.

Respondentami wywiadu byty 42 osoby petnigce rézne role w procesie
komercjalizacji, np. twérca komercjalizowanych rozwigzan, kierownik
prac B+R, kierownik dziatu komercjalizacji, kierownik dziatu sprzedazy,
broker technologii, doradca ds. ekonomicznych, doradca ds. wiasnosci
intelektualnej, doradca ds. komercjalizacji, rzecznik patentowy,
menager ds. transferu technologii, odbiorca komercjalizowanych
rozwigzan.

Kwestionariusz wywiadu zawierat pytania dotyczace:

1) barier w procesie komercjalizacji;

2) potrzeb prowadzenia audytu witasnosci intelektualnej w procesie
komercjalizacji;

3) okolicznosci prowadzenia audytu w procesie komercjalizaciji;

4) oczekiwan wzgledem przedmiotu audytu (jego zakresu i rezultatow);

5) funkcjonujacych procesdéw weryfikacji wiasnosci intelektualnej (czes¢
fakultatywna).
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2.3.2. Zidentyfikowane bariery w komercjalizacji
na podstawie wywiadow

Respondenci

komercjalizacji,

wskazywali
ktore

nastepujace
rowniez sklasyfikowano na cztery grupy:

bariery

w procesie

ekonomiczno-rynkowe, technologiczne, prawne i osobowe (Rysunek 2).

Ekonomiczno-
rynkowe

e brak kalkulacji
ekonomicznej
komercjalizacji;

e brak lub
niewystarczajaca
znajomos¢ rynku
komercjalizowanego
rozwigzania;

e brak partnera
biznesowego lub
odbiorcy rozwigzania;

ezbyt duza konkurencja
na rynku
komercjalizowanego
rozwigzania;

e brak lub
niewystarczajace
finansowanie dalszego
rozwoju rozwigzania;

e brak lub zbyt niski
popyt na
komercjalizowane
rozwigzanie na rynku;

e niewystarczajacy
marketing
rozwigzania;

Technologiczne

e niemoznos¢
podniesienia poziomu
gotowosci rozwigzania
lub niewystarczajaco
dopracowane
rozwigzanie;

Prawne

e komercjalizowane
rozwigzanie narusza
prawa podmiotow
trzecich;

ebrak lub
niewystarczajace
zabezpieczenie
wiasnosci
intelektualnej;

ebrak lub
niedopracowana
strategia ochrony
wiasnosci
intelektualnej;

e ujawnienie informacji
0 rozwigzaniu przed
objeciem go ochrong
prawng

e wspdlnos¢ praw
chronigcych
komercjalizowane
rozwigzanie

Osobowe

e brak lub
niewystarczajace
zaufanie do
uczestnikow procesu
komercjalizacji;

e brak lub
niewystarczajaca
liczba specjalistow z
doswiadczeniem w
prowadzeniu
komercjalizacji;

e brak lub
niewystarczajgaca
liczba rzecznikdow
patentowych lub
specjalistow z
doswiadczeniem w
ochronie wtasnosci
intelektualnej;

e brak lub
niewystarczajacy
zaangazowanie tworcy
w rozwdoj rozwigzania;

Rysunek 2. Bariery w komercjalizacji zidentyfikowane przez respondentéow wywiadow

Dominujaca grupg barier w prowadzeniu komercjalizacji byty bariery
sklasyfikowane w grupie barier ekonomiczno-rynkowych. Obejmowaty
one czynniki uzaleznione od specyfiki funkcjonowania rynku, na ktérym
rozwigzanie ma by¢ komercjalizowane (np. obecnos$é¢ konkurencji,
zapotrzebowanie odbiorcéw czy konieczno$¢ prowadzenia dziatan
marketingowych). W tej grupie barier wskazano na niewystarczajgce
przygotowanie procesu komercjalizacji, gdyz wskazane bariery mogtyby
by¢ ograniczone w przypadku korzystania z profesjonalnego doradztwa
biznesowego, poprzez np. przygotowanie analizy rynku, biznesplanu,
czy oceny zapotrzebowania rynkowego.

Drugq grupg barier sg bariery zwigzane z przedmiotem komercjalizacji.
Oczekiwaniem odbiorcow wynikéw badan naukowych Ilub prac
rozwojowych sg dopracowane rozwigzania bedace gotowym produktem
lub ustugq. Respondenci wskazywali, ze przeszkodg technologiczng jest
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niemoznos¢ zwiekszenia skali produkcji, podwyzszenia poziomu
gotowosci technologicznej, czy osiggniecia zaktadanych parametréw
rozwigzania. Bariery technologiczne sgq natywnym ryzykiem zwigzanym
z pracami badawczo-rozwojowymi i ich catkowite unikniecie nie jest
mozliwe.

Kolejng grupq barier w komercjalizacji sq bariery prawne. Respondenci
wskazywali zasadniczo na problemy zwigzane z jedng dziedzing prawa
- prawem wiasnosci intelektualnej. Wskazane bariery wigzaty
sie z niewystarczajacym przygotowaniem i prowadzeniem ochrony oraz
zarzadzaniem wiasnoscia intelektualng podczas komercjalizacji.
Konsekwencjg tego byta utrata praw do uzyskanych wynikow,
wady prawne komercjalizowanych praw oraz mozliwos$¢ korzystania
z komercjalizowanego rozwigzania przez konkurencje.

Ostatnia identyfikowana grupa czynnikdw obejmuje kwestie zwigzane
z podmiotami procesu komercjalizacji, ich kompetencjami,
oraz relacjami. Respondenci  wskazywali na niewystraczajace
kwalifikacje os6b zaangazowanych w proces komercjalizacji, lub brak
dostepu do ustug ekspertdw z dziedziny wiasnosci intelektualnej,
oraz managerdow ds. komercjalizacji. Do tej samej grupy czynnikéw
zakwalifikowano brak mozliwosci wspOtpracy z  twdrcami
komercjalizowanego rozwigzania, czego konsekwencjg jest utrudnione
doskonalenie przedmiotu komercjalizacji.

Analizujgc zidentyfikowane bariery w procesie komercjalizacji mozna
stwierdzi¢, ze przedmiot niniejszego projektu B+R moze przyczynié sie
do obnizenia barier w tym procesie. 95% respondentow stwierdzato
koniecznos¢  weryfikowania  witasnosci  intelektualnej  podczas
prowadzenia procesu komercjalizacji, a 92% respondentdow
wskazywato, ze weryfikacja wtasnosci intelektualnej pomoze obnizy¢
bariery w prowadzeniu tego procesu. Dziewieciu na 10 rozmoéwcow
stwierdzito, ze audyt wtasnosci intelektualnej powinien
by¢ obligatoryjny podczas prowadzeniu transferu technologii.
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2.4. Zatozenia do opracowania metodyk audytu
na podstawie wywiadow

Przeprowadzone wywiady miaty na celu poznanie oczekiwan oraz
dotychczasowych doswiadczen uczestnikdw procesu komercjalizacji
w zakresie weryfikacji wtasnosci intelektualnej.

Uczestnicy procesu komercjalizacji wskazywali, ze audyt wiasnosci
intelektualnej powinien by¢ prowadzony juz w czasie prowadzenia prac
badawczo-rozwojowy (40%). Wiekszos¢ respondentéw (60%) widziata
koniecznos$¢ analizowania wtasnosci intelektualnej przed oraz w trakcie
prowadzenia komercjalizacji.

Wskazane przez rozmowcow aspekty wymagajace analizy podczas
prowadzenia audytu zostaty pogrupowane w nastepujacy sposob:

= 0gdlne informacje o prawie wtasnosci intelektualnej;
e prawo wiasnosci przemystowej;
e prawo autorskie;
e tajemnica przedsiebiorstwa;
e baza danych;
» aspekty komercjalizacyjne;
» aspekty finansowe.

Ponadto 78% wszystkich odpowiedzi oczekiwato, ze wynikiem
przeprowadzonego audytu bedzie dokument, ktéry bedzie zawierat
analize stanu faktycznego i prawnego oraz rekomendacje i plan
naprawczy w przypadku identyfikacji problemoéw zwigzanych w prawami
wytacznymi.

2.5. Walidacja metodyk audytu

Na podstawie zebranych danych i omoéwionych w pkt. 3.1-3.4
przygotowano prototypowe metodyki kompleksowego audytu dla trzech
najczesciej wystepujgcych modeli komercjalizacji, tj. udzielenia licencji,
przeniesienia praw na inny podmiot oraz obejmowanie udziatéw
w spéice z 0.0. Gtdwnym celem podczas projektowania tych metodyk
byto przygotowanie metodyk audytu pozwalajacych kompleksowo
przeanalizowa¢ aspekty prawne, komercjalizacyjne i finansowe
oraz zidentyfikowa¢ zwigzane z nimi ryzyka.
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Prototypowa metodyka audytu zawierata nastepujgce czesci:

cel przeprowadzenia audytu;
ustalenie przedmiot audytu;
wskazanie podstaw prawnych prowadzonego audytu;
wskazanie danych bedacych przedmiotem audytu;
weryfikacja statusu wtasnosci intelektualnej;
= o0gdlne informacje o prawie wtasnosci intelektualnej;
e prawo wiasnosci przemystowej;
e prawo autorskie;
e tajemnica przedsiebiorstwa;
e baza danych;
» aspekty komercjalizacyjne;
» aspekty finansowe;
o przygotowanie rekomendacji i Srodkéw naprawczych.

o O O O O

2.5.1. Whnioski z przeprowadzonych audytéw

Metodyka badawcza

Prototypowe metodyki audytu wiasnosci intelektualnej byty walidowane
w  procesach  komercjalizacji prowadzonych przez instytuty
tukasiewicza. Do walidacji wybrano 10 procesdéw komercjalizacji
prowadzonych, jako komercjalizacja poprzez udzielenie licencji (4),
przeniesienie praw na inny podmiot (1) oraz objecie udziatéw w spotce
z o0.0. (5). Podczas walidacji przeprowadzano audyty, stosujac
prototypowg metodyke, a analize stanu faktycznego, prawnego oraz
rekomendacje zawarto w raporcie z wykonanej weryfikacji wiasnosci
intelektualnej. Wszystkie raporty przekazano audytowanym
uzytkownikom.

Whioski z przeprowadzonych audytéw

W wyniku walidacji prototypowych metodyk audytu wtasnosci
intelektualnej przygotowano nastepujace propozycje udoskonalen
metodyki o nizej przedstawione kwestie:

1. Aspekty prawne uzupetniono o:

e badania stanu techniki, szczegdlnie dla projektow w poczatkowej
fazie rozwoju,
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e badania zdolnosci patentowej, rejestrowej lub ochronnej przedmiotu
komercjalizacji,

e kwestie zwigzane z oznaczeniem spétki (m.in. ustalenie komu
przystugujg prawa do oznaczania oraz zasad korzystania).

Uczestnicy audytu wskazywali, ze znajomos$¢ innych rozwigzan
podobnych do przedmiotu komercjalizacji (tj. stanu techniki)
oraz poznanie danych o mozliwosci uzyskania ochrony przedmiotu
komercjalizacji bedzie dla nich cenng informacjg. Natomiast osoby
prowadzgce audyt zauwazyli, ze podczas komercjalizacji posredniej
zachodzi konieczno$¢ analizy mozliwosci oznaczenia spotki (np.
bedacego znakiem towarowym jednego z udziatowcow spéiki)
oraz postanowien umowy spoiki.

2. Aspekty komercjalizacyjne uzupetniono o doprecyzowanie ustalen
wynikajgcych z analizy ustaw zwigzanych 2z prowadzeniem
komercjalizacji w jednostkach naukowych sektora budzetowego
(np. wtasciwa ustawa o zarzadzaniu mieniem paAstwowym,
wtasciwa ustawa o nauce i szkolnictwie wyzszym).

3. Aspekty finansowe uzupetniono o przestanki wdrozenia nowej
technologii lub IP na rynek oraz uszczegdétowiono aspekty zwigzane
Z wycengq.

4. Rozszerzono zakres przedmiotu audytu umozliwiajgc uwzglednienie
kilku praw wifasnosci intelektualnej bedacych przedmiotem
komercjalizacji.

5. Metodyke audytu podzielono ze wzgledu na dojrzato$¢ przedmiotu
komercjalizacji na trzy kategorie:

- komercjalizacja rozwigzan na poziomie 1 - 4 TRL (oznaczone ,*"),

- komercjalizacja rozwigzan na poziomie 5 - 7 TRL (oznaczone jako
X" oraz ,**"),

- komercjalizacja rozwigzan na poziomie 8 - 9 TRL (oznaczone ,*”,
"**", "***").
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2.5.2. Wywiady pogtebione z audytowanymi
uzytkownikami

Metodyka badawcza

Projekt Kompleksowy audyt wifasnosci intelektualnej w procesie
komercjalizacji bazowat na dobrych praktykach wywodzacych
sie z podejscia projektowania zorientowanego na uzytkowniku - User
Centered Design. W celu wypracowania docelowej metodyki audytu
zostata podjeta decyzja o pilotazowym przeprowadzeniu audytéw,
w gronie wybranych zespotéw, w potgczeniu z etapem weryfikacji
zasadnosci przyjetych jej zatozen.

W tym celu zespdét projektowy skorzystat z metodyki wywiadéw
pogtebionych (in-depth-interview). Jlest to jedna z metod badan
jakosciowych, ktéra pozwala zrozumie¢ sposob, w jaki rozmodwca
doswiadcza procesu, bedacego przedmiotem wywiadu. Dzieki temu,
pozyskana jest wiedza o perspektywie uzytkownika/odbiorcy, co do jego
probleméw i potrzeb. Zrozumienie potrzeb potencjalnych odbiorcéw
ustugi, w tym przypadku, odbiorcow audytu wiasnosci intelektualnej,
pozwala opracowa¢ rozwigzanie, ktdére wnosi rzeczywistg dla nich
wartos¢ i sprawia, ze chcg z niej korzystaé. Doswiadczenia badawcze
pokazujg, ze w celu zebrania informacji pozwalajgqcych zweryfikowac
hipoteze projektowg, dobrg praktyka jest przeprowadzenie wywiaddéw
w grupie 5-6 osob (Rysunek 3). Przy takim naktadzie pracy zyskuje sie
informacje o prawie 80% problemoéow uzytkownikéw wynikajacych
z doswiadczenia przez nich badanego procesu.
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0% . + ¢ + i
0 3 6 9 12 15

Number of Test Users
Rysunek 3. Zaleznosci ilosci uzyskanych informacji od liczby uzytkownikdow
posiadajgcych doswiadczenia w zakresie analizowanego procesu®

Zespo6t projektowy postawit sobie zatem hipoteze, ze przygotowany
audyt wiasnosci intelektualnej w procesie komercjalizacji zostat
zaplanowany i przeprowadzony w sposOb przyjazny oraz czytelny
dla 0s6b w nim uczestniczacym, jak réwniez stanowi dla nich swoistq
wartosc. Do jej zbadania zostaly zaproszone  zespoty,
ktére uczestniczyty w pilotazowych audytach. Cztonkowie zespotu
projektowego przeprowadzili wywiady pogtebione z siedmioma
zespotami, ktére doswiadczyty procesu audytowego.
Do przeprowadzenia rozméw zostat przygotowany scenariusz pytan
otwartych, odnoszacych sie do kazdego z etapdw procesu audytowego.
Osoby prowadzace wywiady, w zaleznosci od naturalnego biegu
rozmowy, decydowaty o wyborze pytan.

Scenariusz wywiaddéw pogtebionych

e Etap procesu audytowego: Otrzymanie zaproszenia na spotkanie
wstepne.

1. Opowiedz o swoim doswiadczeniu z uczestnictwa w audycie.

2. Jak postrzegasz swojg role w trakcie audytu?

3. W skali od 1 do 10 powiedz na ile agenda spotkania byta dla Ciebie
zrozumiata?

4. Co zrobitas/zrobites po otrzymaniu zaproszenia na spotkanie?

5. Jakich informacji zabrakto Ci w tresci dotyczacej spotkania?

6 https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-
users/, (odczyt: 15.12.2021).
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9.

. Myslac o podobnym audycie w przysztosci, majac wptyw na jego

agende, jakich zmian dokonatabys$/dokonatbys$?

. Jakimi zasobami dysponuje instytut, aby zrealizowa¢ plan w zakresie

audytu?

. Kto zostat wyznaczony do udziatu w audycie i jakie ma kwalifikacje

oraz doswiadczenie? Na ile chetnie osoby wyznaczone uczestniczyty
w nim?

Jakie widziata$/widziates trudnosci po zapoznaniu sie
z przedmiotem/zakresem audytu?

10.Na ile termin spotkania byt dla Ciebie odpowiedni?

AW

N

U1

o Etap procesu audytowego: Udziat w spotkaniu wstepnym

. Opowiedz w jaki sposdb przebiegto spotkanie wstepne.
. Jakimi stowami mozesz okresli¢ atmosfere, ktéra panowata podczas

spotkania wstepnego?

. Z jakimi trudnosciami mierzyta$/mierzytes sie podczas spotkania?
. Jakie towarzyszyty Ci obawy przed spotkaniem wstepnym?

Z jakimi trudnosciami mierzytas/mierzytes sie po zakonczeniu
spotkania?

. W skali od 1 do 10 powiedz na ile ustalone zadania na koniec spotkania

wstepnego byty dla Ciebie czytelne?

o Etap procesu audytowego: Przygotowanie i przestanie
dokumentéw zgodnie z listg
Co byto najtrudniejsze w realizacji tego zadania?

. Co byto dla Ciebie wazne w kontekscie realizacji tego zadania?
. Z czym miatas/miates najwiekszy problem w kontekscie realizacji tego

zadania?

Jakie sg Twoje wczesniejsze doswiadczenia w zakresie realizacji
podobnego zadania?

Co byto pomocne/co Ci utrudnito realizacje tego zadania?

Co Cie najbardziej zmotywowato do realizacji tego zadania?
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N

ouAW

Etap procesu audytowego: Udziat w spotkaniu zamykajacym -
zapoznanie sie z raportem

Opowiedz w jaki sposob przebiegto spotkanie zamykajace.

Jakimi stowami mozesz okresli¢ atmosfere, ktéra panowata podczas
spotkania zamykajacego?

Czego dotyczyty Twoje najwieksze obawy przed spotkaniem?

Czego dotyczyty kluczowe kwestie poruszone podczas audytu?

Na ile zgodzita$/godzites sie z wynikami audytu?

Z jakimi trudnosciami zetknate$/zetknetas sie w czasie spotkania
zamykajacego?

Na ile chetnie w spotkaniu zamykajacym uczestniczyty inne osoby
z Twojego instytutu?

Etap procesu audytowego: Otrzymanie raportu koncowego

. Opowiedz, jakie dziatania podjates/podjetas po otrzymaniu raportu?

W jakim zakresie czas otrzymania raportu byt dla Ciebie odpowiedni?
W jakim zakresie forma raportu pozwolita Ci w fatwy sposéb zapoznad
sie z jego trescia.

W skali od 1 do 10 jak oceniasz prostote jezyka raportu.
Podaj przyktady.

Z jakimi trudnosciami zetknetas/zetknates sie po otrzymaniu raportu?
W jaki sposdb sobie poradzitas/poradzites?

. Jakie dziatania podjefas/podjates po otrzymaniu raportu?

Na ile jestes skionna/sktonny skorzystac w przysztosci z audytu IP
w skali od 1 do 10 (1 - nie skorzystam/10 - skorzystam z pewnoscig).
Co wptyneto na Twéj wybor?

Kto Twoim zdaniem powinien by¢ zaangazowany w prowadzenie
audytéw IP?

10.Jakie widzisz najwieksze wyzwania przed wprowadzeniem audytéw IP

jako standardu postepowania w instytutach?



2.5.3. Whnioski z wywiaddéw pogtebionych

Sciezka do$wiadczeh audytowanego

Uzyskane informacje z rozmoéw pozwolity na przygotowanie Sciezek
doswiadczen kazdego z szesciu audytowanych, zawierajgce problemy
i potrzeby audytowanych, jak rowniez obszary dotyczace doskonalenia.
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Sciezka doswiadczen audytowanego - Zespét 2
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Sciezka doswiadczen audytowanego - Zespot 4
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Przeprowadzone audyty pilotazowe oraz uzyskane ze strony
audytowanych informacje, podczas wywiadéw  pogtebionych,
potwierdzity, ze audyt witasnosci intelektualnej wraz z zaleceniami
jest potrzebny w procesie komercjalizacji rozwigzan. Dzieki uzyskanej
wiedzy od audytowanych oraz opracowanym na ich podstawie $ciezkom
doswiadczen audytowanego, udato sie zdiagnozowa¢ obszary
wymagajace doskonalenia w zaproponowanym procesie audytu
dotyczacego wtasnosci intelektualnej. Nalezg do nich:

1. Komunikacija

Audytowani zwracali uwage w rozmowach na kwestie dotyczacqa
niewystarczajgcej wiedzy dotyczacej celu i zakresu audytu, sposobu
w jaki powinni sie do niego przygotowac oraz jakie sg wzgledem nich
oczekiwania, zaréwno przed rozpoczeciem samego audytu,
jak i po kazdym ze spotkan. W obszarze tym pojawiata sie rowniez
kwestia dotyczaca potwierdzenia danych kontaktowych, jak i wielkosci
przekazywanych plikow.

Proponowane dziatania:

e przygotowanie standardu komunikacji zawierajacego cel i zakres
audytu oraz informacje co bedzie jego wynikiem;

e przekazanie informacji audytowanym o zakresie ich zaangazowania
W proces;

e ustalenie zasad zapraszania o0sOb wysokiej rangi (dyrektor
instytutu, wiceprezes centrum), kto i kiedy zaprasza na spotkanie
zamykajace,

e uzgodnienie zasad komunikacji: adresy e-mail, sposdéb
przekazywania i archiwizowania plikéw (duze pliki).

2. Czas trwania audytu

Audytowani zwracali uwage na niewystarczajacg ilos¢ czasu
zaplanowang na realizacje catosci samego audytu, jak i czasu,
jaki otrzymali na pozyskanie petnej dokumentacji projektowej.

Proponowane dziatania:

e wigczenie w proces planowania czasu trwania audytu dobrych
praktyk planowania spotkan, ktére pozwolg audytowanym w sposob
odpowiedni przygotowacd sie do niego;
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e uzgodnienie z audytowanym terminu dostarczenia dokumentéw
do analizy.

3. Bezpieczenstwo danych

Audytowani w trakcie rozméw podnosili kwestie dotyczaca
bezpieczenstwa danych dotyczacych przedmiotu audytu. Zgtaszali
obawy dotyczace wykorzystania/ujawnienia danych przez audytora
odnosnie IP osobom nieuprawnionym, jak rowniez zasygnalizowali
problem natury prawnej dotyczacy udostepniania dokumentow
audytorowi.

Proponowane dziatania:

Uzgodnienie standardu dziatania zapewniajgcego bezpieczenstwo
i ochrone danych pozyskiwanych w trakcie audytu.

4. Wiedza odnosnie ochrony IP

Audytowani podczas rozmoéw podnosili potrzebe doskonalenia wiedzy
dotyczacq zarzadzania prawami wtasnosci intelektualnej. Wskazywali
na brak petnej wiedzy dotyczacej ochrony IP, brak Swiadomosci ochrony
IP, jak réwniez potrzebe lepszego poznania praw tworcy. Chcieliby takze
ze swojej strony zrozumieé¢, co znaczy narusza¢ czyje$ prawa
z istniejacych praw i jakga mozna przyjaé strategie, jak rdéwniez,
jakie dziatania nalezy podjac¢ po otrzymaniu prawa chronigcego.

Proponowane dziatania:

e przeprowadzenie diagnozy dotyczacej stanu wiedzy w zakresie
zarzadzania prawami wiasnosci intelektualnej;

e okreslenie kluczowych zagadnien wiedzy do pogtebienia przez
naukowcow;

e podjecie dziatan dotyczacych przekazania tej wiedzy w sposéb
praktyczny i z uzyciem prostego jezyka, zrozumiatego dla
odbiorcow.

5. Wspotpraca audytowany — audytor

Audytowani w przeprowadzonych rozmowach wskazywali na potrzebe
dotyczacg mozliwosci ustalen/uzgodnien z audytorami zaréwno
w kwestii dotyczacej sktadu o0séb uczestniczacych w spotkaniu
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zamykajacym, jak i szanse na odniesienie sie do koncowych wynikow
audytu, szczegodlnie, kiedy zawierajg one sytuacje wymagajace dziatan
naprawczych.

Proponowane dziatania:

e zapewnienie mozliwosci odniesienia sie przez audytowanych
do wynikéow audytu, szczegdlnie zarzutow podniesionych w
raporcie;

e zapewnienie mozliwosci doprecyzowania koncowych wynikéw
audytu przed spotkaniem zamykajqcym;

e zapewnienie mozliwosci wptywu na skitad uczestnikéw spotkania
zamykajacego.

6. Raport

Audytowani w czasie rozmow wskazywali na potrzebe uproszczenia
jezyka raportu. Wskazywali na trudny jezyk, jezyk prawniczy, czy tez
zbyt specjalistyczny. Podnosili takze potrzebe streszczenia i wyjasnienia
najwazniejszych wnioskdéw z raportu koncowego takze w sposdb prosty.
Podkreslali takze cel tworzenia raportu, ktéry w ich rozumieniu miatby
wspierac¢ oraz doskonali¢ proces patentowania oraz komercjalizowania
rozwigzan.

Proponowane dziatania:

e skorzystanie z materiatdw edukacyjnych pochodzacych z kampanii
.Prosto i kropka" ktdorej celem jest usprawnienie komunikacji
pisemnej Funduszy Europejskich’;

e skorzystanie z narzedzia do oceny trudnosci jezyka?;

e wykorzystanie kreatywnej metody ,list do babci”;

e streszczenie i wyjasnienie najwazniejszych wnioskéw raportu
koncowego prostym jezykiem zrozumiatym dla pracownika B+R.

7. Moment prowadzenia audytu

Audytowani w czasie rozmow zwrécili uwage na potrzebe prowadzenia
audytu wtasnosci intelektualnej na takim etapie tworzenia rozwigzan,

7 Zob. Prosto o Funduszach Europejskich - Prosto i kropka.
8 Zob. Logios - narzedzie do oceny trudnosci jezyka.
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aby wyeliminowac ryzyko, ze temat, ktérym naukowcy mieliby sie zajac¢
jest juz prawnie chroniony.

Proponowane dziatania:

Wprowadzenie audytu wtasnosci intelektualnej na etapie planowania
komercjalizacji lub wstepnych prac przygotowawczych do realizacji tego
procesu.

8. Kompetencje os6éb zaangazowanych w prowadzenie audytu IP

Audytowani w czasie rozmow przedstawiali propozycje dotyczace
udziatu wiekszej grupy osob w realizacje audytu, wskazywali
na prawnikéow, UPRP i ekonomistdw. Proponowali takze, aby audytorem
byta osoba odpowiedzialna za IP w instytucie, badz by mozna byto
wesprzecé sie ekspertyzg ze strony specjalisty IP. Jedng z propozycji
przedstawiong przez audytowanych byta potrzeba rozwijania
kompetencji kadry, aby umozliwi¢ przeprowadzanie audytow IP.

Proponowane dziatania:

Rozwazenie powotania grupy audytoréow IP, dziatajagcych na rzecz
wsparcia i doskonalenie procesu patentowania i komercjalizowania
rozwigzan, pochodzacych z instytutéw tukasiewicza. Mozliwa Sciezka
rozwoju dla chetnych oséb.

Oprocz tego, na podstawie zebranych informacji, wida¢, ze kazdy
z audytorow ma swoOj sposéb prowadzenia audytu. Do rozwazenia
pozostaje stworzenie przestrzeni w celu wymiany doswiadczen
i kalibrowania swojego warsztatu, wzgledem dobrych praktyk
wykorzystywanych przez innych audytorow.

Wszystkie zebrane wnioski pozwolg na opracowanie metodyki audytu,
ktéora w swoich zatozeniach jeszcze skuteczniej odpowie na potrzeby
przysztych uzytkownikow tego procesu. To jednoczesnie przetozy
sie w rezultacie na wzrost efektdw dziatan w zakresie zabezpieczania
praw wtasnosci intelektualnej.
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2.6. Zakres metodyk audytu

2.6.1. Aspekty prawne

Pojecie ,wiasnosc¢ intelektualna” odnosi sie do efektéw twdrczej
dziatalnosci ludzkiego umystu. Dotyczy zatem débr niematerialnych,
bedacych wynikiem pracy intelektualnej. Dobra niematerialne same
w sobie nie majg fizycznej postaci. Mogg by¢ utrwalone na przedmiocie
materialnym stanowigcym nosnik, ktéry umozliwia ich poznanie
i korzystanie z nich. Przyktadowo ksigzka jest zbiorem zadrukowanych
stron, ktére sg ucielesnieniem dobra niematerialnego czyli utworu.

Wiasnos$¢ intelektualna jest rozumiana bardzo szeroko, obejmuje m.in.
prawo autorskie i prawa pokrewne, prawa witasnosci przemystowej,
prawa do baz danych, dobra osobiste, czy inne prawa do know-how.
Zgodnie z definicjg zawartg w art. 2 pkt VIII Konwencji o ustanowieniu
Swiatowej Organizacji Wiasnosci Intelektualnej z 1967 r.° wiasnoécé
intelektualna oznacza prawa odnoszace sie do: dziet literackich,
artystycznych i naukowych, interpretacji artystéw interpretatorow
oraz do  wykonan artystéw  wykonawcoéw, do fonogramoéw
i do programéw radiowych i telewizyjnych, wynalazkéw we wszystkich
dziedzinach dziatalnosci ludzkiej, odkry¢ naukowych,
wzorow przemystowych, znakéw towarowych i ustugowych, jak réwniez
do nazw handlowych i oznaczen handlowych, ochrony przed nieuczciwg
konkurencjq oraz wszelkie inne prawa dotyczace dziatalnosci
intelektualnej w dziedzinie przemystowej, naukowej, literackiej
i artystycznej.

Podobnie w Porozumieniu w sprawie handlowych aspektéow praw
wtasnosci intelektualnej (TRIPS) stanowigcym zatgcznik
do Porozumienia ustanawiajgcego $wiatowg organizacje Handlu (WTO)
z 1994 r.'%, wiasnosc¢ intelektualna odnosi sie do: praw autorskich
i pokrewnych, znakéw towarowych, oznaczen geograficznych, wzordéw
przemystowych, patentow na wynalazki, wzoréw masek (topografii)

9 Konwencja o ustanowieniu Swiatowej Organizacji Wtasnosci Intelektualnej,
sporzadzona w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz.
49).

10 porozumienie Ustanawiajace Swiatowa Organizacje Handlu (WTO)
sporzadzone w Marakeszu dnia 15 kwietnia 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 98,
poz. 483 z po6zn. zm.).
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uktadéw scalonych oraz informacji nieujawnionych. Katalog powyzszy
na gruncie TRIPS jest katalogiem otwartym.

W polskim systemie prawnym tematyka witasnosci intelektualnej
zdefiniowana jest gtéwnie w dwdch ustawach: PAPP oraz ustawie PWP.
Innymi ustawami sg np. ustawa OBD, ustawa OPOR, ustawa UZNK.

2.6.1.1. Ogdlne informacje o prawie wiasnosci
intelektualnej

Instytut tukasiewicza moze stac¢ sie uprawnionym z prawa w przypadku,
gdy:

. wynalazek, wzér uzytkowy, wzér przemystowy lub topografia
uktadu scalanego zostaty dokonane w wyniku wykonywania przez
twdrce obowigzkow ze stosunku pracy albo realizacji innej umowy (art.
11 ust. 3 PWP);

. w umowie pomiedzy przedsiebiorcami okreslono, ze w razie
dokonania wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego lub
topografia uktadu scalanego w zwigzku z wykonywaniem tej umowy
prawa przystugiwac bedq instytutowi (art. 11 ust. 4 PWP);

o twérca wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego
lub topografia ukfadu scalanego uprawniony do uzyskania patentu,
prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przeniést prawo nieodptatnie
lub za uzgodniong zaptatg na rzecz instytutu (art. 20 PWP);

o instytut przyjat utwor stworzony przez pracownika w wyniku
obowigzkow ze stosunku pracy (art. 12 ust 1 PAPP);

o program komputerowy zostat stworzony przez pracownika
w ramach wykonywania obowigzkdéw ze stosunku pracy (art. 74 ust. 3
PAPP);

o instytut jest producentem bazy danych Ilub jego nastepcq
prawnym (art. 2 ust. 1 pkt. 4 i art. 2 ust. 2 OBD);

o prawo wytgczne zostato przeniesione na instytut z zachowaniem
formy pisemnej (art. 12, art. 67, art. 162 PWP, art. 41 PAPP).
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W przypadku, gdy instytut tukasiewicza jest uprawnionym z prawa
bedacego przedmiotem audytu, moze dysponowa¢ tym prawem,
poprzez:

e wylaczne korzystanie z przedmiotu prawa;

e udzielenie licencji na korzystanie z przedmiotu prawa;
e dzierzawienie prawa;

e zbycie prawa;

e whniesienie prawa aportem do spofki.

W przypadku, gdy instytut nie jest uprawnionym z prawa, nie moze bez
zgody uprawnionego korzysta¢ z przedmiotu tego prawa w sposob
zarobkowy czy zawodowy. Nieprawidtowe przeniesienie praw
na instytut, wynikajagce np. z niezachowania odpowiedniej formy,
braku zdolnosci do czynnosci prawnych, braku umocowania czy wady
oswiadczenia woli, stanowi powazng wade prawng uniemozliwiajacq
przeprowadzenie procesu komercjalizacji, do czasu jej usuniecia.
W przypadku, gdy podmiot nieuprawniony dokona zgtoszenia dobra
wtasnosci przemystowej. Zgodnie z zapisami art. 74 PWP w razie
zgtoszenia wynalazku albo uzyskania na wynalazek patentu przez osobe
nieuprawniong, uprawniony moze zada¢ umorzenia postepowania
albo uniewaznienia patentu. Moze réwniez zgdac udzielenia mu patentu
albo przeniesienia na niego juz udzielonego patentu za zwrotem
kosztow zgtoszenia wynalazku lub uzyskania patentu.

Przedmiot audytu stanowi wspdlnos¢ prawa

W zakresie przedmiotdw prawa witasnosci przemystowej wspdlnosc
prawa moze wynika¢ zaréwno z ustawy PWP, jak tez z odrebnej umowy.
Wspédlnosé na gruncie PWP jest wynikiem wspottwérstwa, w tym przez
osoby zatrudnione przez réznych pracodawcéw (wspdlnos¢ pierwotna)
lub konsekwencjg dziedziczenia przez wiecej niz jeden podmiot.
W innych przypadkach, zrdédiem wspdlnosci jest umowa, zazwyczaj
dotyczacy przeniesienia czesci udziatu w prawie. Zaréwno doktryna jak
i orzecznictwo sg zgodne, ze do wspdlnosci praw wytacznych majg
zastosowanie przepisy KC o wspdlnosci rzeczy w czesciach utamkowych,
chyba ze na mocy przepiséw szczegdlnych powstaje wspdlnosé taczna.
Ustawa PWP w art. 72 ust. 3 i 4 rdéwniez zawiera odniesienie
do stosowania przepisow KC o wspotwiasnosci w czesciach utamkowych,
w przypadku wspodlnosci prawa do patentu i z patentu. Podkresli¢
nalezy, ze wspolne prawo nie podlega podziatowi na odrebne, roztaczne
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uprawnienia przystugujace poszczegélnym  wspotuprawnionymd?l,
Zgodnie z art 72. PWP instytut moze bez zgody pozostatych
wspotuprawnionych, korzystaé¢ z wynalazku we witasnym zakresie oraz
dochodzi¢ roszczen z powodu naruszenia patentu. Ponadto w razie
uzyskania korzysci z wynalazku przez jednego ze wspdétuprawnionych
kazdy z pozostatych wspdétuprawnionych ma prawo, o ile umowa nie
stanowi inaczej, do odpowiedniej czesci z jednej czwartej tych korzysci
po potraceniu naktadéw, stosownie do swego udziatu w patencie. Wyzej
opisane przepisy majg zastosowanie takze dla innych przedmiotéw
prawa witasnosci przemystowej takich jak wzory uzytkowe, wzory
przemystowe czy topografie uktadéw scalonych.

W przypadku, gdy do powstania utworu przyczynit sie nie tylko
pracownik instytutu, ale takze wspottworcy niezatrudnieni w instytucie,
woéwczas autorskie prawa majatkowe bedg przystugiwaty zardéwno
instytutowi, jak tez tym wspottwércom, ktérzy nie sg w nim
zatrudnieni!?. Na gruncie PAPP stosunek wspotautorstwa oddziatuje
na relacje w zakresie majatkowych praw autorskich. Wspdlne
przystugiwanie tych praw wspottwércom powoduje, ze do wykonywania
praw majatkowych co do catosci utworu w tym do udzielania licencji
czy zbycia praw niezbedna jest zgoda wszystkich wspottworcow.
Odnosi sie do zaréwno do czynnosci prawnych wchodzgcych w zakres
eksploatacji utworu takich jak zbycie praw, obcigzenie, najem,
uzyczenie lub udzielenie licencji, jak tez do czynnosci faktycznych
polegajacych m.in. na rozpowszechnianiu utworu czy jego publikacji.
W przypadku braku zgody ktéregokolwiek ze wspottwdrcow, czynnosc
prawna jest niewazna. Udziaty we wspdlny prawie sg zbywalne,
oznacza to, ze kazdy ze wspotuprawnionych moze rozporzadzac¢ swoim
udziatem bez zgody pozostatych wspotuprawnionych,
ale do wykonywania prawa do catosci utworu potrzebna jest zgoda
wszystkich wspottworcoéw?s.

11 Zob. K. Osajda (red. serii), L. Zelechowski (red. tomu), Prawo wfasnoSci
przemystowej. Komentarz, Warszawa 2021, Legalis/el. - do art. 11.

12 Zob. E. Ferenc-Szydetko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Komentarz. Wyd. 4, Warszawa 2021, Legalis/el. - do art. 12.

13 Zob. A. Michalak (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Komentarz, Warszawa 2019, Legalis/el. — do art. 9.
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Podziat korzysci ze stosowania prawa pomiedzy wspotuprawnionych
zostat uzgodniony w umowie wspolnosci

Ustawa PWP umozliwia ustalenie sposobu podziatu korzysci
ze stosowania wynalazku w umowie pomiedzy wspdétuprawnionymi.
W przypadku braku takich ustalen, zastosowanie znajdg zasady ogodlne
opisane w art. 72 ust. 2 PWP, zgodnie z ktéorymi w przypadku uzyskania
korzysci z wynalazku przez jednego ze wspodtuprawnionych kazdy
z pozostatych wspoétuprawnionych ma prawo do odpowiedniej czesci
z jednej czwartej tych korzysci po potraceniu naktaddéw, stosownie
do swego udziatu w patencie. Przepisy te stosuje sie odpowiednio
w przypadku uzyskania korzysci ze stosowania wzoru uzytkowego,
wzoru przemystowego oraz topografii uktadu scalonego. Podziatowi
podlegac bedzie zatem 25% korzysci netto, przy czym podziat pomiedzy
wspotuprawnionych nastgpi zgodnie z wielkoscig ich udziatéw.
Jest to regulacja szczegd6lna wobec art. 207 KC, wedtug ktérego
przychody i pozytki ze wspdlnego prawa przypadajg wspotuprawnionym
w stosunku do wielkosci udziatow. Pod pojeciem korzysci z wynalazku
nalezy rozumieé korzysci z jego stosowania, natomiast pozostate
korzysci nalezy kwalifikowa¢ jako pozytki prawa lub inne przychody
z prawa w rozumieniu art. 207 KC*,

Na gruncie PAPP zgodnie z art. 9 ust. 1 domniemywa sie, ze wielkos¢
udziatéw wspottwércow we wspdlnym prawie autorskim jest réwna.
W art. 9 ust. 4 wskazano, ze kazdy ze wspoéttwdércéw moze dochodzi¢
roszczen z tytutu naruszenia prawa autorskiego do catosci utworu,
a uzyskane S$wiadczenie przypada  wszystkim  wspottworcom,
stosownie do wielkosci ich udziatdw. Majac na uwadze powyzsze
oraz zapisy art. 12, zgodnie z ktérymi pracodawca z chwilg przyjecia
utworu stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania
obowigzkéw ze stosunku pracy nabywa autorskie prawa majatkowe,
w przypadku utworu ktory zostat stworzony przez kilku wspottworcow,
sposréd  ktérych nie wszyscy byli zatrudnieni w instytucie,
autorskie prawa majatkowe przystugiwa¢ bedq zardéwno instytutowi
oraz  wspottworcom, ktérzy nie sgq w nim  zatrudnieni
lub ich pracodawcy?®>. Autorskie prawa majatkowe sg zbywalne,

14 Zob. J. SieAczyto-Chlabicz (red.), Prawo wifasnosci przemystowej.
Komentarz, Warszawa 2020, Legalis/el. - do art. 72.

15 Zob. E. Ferenc-Szydetko (red.), Ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Komentarz. Wyd. 4, Warszawa 2021, Legalis/el. - do art. 12.



47

mogq przejs¢ na inny podmiot w wyniku umowy. W sprawach
nieuregulowanych w umowie zastosowanie znajdujq przepisy KC.

Umowa wspdlnosci prawidiowo zabezpiecza interesy instytutu
tukasiewicza

Wspétuprawnieni mogg zawrze¢ umowe o wspolnosci prawa, w ktorej
okres$lone zostang zasady sprawowania zarzadu wspdlnym prawem,
ponoszenia kosztéw i podziatu korzysci. Umowa moze w szczegdlnosci
dotyczy¢ wielkosci udziatow wspotuprawnionych w prawie, zasady
korzystania ze wspdlnego prawa, zasady podziatu dochodéw i pozytkow
z tytutu prawa wytacznego oraz korzysci ze stosowania rozwigzania,
reguty ponoszenia naktaddéw i ciezaréw w zakresie wspdlnego prawa
oraz zasady wykonywania zarzadu wspdlnym prawem. Umowa
o wspodlnosci jest umowg nienazwang, podobng do ugody, co pozwala
na analogiczne stosowanie art. 917 - 918 KC!., W praktyce umowy
przybieraja forme quasiregulamindéw zarzgadu wspdélnym prawem
bez skutkdéw powstania osobowosci prawnej czy mandatu zarzadczego.
Wspétuprawnieni mogg zawrze¢ umowe co do czesci lub wszystkich
aspektéw wspdlnosci, ale co istotne, umowa taka nie moze by¢
narzucona sadownie jednemu wspotuprawnionemu. W przypadku
zawarcia umowy o wspodlnosci, zmianie ulega rezim prawny
z ustawowego na umowny. Naruszenie zapisOw umowy prowadzi
do odpowiedzialnosci kontraktowej. Wymagane jest zachowanie
pisemnej formy umowy?!’

Tworcy prawa wiasnosci intelektualnej

Ustalono podziat udziatow wszystkich twércdw w opracowanym
rozwigzaniu bedgcym chronionym prawem

Zgodnie z art. 9 ust. 1 PAPP w przypadku wspdlnych praw autorskich
domniemywa sie, ze udziaty wspéttworcow w prawie sg rowne.
W ustawie PWP nie wskazano wprost takiego domniemania,
nalezy jednak je wywiez¢ z art. 197 KC w zw. z art. 72 ust. 3 i 4 PWP.
W praktyce, réwnos$¢ udziatdéw zazwyczaj nie oddaje faktycznego
zaangazowania w dokonanie rozwigzania. W przypadku, gdy strony

16 Zob. J. SieAczyto-Chlabicz (red.), Prawo wfasnosci przemystowej.
Komentarz, Warszawa 2020, C.H.BECK Legalis/el. - do art. 72.

17 Zob. K. Osajda (red. serii), L. Zelechowski (red. tomu), Prawo wfasnosci
przemystowej. Komentarz, Warszawa 2021, Legalis/el. - do art. 72.
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nie zawarty w umowie wyraznego okreslenia partycypacji w prawie,
dopuszczalne jest wystgpienie przez kazdego ze wspottworcow do sadu
z zadaniem ustalenia wielkos$ci udziatéw na podstawie wktadu pracy
tworczejis.

Ustalono zasady wynagradzanie tworcoOw prawa z tytutu korzystania
Z prawa

Prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu jest nieodtagcznym
elementem autorskich praw majatkowych. Jednakze twdérca moze sie
umownie zrzec wynagrodzenia z przeniesienia majatkowych praw
autorskich. W art. 43 PAPP wskazano, ze jezeli z umowy nie wynika,
ze przeniesienie autorskich praw majatkowych lub udzielenie licencji
nastgpito nieodptatnie, twdrcy przystuguje prawo do wynagrodzenia.
Jezeli w umowie nie okreslono wysokosci wynagrodzenia, to okresla sie
ja z uwzglednieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzysci
wynikajgcych z korzystania z utworu. Ponadto zgodnie z art. 44 PAPP
W razie razacej dysproporcji miedzy wynagrodzeniem tworcy,
a korzysciami nabywcy autorskich praw majatkowych lub licencjobiorcy,
twérca moze zadac¢ stosownego podwyzszenia wynagrodzenia przez
sad. W przypadku korzystania z utworu bez zgody twdrcy, realizacja
prawa do wynagrodzenia nastepuje poprzez roszczenia
odszkodowawcze oraz roszczenia o wydanie uzyskanych korzysci®®.
W orzecznictwie panuje poglad, ze w przypadku utworow
pracowniczych wynagrodzenie z tytutu przeniesienia autorskich praw
majatkowych lub udzielenia licencji na korzystanie z utworu zawarte
jest w wynagrodzeniu za prace?°.

Réwniez na gruncie ustawy PWP, w zakresie ustalenia wynagrodzenia
przystugujacego tworcy pierwszenstwo ma umowa pomiedzy twdrcq
a przedsiebiorcq, dopiero w przypadku braku umowy zastosowanie
majq reguty ustawowe. Umowa moze zawieraé zapisy o wytgczeniu
prawa tworcy do wynagrodzenia za korzystanie z rozwigzania?l. Zgodnie

18 Zob. K. Osajda (red. serii), L. Zelechowski (red. tomu), Prawo wfasnoSci
przemystowej. Komentarz, Warszawa 2021, Legalis/el. - do art. 11.

19 Zob. A. Michalak (red.) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Komentarz, Warszawa 2019, Legalis/el. — do art. 43.

20 Zob. Uchwata SN z 12.2.2012 r., III UZP 4/11, OSNAPiUS 2012, nr 15-16,
poz. 198.

2t Zob. 1. Sienczyto-Chlabicz (red.), Prawo wtasnosci przemystowej.
Komentarz, Warszawa 2020, Legalis/el. - do art. 22.
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z art. 22 PWP jezeli strony nie uméwity sie inaczej, twércy wynalazku,
wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego wynagrodzenie
za korzystanie z tego rozwigzania przez przedsiebiorce, przystuguje
gdy prawo korzystania z niego badz prawo do uzyskania patentu,
prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przystuguje przedsiebiorcy
na podstawie art. 11 ust. 3 i 5 lub art. 21. Ponadto zgodnie z art. 23
PWP jesli strony nie uzgodnity wysokosci wynagrodzenia, to ustala sie
je w stusznej proporcji do korzysci przedsiebiorcy z wynalazku, wzoru
uzytkowego albo wzoru przemystowego, z uwzglednieniem okolicznosci,
w jakich rozwigzanie zostato dokonane, a w szczegdlnosci zakresu
udzielonej twdrcy pomocy oraz zakresu obowigzkéw pracowniczych
twércy.

Wspotpraca z twolrcami prawa witasnosci intelektualnej podczas
komercjalizacji jest mozliwa

Niejednokrotnie komercjalizowane rozwigzanie wymaga pewnego
dostosowania do potrzeb odbiorcy czy wprowadzenia zmian majacych
na celu optymalizacje finalnego produktu. W tym zakresie niezbedna
jest wspotpraca z osobami posiadajagcymi  odpowiednig wiedze
i kompetencje, a jednoczesnie dobrze zaznajomionymi
z komercjalizowanym prawem. Naturalnie najwiekszg wiedze w tym
zakresie majq jego tworcy. Wspdipraca z twdércami ma znaczacy wptyw
na powodzenie procesu komercjalizacji, a w przypadku komercjalizacji
posredniej jest wrecz uzalezniona od ich aktywnego uczestnictwa
i zaangazowania.

Zakres ochrony prawa witasnosci intelektualnej

Zakres ochrony prawa jest tozsamy z zakresem komercjalizowanego
rozwigzania

W przypadku utworéw, ochronie podlega konkretna forma ich
wyrazenia, nie zas pomyst czy idea tkwigce u podstaw kreacji utworu.
W wyniku zaczerpniecia ogdlnego pomystu z innego utworu,
powstaje utwér inspirowany, nie wkraczajagcy w prawa wytgczne oséb
trzecich??.

22 Zob. A. Michalak (red.) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Komentarz, Warszawa 2019, Legalis/el. - do art. 1.
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Zakres przedmiotowy patentu okreslajq =zastrzezenia patentowe,
zawarte w opisie patentowym. Do prawidiowego ustalenia zakresu
ochrony niezbedne jest dokonanie wyktadni zastrzezen na podstawie
opisu i rysunkéw, w celu odtworzenia przedmiotu wynalazku.
Zakres przedmiotowy nalezy okres$la¢ tacznie na podstawie zaréwno
czesci przed znamiennej i znamiennej zastrzezen?3. Ponadto najszerszq
ochrone zapewnia patent na wynalazek w kategorii produktu,
dla ktérego jest ona absolutna i bezposrednia, tzn. obejmuje tozsame
produkty na ich zastosowanie i przeznaczenie. Ochrona wynalazku
w kategorii sposobu ogranicza sie do stosowania sposobu i produktéw
wytworzonych tym sposobem. Tym samym spod ochrony wytaczone
sq z takie same produkty, ale wytworzone innym sposobem?*,

Analogicznie jak dla wynalazkdw zakres przedmiotowy prawa
ochronnego na wzdér uzytkowy okreslajg zastrzezenia ochronne zawarte
w opisie ochronnym. Zastrzezenia stanowig najwazniejszq czesc
dokumentacji wzoru umozliwiajgcq identyfikacje zaréwno przedmiotu
ochrony i jego oceny zdolnosci ochronnej, jak i okreslenie zakresu
ochrony. Mozliwos$¢ wykorzystania rysunkow i opisu wzoru uzytkowego
do interpretacji zastrzezen ochronnych nie jest wprost wskazana
w ustawie, a orzecznictwo w tym zakresie jest niejednolite. Sady
w swych rozstrzygnieciach z jednej strony podkreslajg ograniczenie
zakresu przedmiotowego ochrony wzoru uzytkowego do dostownego
brzmienia zastrzezen, z drugiej zas w wskazujg, ze w uzasadnionych
przypadkach mozna pomocniczo odwotaé sie do opisu i rysunkow,
przy czym jednoczesnie uznajg, ze niedopuszczalna jest rozszerzajgca
wyktadnia zastrzezen ochronnych wykorzystujgca rysunek wzoru.
Istnieje takze linia orzecznicza oparta na zatozeniu, zgodnie z ktorym
rysunek ma zasadnicze znaczenie przy interpretacji zastrzezen.
Podobny poglad znalez¢ mozna takze w doktrynie, zgodnie z ktérym,
gdyby opis i rysunki nie petnity zadnej roli pomocniczej przy okreslaniu
zakresu prawa ochronnego, nie bytoby uzasadnienia wskazywania
ich jako obligatoryjnych elementéw zgtoszenia?®.

23 Zob. 1. Sienczyto-Chlabicz (red.), Prawo wtasnosci przemystowej.
Komentarz, Warszawa 2020, Legalis/el. - do art. 63.

24 Zob. K. Osajda (red. serii), . Zelechowski (red. tomu), Prawo wtasnosci
przemystowej. Komentarz, Warszawa 2021, Legalis/el. - do art. 63.

25 Zob. K. Osajda (red. serii), £. Zelechowski (red. tomu), Prawo wtasnosci
przemystowej. Komentarz, Warszawa 2021, Legalis/el. - do art. 96.
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Prawo z rejestracji wzoru przemystowego obejmuje kazdy wzor,
ktéory na zorientowanym uzytkowniku, nie wywotuje odmiennego
ogdélnego wrazenia, z uwzglednieniem zakresu swobody twodrczej
przy opracowywaniu wzoru. Zakres przedmiotowy prawa obejmuje
zatem zaréwno kazdy wzér identyczny, jak tez wzoér podobny,
ktory nie wywotuje odmiennego ogdlnego wrazenia na zorientowanym
uzytkowniku?6. W orzecznictwie podobnie przyjmuje sie, ze zakresem
ochrony objeta jest nie tylko posta¢ wytworu w wersji wskazanej
w zgtoszeniu, lecz kazdy podobny wzér do granicy, poza ktorg
porébwnywane rozwigzanie wywotuje odmienne ogdlne wrazenie
na zorientowanym uzytkowniku. Zgodnie z PWP prawo z rejestracji
wzoru przemystowego jest ograniczone przedmiotowo do wytwordow
tego rodzaju, dla ktérych nastgpito zgtoszenie. Oznacza
to, ze identyczny wzér zawarty lub zastosowany w wytworze
niebedgcym jednorodzajowym z wytworem, dla ktérego udzielono praw
z rejestracji, nie stanowi naruszenia prawa z rejestracji.

Zakres informacji chronionych jako know-how moze by¢ bardzo szeroki,
obejmuje bowiem informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne, wyniki badan, wstepne projekty rozwigzan
technologicznych i inne informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa i posiadajgce warto$¢ gospodarczg. Zgodnie
z tradycyjnym pogladem dysponentowi know-how nie stuzy prawo
podmiotowe, lecz jest on chroniony posrednio przez normy
o odpowiedzialnosci deliktowej i przepisy prawa o nieuczciwej
konkurencji. Doktryna natomiast popiera koncepcje traktowania know-
how jako podmiotowego prawa majatkowego?’. Ochrona know-how
moze trwacé dopdty, dopoki informacje te sq poufne tzn. nie sg ogdlnie
znane lub tatwo dostepne dla oséb, ktére normalnie zajmujg sie tym
rodzajem informacji, majg wartos¢ gospodarczg oraz poddano
je odpowiednim (rozsadnym) dziataniom w celu zachowania stanu
poufnosci.

Bazy danych spetniajgce cechy utworu s przedmiotem prawa
autorskiego, o ile przyjety w nich dobdr, ukiad lub zestawienie
ma twoérczy charakter. Oceniajac spetnienie wymagan stawianych

26 Zob. 1. Sienczyto-Chlabicz (red.), Prawo wftasnosci przemystowej.
Komentarz, Warszawa 2020, Legalis/el. — do art. 105.

27 Zob. J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Komentarz. Wyd 5, Warszawa 2019, Legalis/el. - do art. 11.
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utworom nalezy bra¢ pod uwage cato$¢ cech w ich konkretnym
oryginalnym zestroju. Nie stanowi przeszkody w uznaniu za utwor
okolicznosci, ze wykorzystano w nim elementy ogodlnie dostepne.
Jako takie elementy nie sg objete ochrong, gdyz utworem moze by¢
kompilacja powszechnie dostepnych danych, byleby sposéb doboru,
segregacji, ujecia lub przedstawienia tych danych miat znamiona
oryginalnosci®. Ochrona przyznana bazom danych nie obejmuje
programow komputerowych uzywanych do ich sporzadzenia lub obstugi.
Dlatego tez licencja na korzystanie z bazy danych nie dotyczy posrednio
takze programu utatwiajgcego operacje na danych zamieszczonych
w bazie. Bazy danych mogg by¢ takze chronione na gruncie OBD,
zgodnie z ktorg producentowi bazy danych przystuguje wytgczne
i zbywalne prawo pobierania danych i wtérnego ich wykorzystania
w catosci lub w istotnej czesci, co do jakosci lub ilosci. W tym
przypadku, ochrona opiera sie na naktadach finansowych
lub organizacyjnych, ktére zostaty poniesione przy tworzeniu bazy
danych?®,

W przypadku, gdy zakres ochrony jest tozsamy lub szerszy od zakresu
komercjalizowanego rozwigzania, Instytut tukasiewicza moze w petni
dysponowac tym prawem i egzekwowaé jego ewentualne naruszenia.
W przeciwnym przypadku, potencjalny nabywca po zweryfikowaniu
zakresu ochrony, moze odstgpi¢ od dalszego procedowania umowy
komercjalizacyjnej, z uwagi na brak lub niewystarczajqcq ochrone
przedmiotu komercjalizacji, a tym samym niezapewnienie monopolu
na jego stosowanie.

Zakres terytorialny ochrony prawa jest tozsamy z zakresem planowanej

komercjalizacji rozwigzania

Wspéblng zasadg dla wszystkich praw wiasnosci przemystowej jest
zasada terytorialnosci, zgodnie z ktdérg nie istnieje automatyczna
ochrona praw wtasnosci przemystowej na catym  Swiecie.
Prawa wytaczne sg skuteczne jedynie na okreslonym terytorium
np. kraju czy regionu zaleznie od systemu ochrony. Ponadto proces
uzyskiwania i utrzymywania prawa wytgcznego w danym kraju, jest
niezalezny od proceséw prowadzonych w innych panstwach. Zasada

28 Zob. Wyrok SN z 25.1.2006 r., ICK281/05, OSNC 2006, nr 11, poz. 186.
29 Zob. A. Michalak (red.) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Komentarz, Warszawa 2019, Legalis/el. - do art. 3.
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ta jest pochodng zasady suwerennosci panstwa, ktére moze sprawowac
wtadze, ustanawiac prawa i zapewniac ich ochrone wytgcznie na swoim
terytorium. Oznacza to, ze prawa wytaczne skuteczne sg tylko
na terytorium panstwa, ktére tych praw udzielito.

Prawa autorskie rowniez maja charakter terytorialny. Zgodnie
z postanowieniami konwencji bernenskiej*® korzystanie z praw do dziet
literackich, naukowych i artystycznych oraz ich wykonywanie
nie wymaga spetnienia zadnych formalnosci. Ponadto korzystanie
i wykonywanie tych praw nie jest uzaleznione od istnienia ochrony
w panstwie pochodzenia dzieta. Terytorialno$¢ praw autorskich
i pokrewnych przejawia sie tym, ze w przypadku wykonywania ich poza
granicami kraju podlegajg one ustawodawstwu panstwa, w ktérym
sq wykonywane. Wiekszo$¢ panstw przystgpito do konwencji
bernenskiej lub innych porozumien takich jak TRIPS, czy Traktat WIPO
o prawie autorskim, ktére rowniez zawierajg klauzule traktowania
narodowego. Ma to na celu zapewnienie traktowania obywateli innych
panstw, bedacych sygnatariuszami danej umowy, na rowni z wiasnymi
obywatelami3!

Zapewnienie tozsamosci zakresu terytorialnego ochrony prawa
z zakresem planowanej komercjalizacji rozwigzania jest niezbedne,
aby instytut tukasiewicza moégt w petni dysponowaé tym prawem
egzekwowad jego ewentualne naruszenia. Szerszy zakres terytorialny
ochrony nie  stanowi problemu, natomiast w przypadku
komercjalizowania rozwigzania na terytorium kraju, w ktérym instytut
nie posiada praw wytgcznych, instytut nie bedzie mégt zakazac¢ innym
podmiotom wprowadzania identycznego rozwigzania.

30 Konwencja Bernenska o ochronie dziet literackich i artystycznych z dnia 9
wrzesnia 1886 r., przejrzana w Berlinie dnia 13 listopada 1908 r. i w Rzymie
dnia 2 czerwca 1928 r. (Dz. U. z 1935 r. Nr 84, poz. 515 z pézn. zm.).

31 Zob. A. Auleytner, Ochrona praw autorskich o pokrewnych a zasady
swobodnego przeptywu towardw | S$wiadczenia ustug w prawie Unii
Europejskiej, Wyd. 1, 2016, Legalis/el. — Rozdziat I, § 1, III.
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Oznaczenie spoftki

Okreslono zasady uzywania oznaczenia przez spotke

W przypadku gdy instytut posiada prawo ze zgtoszenia albo prawo
ochronne na znak towarowy moze udzieli¢ licencji na znak towarowy
innemu podmiotowi albo wnies$¢ to prawo do spotki aportem.

Przedmiotem umowy pomiedzy spotkg a instytutem (albo innym
podmiotem np. innym podmiotem grupy kapitatowej) moze by¢
udzielenie licencji na  korzystanie ze znaku towarowego.
Umowa licencyjna moze dotyczy¢é rdéwniez korzystania z logo
czy $wiadczenia ustug wsparcia. Na mocy zawartej umowy spoétka moze
uzyskaé¢ wytaczne albo niewytgczne prawo do korzystania ze znaku
towarowego w odniesieniu do dziatalnosci spétki (w tym w szczegdlnosci
do dziatalnosci zwigzanej z marketingiem, promocjga i sprzedazg
towardw) na terytorium, na ktérym znak towarowy jest chroniony.

Optaty licencyjne ponoszone przez spotke wypetniajg przestanke
~kosztow uzyskania przychodéw bezposrednio zwigzanych
z wytworzeniem lub nabyciem przez podatnika towaru lub nabyciem
ustugi” okreslong w art. 15e ust. 11 pkt 1 CIT, na skutek czego mogg
zostac¢ zaliczone do kosztéw uzyskania przychoddéw spotki w petnej
wysokosci. Ponoszone koszty optat licencyjnych maja bezposredni
zwigzek z wytwarzaniem i sprzedaza przez spotke produktéw,
przemawia réwniez sposéb kalkulacji wynagrodzenia naleznego
licencjodawcy z tytutu optat licencyjnych. Wynagrodzenie to jest
bowiem kalkulowane w oparciu o przychdd spétki z tytutu sprzedazy
produktow o podmiotéw niepowigzanych osiggniety przy uwzglednieniu
ustalonego udziatu procentowego. W konsekwencji, wynagrodzenie
to jest zmienne i skorelowane z wartoscig przychodu osiggnietego przez
spotke. A skoro tak, to wartos¢ przychodu osiggnietego ze sprzedazy
produktow przez spotke stanowi czynnik determinujgcy wysokos¢ optat
licencyjnych.
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2.6.1.2. Prawo witasnosci przemystowej

Pierwszenstwo

Przedmiot chroniony prawem byt udostepniony do wiadomosci
powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie,
wystawienie lub ujawnienie w inny sposéb przed datq pierwszenstwa.

Na warunkach okreslonych w ustawie PWP patenty oraz dodatkowe
prawa ochronne udzielane s na wynalazki, podczas gdy na wzory
uzytkowe i znaki towarowe udzielane s prawa ochronne,
natomiast prawa z rejestracji udzielane sg na wzory przemystowe,
topografie uktadéw scalonych oraz oznaczenia geograficzne.

Pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa
z rejestracji oznacza sie, wedtug daty zgtoszenia wynalazku,
wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego w UPRP (art. 13
ust. 1 PWP), przy czym zgtoszenie uwaza sie za dokonane w dniu, w
ktérym wptyneto ono do UPRP z zachowaniem formy pisemnej (rowniez
za pomocq telefaksu lub w postaci elektronicznej). W przypadku
przestania zgtoszenia telefaksem dla zachowanie daty pierwszenstwa z
daty nadania telefaksu, oryginat zgtoszenia powinien wptyna¢ do UPRP
w terminie 30 dni od daty nadania zgtoszenia telefaksem (termin ten
nie podlega przywrdceniu).

Podkresli¢ przy tym nalezy, ze podstawe do uznania zgtoszenia
za dokonane - w przypadku wynalazkdéw i wzoréw uzytkowych - daje
zgtoszenie, ktére obejmuje co najmniej podanie oraz czesci wygladajace
zewnetrznie na opis wynalazku i na zastrzezenie/-a patentowe
(w przypadku zgtoszenia patentowego wynalazku) albo opis wzoru
i zastrzezenie/-a ochronne (w przypadku zgtoszenia  wzoru
uzytkowego). Zgtoszenie wynalazku, powinno takze zawieraé figury
rysunku, o ile sq one niezbedne do zrozumienia wynalazku, co oznacza,
ze w przypadku zgtoszen patentowych zamieszczenie rysunku nie jest
konieczne. Inaczej jest w przypadku wzoréw uzytkowych, w przypadku
ktorych  zgtoszenie  powinno  obejmowaé rowniez  rysunek,
przedstawiajgcy istotne cechy wzoru (art. 97 ust. 2 PWP). Jesli urzad
patentowy stwierdzi, ze zgtoszenie wynalazku nie zawiera rysunkéw,
na ktoére w zgtoszeniu powotuje sie zgtaszajacy,
wzywa postanowieniem, pod rygorem uznania za niebyte powotania
sie na rysunki, do uzupetnienia zgtoszenia w wyznaczonym terminie,
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przy czym zgtoszenie uwaza sie wowczas za dokonane w dniu wptyniecia
ostatniego brakujacego rysunku.

Istotne zagrozenie, dla uznania pierwszenstwa w dacie zgtoszenia moze
by¢ nieczytelny faks. Jesli bowiem zgtoszenie przestane telefaksem
jest nieczytelne za date zgtoszenia uznaje sie dzien, w ktérym do urzedu
patentowego zostanie dostarczony oryginat. Dotyczy to roéwniez
sytuacji, w ktorej zgtoszenie dokonane faksem nie jest tozsame
z dostarczonym pdzniej oryginatem albo oryginat zostanie dostarczony
po terminie — w obu przypadkach zgtoszenie przestane telefaksem
uznaje sie za niebyte, a datg pierwszenstwa zostanie oznaczona data
dostarczenia oryginatu dokumentacji.

Jesli UPRP stwierdzi, ze zgtoszenie nie zawiera wszystkich wymaganych
czesSci, wowczas postanowieniem (pod rygorem umorzenia
postepowania) wyznacza termin do uzupetnienia zgtoszenia,
a zgtoszenie uwaza sie za dokonane w dniu wptyniecia do UPRP
ostatniego brakujacego dokumentu. Innym przypadkiem, w ktérym
uzyskanie pierwszenstwa w dacie zgtoszenia bedzie niemozliwe, jest
sytuacja w ktorej zgtoszenie przestane w postaci elektronicznej zawiera
szkodliwe oprogramowanie - UPRP nie jest bowiem zobowigzany do
otwierania takiej korespondencji i jej dalszego przetwarzania.

Uwage nalezy réwniez zwroci¢ na fakt, ze w Rzeczypospolitej Polskiej
pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa
z rejestracji przystuguje (na zasadach okreslonych w umowach
miedzynarodowych) wedtug daty pierwszego prawidiowego zgtoszenia
odpowiednio wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego
we wskazanym panstwie, jezeli od tej daty zgtoszenie w UPRP dokonane
zostanie w okresie:

e 12 miesiecy - w przypadku zgtoszen wynalazkéw i wzorow
uzytkowych;

e 6 miesiecy - w przypadku zgtoszen wzoréw przemystowych i znakow
towarowych;

co wynika z art. 14 PWP.

Ponadto, pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego
albo prawa z rejestracji oznacza sie (réwniez na zasadach okreslonych
w umowach miedzynarodowych) wedtug daty wystawienia wynalazku,
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wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego w Rzeczypospolitej
Polskiej lub za granicg, na wystawie miedzynarodowej oficjalnej
lub oficjalnie uznanej - o ile zgtoszenie danego wynalazku, wzoru
uzytkowego albo wzoru przemystowego zostanie dokonane w UPRP
w okresie 6 miesiecy od tej daty.

Zgodnie z art. 16 PWP, jezeli wynalazek, wzér uzytkowy albo wzér
przemystowy, bedacy przedmiotem pierwszego prawidtowego
zgtoszenia, byt wczesniej wystawiony na wystawie i korzystat, od dnia
wystawienia do dnia zgtoszenia, z ochrony tymczasowej przewidzianej
w Konwencji Paryskiej*?, pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa
ochronnego albo prawa z rejestracji, o ktérym mowa w art. 14 PWP,
oraz poczatek przewidzianych tam terminéw do dokonania zgtoszenia
w UPRP oznacza sie wedtug daty wystawienia tego wynalazku,
wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego na wystawie.

Pierwszenstwo do wuzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa
ochronnego na wzdér uzytkowy albo prawa z rejestracji wzoru
przemystowego oznacza sie takze wedtug daty wystawienia wzoru
uzytkowego albo wzoru przemystowego na innej niz okreslona
w art. 15! ust. 1 PWP wystawie w Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanej
przez Prezesa UPRP w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzedowym
Rzeczypospolitej Polskiej ,Monitor Polski” - jezeli zgtoszenie w UPRP
tego wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego zostanie dokonane
w okresie 6 miesiecy od tej daty.

Pierwszenstwo, o ktorym mowa PWP, w art. 14 i art. 15! (uprzednie
pierwszenstwo), jest zbywalne i podlega dziedziczeniu,
natomiast umowa o przeniesienie pierwszenstwa, wymaga zachowania
formy pisemnej.

32 Konwencja Zwigzkowa Paryska o ochronie wifasnosci przemystowej,
przejrzana w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 roku, w Waszyngtonie dnia 2
czerwca 1911 roku i w Hadze dnia 6 listopada 1925 roku. z dnia 20 marca 1883
roku (Dz. U. z 1932 r. Nr 2, poz. 8 z p6zn. zm.).
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Stan prawny

Prawo jest przedmiotem postepowania 0 wygaszenie prawa

Prawa witasnosci przemystowej mogq by¢ przedmiotem postepowania
0 wygaszenie. Zgodnie z art. 90 ust. 1 PWP, w przypadku chronionych
prawem wynalazkow, patent moze zosta¢ wygaszony na skutek:

1. uptywu okresu, na ktéry zostat udzielony;

2. zrzeczenia sie patentu przez uprawnionego przed UPRP, za zgoda

0s6b, ktérym stuzg prawa na patencie;

. nieuiszczenia w przewidzianym terminie optaty okresowej albo;

4. trwatej utraty mozliwosci korzystania z wynalazku, z zastrzezeniem
art. 937 PWN, z powodu braku potrzebnego do tego materiatu
biologicznego, ktoéry stat sie niedostepny i nie moze by¢ odtworzony
na podstawie opisu.

(€]

Wraz z patentem gtéwnym tracg moc patenty dodatkowe, przy czym -
jezeli patent gtdwny traci moc z przyczyny niemajacej wptywu
na wynalazek bedacy przedmiotem patentu dodatkowego,
wowczas patenty dodatkowe do patentu gtdwnego stajg sie patentami
i zachowujg moc przez okres, na ktéry zostat udzielony patent gtéwny.

W przypadku innych przedmiotow prawa witasnosci przemystowej
przepisy stosuje sie odpowiednio. Dla wzorow uzytkowych i wzoréw
przemystowych udzielone prawa réwniez wygasng na skutek uptywu
okresu, na ktory prawo zostato udzielone, z tg réznicq, ze w przypadku
patentéw na wynalazki prawo moze trwa¢ maksymalnie 20 lat,
w przypadku wzorow uzytkowych okres ten nie moze by¢ dtuzszy niz
10 lat, natomiast w przypadku wzordéw przemystowych 25 lat (wszystkie
terminy liczone sg od daty zgtoszenia). Ponadto udzielone prawa mogq
zosta¢ wygaszone na skutek zrzeczenia sie prawa uprawnionego przed
UPRP (za zgodag oséb, ktérym stuzg prawa ochronne) - albo optata
okresowa nie zostanie uiszczenia w przewidzianym terminie optaty
okresowej.

Wygaszenie prawa na skutek brak terminowego uregulowania optaty
okresowej dotyczy takze praw z rejestracji wzorow przemystowych,
topografii uktadow scalonych czy oznaczen geograficznych.
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W przypadku znakdéw towarowych, zgodnie z art. 168 ust. 1 prawo
ochronne moze zosta¢ wygaszone na skutek:

1. uptywu okresu, na ktdry zostato udzielone;
2. zrzeczenia sie prawa przez uprawnionego przed UPRP, za zgodg osdb,
ktdrym stuzg na nim prawa;

przy czym zrzeczenie sie prawa, moze réwniez dotyczy¢ tylko
niektorych towardéw, dla ktérych prawo to zostato udzielone co jest
nazywane ograniczeniem wykazu towarow.

W przypadku prawa ochronnego na znaki towarowe, podkresli¢ takze
nalezy, ze moze ono zosta¢ wygaszone - na wniosek kazdej osoby -
rowniez na skutek:

1. nieuzywania zarejestrowanego znaku towarowego Ww sposéb
rzeczywisty dla towaréw objetych prawem ochronnym w ciggu
nieprzerwanego okresu pieciu lat;

2. utraty przez znak znamion odrdézniajacych;

3. dziatan uprawnionego lub, za jego zgoda, 0sdb trzecich, gdy znak
towarowy moze wprowadza¢ odbiorcow w biad, w szczegdlnosci
co do charakteru, wifasciwosci Ilub pochodzenia geograficznego
towaru;

4. wykreslenia z wiasciwego rejestru podmiotu majgcego osobowos¢
prawng, ktéremu przystugiwato prawo ochronne na znak towarowy;

5. niepodjecia przez uprawnionego dziatan w celu uniemozliwienia
uzywania wspolnego znaku towarowego Ilub znaku towarowego
gwarancyjnego w sposob niezgodny z zasadami uzywania okreslonymi
w regulaminie uzywania znaku;

6. uzywania wspodlnego znaku towarowego lub znaku towarowego
gwarancyjnego przez uprawnionego w sposéb powodujacy ryzyko
wprowadzenia odbiorcow w btad;

7. zmiany regulaminu uzywania wspdlnego znaku towarowego
lub regulaminu uzywania znaku towarowego gwarancyjnego,
w wyniku ktérej regulamin ten nie spetnia okreslonych wymagan albo
ma do niego zastosowanie jedna z podstaw odmowy udzielenia prawa
ochronnego.

Ponadto, w przypadku prawa z rejestracji topografii uktadéw scalonych,
prawo wygasa rowniez po pietnastu latach od jej dokonania i utrwalenia,
jezeli okres ten uptywa wczesniej niz okres, na jaki zostato udzielone



prawo z rejestracji, a topografia nie byta w tym czasie wykorzystywana
w celach handlowych.

W kazdym z opisanych powyzej przypadkéw UPRP wydaje decyzje
stwierdzajagce wygasniecie prawa. W przypadku nieuiszczenia
w przewidzianym terminie optaty okresowej, wygasniecie patentu
nastepuje w dniu, w ktéorym uptynat poprzedni okres ochrony wynalazku
- w pozostatych przypadkach prawo wygasa, w dniu, w ktdrym nastgpito
zdarzenie, z jakim wustawa wigze skutek wygasniecia prawa.
Data wygasniecia patentu powinna by¢ potwierdzona w decyzji, a sam
fakt wygasniecia patentu podlega wpisowi do rejestru patentowego.

Prawo jest przedmiotem postepowania o uniewaznienie prawa

Podobnie jak w przypadku postepowania o wygaszenie, prawa wiasnosci
przemystowej mogg by¢ przedmiotem postepowania o uniewaznienie.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 PWP, patent moze zosta¢ uniewazniony
w catosci lub czesci na wniosek kazdego, kto wykaze, ze:

1. nie zostaty spetnione warunki wymagane do uzyskania patentu;

2. wynalazek nie zostat przedstawiony na tyle jasno i wyczerpujaco,
aby znawca mégt ten wynalazek urzeczywistnié;

3. patent zostat udzielony na wynalazek nieobjety trescig zgtoszenia
lub zgtoszenia pierwotnego;

4. zastrzezenia patentowe nie okreslajq przedmiotu zadanej ochrony
w sposéb jasny i zwiezty lub nie sq w catosci poparte opisem
wynalazku.

Powyzszy przepis stosuje sie odpowiednio do uniewaznienia praw
ochronnych na wzory uzytkowego i praw z rejestracji wzordw
przemystowych. Ponadto, w przypadku wzoréw przemystowych,
podstawg do uniewaznienia prawa z rejestracji moze byc¢ rowniez
stwierdzenie, ze wykorzystywanie wzoru przemystowego narusza prawa
osobiste lub majatkowe oséb trzecich. Art. 89 ust. 1 PWP stosuje sie
odpowiednio do uniewaznienia uznania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej ochrony miedzynarodowego wzoru przemystowego - zgodnie
zart. 1173 ust. 1 PWP kazdy moze wnie$¢ umotywowany sprzeciw
wobec uznania na terytorium RP ochrony miedzynarodowego wzoru
przemystowego, wobec czego Urzad Patentowy wydaje decyzje
0 uniewaznieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ochrony
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miedzynarodowego wzoru przemystowego, jezeli uprawniony
Z rejestracji miedzynarodowego wzoru przemystowego, zgodzi sie z tym
sprzeciwem albo nie udzieli odpowiedzi na sprzeciw. Wowczas
powiadomienie 0 uniewaznieniu uznania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej ochrony miedzynarodowego wzoru przemystowego, UPRP
przekazuje do Biura Miedzynarodowego w trybie, formie i jezyku
przewidzianych w Akcie genewskim33. Przepisy art. 89 PWP stosuje sie
rowniez odpowiednio do uniewaznienia patentéw europejskich
udzielonych w trybie okreslonym w Konwencji o patencie europejskim.

W przypadku, gdy uzyskane prawo wptywa negatywnie na interes
publiczny, z wnioskiem o uniewaznienie prawa moze wystgpic
Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes UPRP,
ktorzy mogaq takze przystapic¢ do toczacego sie postepowania w sprawie.

Wraz z patentem gtéwnym tracg moc patenty dodatkowe. Jezeli patent
gtdwny traci moc z przyczyny niemajacej wptywu na wynalazek bedacy
przedmiotem patentu dodatkowego, patenty dodatkowe do patentu
gtdbwnego stajg sie patentami i zachowujg moc przez okres, na ktory
zostat udzielony patent gtéwny.

Jezeli patent podstawowy zostat uniewazniony w catosci, udzielone
dodatkowe prawo ochronne staje sie niewazne z mocy prawa.
Jesli natomiast patent podstawowy =zostat uniewazniony w czesci
stanowigcej podstawe istnienia dodatkowego prawa ochronnego,
na wniosek kazdej osoby dodatkowe prawo ochronne moze byc¢ rowniez
uniewaznione. Dodatkowe prawo ochronne moze by¢ takze
uniewaznione jezeli udzielone zostato wbrew przepisom dotyczacym
warunkéow wymaganych do jego uzyskania.

Warto przy tym wskazaé, ze w przypadku toczgcego sie postepowania
W sprawie o uniewaznienie prawa, uprawniony przed rozprawg moze
wniesé o ograniczenie prawa.

W przypadku znakéw towarowych, prawo ochronne na znak towarowy
moze by¢ uniewaznione na wniosek (w catosci lub czesci) jezeli

33 Akt genewski Porozumienia haskiego w sprawie miedzynarodowej rejestracji
wzordw przemystowych, przyjety w Genewie dnia 2 lipca 1999 r. (Dz. U. z 2009
r. Nr 198, poz. 1522).
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nie zostaty spetnione warunki wymagane do uzyskania tego prawa,
tj. m.in. w sytuacji gdy dane oznaczenie:

1.
2.

N

10.

nie moze by¢ znakiem towarowym;

nie nadaje sie do odrdzniania w obrocie towardw, dla ktoérych zostato
zgtoszone;

sktada sie wytacznie z elementéw mogacych stuzy¢ w obrocie
do wskazania, w szczegdlnosci rodzaju towaru, jego pochodzenia,
jakosci, ilosci, wartosci, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, sktadu,
funkcji lub przydatnosci;

sktada sie wytacznie z elementéw, ktére weszty do jezyka potocznego
lub sg zwyczajowo uzywane w uczciwych i utrwalonych praktykach
handlowych;

sktada sie wylacznie z ksztattu lub innej wiasciwosci towaru,
wynikajgcej z charakteru samego towaru, niezbednej do uzyskania
efektu technicznego lub zwiekszajacej znacznie wartos¢ towaru;
zostato zgtoszone w ztej wierze;

jest sprzeczne z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;
zawiera element o wysokiej wartosci symbolicznej, w szczegdlnosci
o charakterze religijnym, patriotycznym Ilub kulturowym, ktérego
uzywanie obrazatoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycje
narodowg;

zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godto, barwy lub hymn),
znak sit zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sit porzadkowych,
reprodukcje polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej,
odznaki lub oznaki wojskowej badz innego oficjalnego lub powszechnie
uzywanego odznaczenia i odznaki, w szczegdlnosci administracji
rzadowej lub samorzadu terytorialnego albo organizacji spotecznej
dziatajacej w waznym interesie publicznym, gdy obszar dziatania tej
organizacji obejmuje caty kraj Iub znaczng jego czes¢,
jezeli zgtaszajacy nie wykaze sie uprawnieniem, w szczegdlnosci
zezwoleniem wiasciwego organu Panstwa albo organu samorzadu
terytorialnego, albo zgodq organizacji, na uzywanie oznaczenia
w obrocie;

zawiera symbol (herb, flage, godto) obcego panstwa, nazwe, skrot
nazwy, badz symbol (herb, flage, godto) organizacji miedzynarodowej
lub przyjete w obcym panstwie urzedowe oznaczenie, stempel
kontrolny Iub gwarancyjny, jezeli zakaz taki wynika z umow
miedzynarodowych, chyba ze zgtaszajacy wykaze sie zezwoleniem
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wiasciwego organu, ktére uprawnia go do uzywania takiego
oznaczenia w obrocie;

11. zawiera urzedowo uznane oznaczenie przyjete do stosowania
w obrocie, w szczegdlnosci znak bezpieczenstwa, znak jakosci
lub ceche legalizacji, w zakresie, w jakim mogtoby to wprowadzic¢
odbiorcow w btad co do charakteru takiego oznaczenia,
o ile zgtaszajacy nie wykaze, ze jest uprawniony do jego uzywania;

12. ze swojej istoty moze wprowadzac¢ odbiorcow w btad, w szczegdlnosci
co do charakteru, jakosci lub pochodzenia geograficznego towaru;

13. stanowi lub odtwarza w swoich zasadniczych elementach nazwe
odmiany roslin zarejestrowang z wczesniejszym pierwszenstwem
w Rzeczypospolitej Polskiej lub na podstawie przepiséw prawa Unii
Europejskiej albo  wigzacej Rzeczpospolita Polskg umowy
miedzynarodowej, przewidujgacych ochrone praw do odmiany roslin,
i odnosi sie do odmian roslin tego samego gatunku lub gatunkoéw Scisle
spokrewnionych.

Szczegdtowo kwestie uniewaznienia prawa ochronnego na znak
towarowy uregulowano w rozdziale 6 ustawy PWP.

Podobnie jak w przypadku postepowania o wygaszenie prawa,
po uniewaznieniu prawa dokonuje sie wpisu do odpowiedniego rejestru.
W przypadku zgtoszenia albo uzyskania prawa przez osobe
nieuprawniong, uprawniony moze zada¢ umorzenia postepowania
albo uniewaznienia prawa. Moze réwniez zgdac¢ udzielenia mu prawa
albo przeniesienia na niego juz udzielonego patentu za zwrotem
kosztow postepowania.

Prawo jest przedmiotem zabezpieczenia

Uprawnionemu do okreslonego przedmiotu prawa przystugujg prawa
majatkowe, ktérymi moze rozporzadzac. Zgodnie z art. 67 ust. 1 PWP
patenty sgq bowiem zbywalne i podlegajq dziedziczeniu, co dotyczy takze
innych kategorii praw mozliwych do uzyskania, tj. praw ochronnych
na wzory uzytkowe i znaki towarowe, jak réwniez praw z rejestracji
wzorow przemystowych, topografii uktadéw scalonych czy tez oznaczen
geograficznych. Prawa te mogq rowniez stanowi¢ przedmiot
zabezpieczenia wierzytelnosci. Zgodnie z art. 306 KC w celu
zabezpieczenia oznaczonej wierzytelnosci mozna rzecz ruchomg
obcigzy¢ prawem, na mocy ktérego wierzyciel bedzie mogt dochodzi¢
zaspokojenia z rzeczy bez wzgledu na to, czyjgq stata sie wtasnoscia,
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i z pierwszenstwem przed wierzycielami osobistymi wiasciciela rzeczy,
wyjawszy tych, ktéorym z mocy ustawy przystuguje pierwszenstwo
szczegblne. Zastaw mozna ustanowi¢ takze w celu zabezpieczenia
wierzytelnosci przysztej lub warunkowej, a do jego ustanowienia
potrzebna jest umowa miedzy wtascicielem a wierzycielem oraz,
z zastrzezeniem wyjatkow w ustawie przewidzianych, wydanie rzeczy
wierzycielowi albo osobie trzeciej, na ktérg strony sie zgodzity.
Zastaw jest skuteczny wobec wierzycieli zastawcy, jezeli umowa
o ustanowienie zastawu zostata zawarta na piSmie z datg pewna.

Zgodnie z art. 327 KC przedmiotem zastawu mogq by¢ takze prawa,
jezeli sq zbywalne. Do zastawu na prawach stosuje sie odpowiednio
przepisy o zastawie na rzeczach ruchomych, z zachowaniem przepiséw
IT rozdziatu KC.

Prawo jest przedmiotem sprawy rozpatrywanej w trybie postepowania
cywilnego (m.in. powddztwa o naruszenie prawa, o ustalenie autorstwa
projektu wynalazczego, ustalenie prawa do prawa wytgczneqo,
0 przeniesienia prawa uzyskanego przez osobe nieuprawnionag,
0 wynagrodzenie za korzystanie z prawa, przeniesienie prawa
uzyskanego przez osobe nieuprawniong)

Zgodnie z art. 283 PWP sprawy dotyczace roszczen cywilnoprawnych
z zakresu ochrony witasnosci przemystowej sg rozstrzygane
w postepowaniu w sprawach wifasnosci intelektualnej (o ile nie
przewidziano wtasciwosci innego organu albo innego postepowania).
W postepowaniach tych rozpatrywane sq w szczegdlnosci sprawy o:

ustalenie autorstwa projektu wynalazczego;

ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji;

wynagrodzenie za korzystanie z projektu wynalazczego;

wynagrodzenie za korzystanie z wynalazku, wzoru uzytkowego
lub topografii dla celdw panstwowych;

5. odszkodowanie za przejscie na Skarb Panstwa prawa do patentu
lub prawa ochronnego odpowiednio na wynalazek tajny lub na wzor
uzytkowy tajny;

6. naruszenie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa
ochronnego lub prawa z rejestracji;

7. stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru uzytkowego albo

wzoru przemystowego w przypadkach okreslonych w art. 71 i 75 PWP;

i
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8. stwierdzenie prawa uzywania w ramach lokalnej dziatalnosci
oznaczenia zarejestrowanego jako znak towarowy na rzecz innej
osoby;

9. stwierdzenie prawa uzywania oznaczenia geograficznego;

10. stwierdzenie utraty prawa uzywania oznaczenia geograficznego;

11. przeniesienie patentu, prawa ochronnego na wzdér uzytkowy albo
prawa z rejestracji wzoru przemystowego lub topografii, uzyskanego
przez osobe nieuprawniong;

12. przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy.

Roszczen z tytutu naruszenia patentu mozna dochodzi¢ po uzyskaniu
prawa. Jezeli sprawca dziatat w dobrej wierze, roszczenia mogg byc
dochodzone za okres rozpoczynajacy sie po dniu, w ktérym UPRP
dokonat ogtoszenia o zgtoszeniu wynalazku, natomiast w przypadku
wczesniejszego powiadomienia naruszyciela przez uprawnionego
o dokonanym zgtoszeniu - od daty tego powiadomienia.

Na wniosek uprawnionego, sad - rozstrzygajac o naruszeniu prawa -
moze orzec, o bedacych witasnoscia naruszajacego bezprawnie
wytworzonych lub oznaczonych wytworach oraz srodkach i materiatach,
ktore zostaty uzyte do ich wytworzenia lub oznaczenia. W szczegdlnosci
sqd moze orzec o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu
na poczet zasqdzonej na jego rzecz sumy pienieznej albo zniszczeniu.
Orzekajac, sad uwzglednia wage naruszenia oraz interesy osob trzecich.

W sprawach dotyczacych roszczen cywilnoprawnych z zakresu ochrony
wtasnosci przemystowej, nienalezacych do kompetencji innych
organow, sad rozpoznaje wniosek o:

1. zabezpieczenie srodka dowodowego;
2. wyjawienie lub wydanie $rodka dowodowego;
3. wezwanie do udzielenia informacji.

Uprawniony z patentu, ktdérego patent zostat naruszony, lub osoba,
ktorej ustawa na to zezwala, moze zgdaé¢ od naruszajgcego patent
zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci,
a w razie zawinionego naruszenia réwniez naprawienia wyrzgdzonej
szkody:

1. na zasadach ogdlnych; albo



2. poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajgcej optacie
licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili
ich dochodzenia  bytyby nalezne tytutem udzielenia przez
uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku.

Sad moze nakazac¢ osobie, ktdra naruszyta patent, na jej wniosek,
w przypadku gdy naruszenie jest niezawinione, zaptate stosownej sumy
pienieznej na rzecz uprawnionego, jezeli zaniechanie naruszania
lub orzeczenie, o ktérym mowa w art. 286 PWP, bylyby dla osoby
naruszajgcej niewspdtmiernie dotkliwe, a zaptata stosownej sumy
pienieznej nalezycie uwzglednia interesy uprawnionego.

Rozstrzygajac o naruszeniu patentu, sad — na wniosek uprawnionego -
moze orzec o podaniu do publicznej wiadomosci czesci albo catosci
orzeczenia lub informacji o orzeczeniu, w sposéb i w zakresie
okreslonym przez sad.

Roszczenia z tytutu naruszenia patentu ulegajg przedawnieniu
z uptywem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna sie od dnia,
w ktéorym uprawniony dowiedziat sie o naruszeniu swego prawa
i 0 osobie, ktéra naruszyta patent, oddzielnie co do kazdego naruszenia.
W kazdym przypadku roszczenie przedawnia sie z uptywem pieciu lat
od dnia, w ktérym nastgpito naruszenie patentu, a bieg przedawnienia
ulega zawieszeniu w okresie miedzy zgtoszeniem wynalazku do UPRP
a udzieleniem patentu.

Tworca wynalazku moze dochodzi¢ roszczenia o wynagrodzenie
za korzystanie z jego wynalazku przed sadem okregowym. Wowczas
w postepowaniu stosuje sie odpowiednio przepisy KPC, dotyczace
postepowania w sprawach o roszczenia pracownikéw. To samo dotyczy
wynagrodzen za wzory uzytkowe, wzory przemystowe i topografie
uktadéw scalonych.

W razie zgtoszenia wynalazku albo uzyskania na wynalazek patentu
przez osobe nieuprawniong, uprawniony moze zada¢ umorzenia
postepowania albo uniewaznienia patentu. Moze réwniez zadac
udzielenia mu patentu albo przeniesienia na niego juz udzielonego
patentu za zwrotem kosztow zgtoszenia wynalazku lub uzyskania
patentu.
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W przypadku znakéw towarowych, uprawniony do znaku towarowego
powszechnie znanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej moze
zgdaé, zaprzestania uzywania znaku identycznego lub podobnego
w odniesieniu do towardéw identycznych lub podobnych, gdy uzywanie
takie moze wprowadzac¢ odbiorcow w btad co do pochodzenia towaru.
Nie dotyczy to jednak sytuacji, w ktorej znak towarowy byt uzywany
przez okres pieciu kolejnych lat, a uprawniony do znaku towarowego
powszechnie znanego, bedac $Swiadomym jego uzywania, nie sprzeciwiat
sie temu.

Osoba, ktérej prawo ochronne na znak towarowy zostato naruszone,
lub osoba, ktérej ustawa na to zezwala, moze zgda¢ od osoby,
ktéra naruszyta to prawo, zaniechania naruszania,
wydania bezpodstawnie uzyskanych korzysci, a w razie zawinionego
naruszenia rowniez naprawienia wyrzgadzonej szkody:

1) na zasadach ogdlnych; albo

2) poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci odpowiadajacej optacie
licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili ich
dochodzenia bytyby nalezne tytutem udzielenia przez uprawnionego
zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy Ilub osoba,
ktorej ustawa na to zezwala, moze zadac zaniechania:

1) umieszczania oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym lub
do niego podobnego na opakowaniach, etykietach, metkach,
zabezpieczeniach lub elementach Iub urzadzeniach stuzacych
weryfikacji autentycznosci lub wszelkich innych $rodkach, na ktérych
ten znak moze by¢ umieszczony;

2) oferowania, wprowadzania do obrotu, importu Iub eksportu
lub sktadowania w celu oferowania lub wprowadzania do obrotu,
opakowan, etykiet, metek, zabezpieczen, elementéw lub urzadzen
stuzacych weryfikacji autentycznosci lub wszelkich innych srodkow,
na ktérych ten znak jest umieszczony.

Prawo jest przedmiotem zastawu

Zastaw na prawach jest ograniczonym prawem rzeczowym
ustanawianym w celu zabezpieczenia istniejacej wierzytelnosci.
Zgodnie z art. 329 § 1 KC - do ustanowienia zastawu na prawie stosuje



sie odpowiednio przepisy o przeniesieniu tego prawa, jednakze umowa
o ustanowienie zastawu powinna by¢ zawarta na piSmie z datg pewng,
chociazby umowa o przeniesienie prawa nie wymagata takiej formy.
Zastawnik moze wykonywac wszelkie czynnosci i dochodzi¢ wszelkich
roszczen, ktére zmierzajg do zachowania prawa obcigzonego zastawem.

Jezeli wymagalnos¢ wierzytelnosci obcigzonej zalezy od wypowiedzenia
przez wierzyciela, zastawca moze dokona¢ wypowiedzenia bez zgody
zastawnika. Jezeli wierzytelno$¢ zabezpieczona zastawem jest juz
wymagalna, zastawnik moze wierzytelno$s¢ obcigzong wypowiedziec
do wysokosci wierzytelnosci zabezpieczonej.

Jezeli wymagalno$¢ wierzytelnosci obcigzonej zastawem zalezy
od wypowiedzenia przez dtuznika, wypowiedzenie powinno nastgpic
takze wzgledem zastawnika.

W razie spetnienia $wiadczenia zastaw na wierzytelnosci przechodzi
na przedmiot $wiadczenia. Do odbioru $wiadczenia uprawnieni
sq zastawca wierzytelnosci i zastawnik tacznie. Kazdy z nich moze zgdac
spetnienia swiadczenia do rak ich obu tacznie albo ztozenia przedmiotu
Swiadczenia do depozytu sadowego.

Jezeli dtuznik wierzytelnosci obcigzonej zastawem spetnia $Swiadczenie,
zanim wierzytelno$¢ zabezpieczona stata sie wymagalna, zardéwno
zastawca, jak i zastawnik mogq zadac ztozenia przedmiotu Swiadczenia
do depozytu sgqdowego.

Natomiast jezeli wierzytelno$¢ pieniezna zabezpieczona zastawem
jest juz wymagalna, zastawnik moze zada¢ zamiast zaptaty, azeby
zastawca przeniést na niego wierzytelno$s¢ obcigzong, jezeli jest
pieniezna, do wysokosci wierzytelnosci zabezpieczonej zastawem.
Zastawnik moze dochodzi¢ przypadtej mu z tego tytutu czesci
wierzytelnosci z pierwszenstwem przed czescig przystugujaca zastawcy.

Prawo jest przedmiotem zastawu rejestrowanego

Zgodnie z art. 67 ust. 4 PWP, ustanowienie zastawu rejestrowego
na patencie jest skuteczne z chwilg wpisu do rejestru zastawoéw
i podlega ujawnieniu w rejestrze patentowym. UPRP, na wniosek
wtasciwego organu, dokonuje wpisu w rejestrze patentowym informacji
0 zajeciu patentu.



Prawo jest przedmiotem licencii

Osoba (podmiot) wuprawniona do korzystania z wynalazku,
badz posiadajaca prawa wiasnosci przemystowej na inne kategorie
ochrony, moze w drodze umowy udzieli¢ innej osobie upowaznienia
(licencji) do korzystania z jego praw na podstawie umowy licencyjnej,
ktéra od rygorem niewaznosci, wymaga zachowania formy pisemnej.

W przypadku licencji patentu udzielonego na wynalazek, o ile w umowie
licencyjnej nie ograniczono zakresu korzystania z wynalazku,
licencjobiorca ma prawo korzystania z niego w takim samym zakresie
jak licencjodawca (licencja petna).

Umowa licencyjna moze by¢ zawarta na czas okreslony lub nie,
przy czym licencja wygasa najpdzniej z chwilg wygasniecia patentu.
Strony umowy mogq jednak przewidzieé dtuzszy okres obowigzywania
umowy w zakresie postanowien innych niz licencja, obejmujacych
w szczegblnosci odptatne $wiadczenia konieczne do korzystania
z wynalazku. Jezeli umowa licencyjna nie zastrzega wytgcznosci
korzystania z wynalazku w okreslony sposéb, udzielenie licencji jednej
osobie nie wyklucza mozliwosci udzielenia licencji innym osobom,
a takze jednoczesnego korzystania z wynalazku przez uprawnionego
z patentu (licencja niewytgczna). Uprawniony z licencji moze jednak
udzieli¢ dalszej licencji (sublicencja) tylko za zgoda uprawnionego
z patentu, przy czym udzielenie dalszej sublicencji jest niedozwolone.

Na wniosek zainteresowanego licencja podlega 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.
Licencjodawca jest obowigzany do przekazania licencjobiorcy
wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia umowy
licencyjnej informacji i doswiadczen technicznych potrzebnych
do korzystania z wynalazku.

W razie przejscia patentu obcigzonego licencjg, umowa licencyjna jest
skuteczna wobec nastepcy prawnego. UPRP moze zada¢ od
uprawnionego z patentu lub z licencji wszelkich wyjasnien dotyczacych
zakresu korzystania z wynalazku w celu stwierdzenia, czy patent nie
jest naduzywany. Uprawniony z patentu lub z licencji nie moze bowiem
naduzywaé¢ swego prawa, w szczegdlnosci przez uniemozliwianie
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korzystania z wynalazku przez osobe trzecig, jezeli jest ono konieczne
do zaspokojenia potrzeb rynku krajowego, a zwtaszcza gdy wymaga
tego interes publiczny, a wyréb jest dostepny spoteczenstwu
w niedostatecznej ilosci lub jakosci albo po nadmiernie wysokich
cenach, przy czym nie uwaza sie za naduzycie prawa, uniemozliwiania
korzystania z wynalazku przez osoby trzecie w okresie 3 lat od dnia
udzielenia patentu.

Przepisy o umowie licencyjnej odpowiednio stosuje sie rowniez
w przypadku, gdy przedmiotem licencji ma by¢ korzystanie z wynalazku
zgtoszonego w UPRP, na ktéory nie udzielono jeszcze patentu,
jak rowniez w przypadku uméw o korzystanie z wynalazku
niezgtoszonego do opatentowania, a stanowigcego tajemnice
przedsiebiorcy.

Uprawniony z patentu moze ztozy¢ w UPRP os$wiadczenie o gotowosci
udzielenia licencji na korzystanie z jego wynalazku (licencja otwarta).
Oswiadczenie takie nie moze zosta¢ odwotane ani zmienione (informacja
o ztozeniu oswiadczenia, podlega wpisowi do rejestru patentowego).
W razie ztozenia oswiadczenia o gotowosci udzielenia licencji otwartej,
optaty okresowe za ochrone wynalazku zmniejsza sie o potowe.

Jezeli umowa o wykonanie prac badawczych lub inna podobna umowa
nie stanowi inaczej, domniemywa sie, ze wykonawca prac udzielit
zamawiajacemu licencji na korzystanie z wynalazkdw zawartych
w przekazanych wynikach prac (licencja dorozumiana).

UPRP moze udzieli¢ zezwolenia na korzystanie z opatentowanego
wynalazku innej osoby (licencja przymusowa), gdy:

1. jest to konieczne do zapobiezenia lub usuniecia stanu zagrozenia
bezpieczenstwa Panstwa, w szczegdlnosci w dziedzinie obronnosci,
porzadku publicznego, ochrony zycia i zdrowia ludzkiego oraz ochrony
srodowiska naturalnego;

2. zostanie stwierdzone, ze patent jest naduzywany w rozumieniu
art. 68 PWP, lub

3. zostanie stwierdzone, Zze wuprawniony z patentu udzielonego
z wczesniejszym pierwszenstwem (patentu wczesniejszego)
uniemozliwia, nie godzac sie na zawarcie umowy licencyjnej,
zaspokojenie  potrzeb rynku krajowego przez stosowanie
opatentowanego wynalazku (patent zalezny), z ktérego korzystanie



IA

wkraczatoby w zakres patentu wczesniejszego; w tym przypadku
uprawniony z patentu wczesniejszego moze zadac¢ udzielenia
mu zezwolenia na korzystanie z wynalazku bedacego przedmiotem
patentu zaleznego (licencja wzajemna). Licencja przymusowa moze
zosta¢ udzielona, jezeli ubiegajacy sie o nig wykaze, ze czynit
wczesniej, w dobrej wierze, starania w celu uzyskania licenciji.
Spetnienie tego warunku nie jest konieczne do udzielenia licencji
przymusowej w celu zapobiezenia lub usuniecia stanu zagrozenia
bezpieczenstwa Panstwa albo w przypadku ogtoszenia o mozliwosci
ubiegania sie o licencje przymusowa.

Dane zawarte w rejestrach urzedowych sg aktualne

Jednym z podstawowych zadan UPRP jest prowadzenie rejestru
patentowego rejestru dodatkowych praw ochronnych oraz innych
rejestrow, tj.: rejestru wzordw uzytkowych, rejestru wzordéw
przemystowych, rejestru znakdéw towarowych, rejestru oznaczen
geograficznych  oraz rejestru topografii uktadéw scalonych.
Wszystkie rejestry sgq jawne.

W przypadku rejestru patentowego, oprdocz wpiséw o stanie prawnym
udzielonych patentéw, rejestr zawiera réwniez wyodrebniong czesc
obejmujacq wpisy patentéw europejskich w rozumieniu ustawy DEZP.

Przepisy PWP obligujg okreslone strony postepowania w sprawach
wiasnosci intelektualnej do informowania UPRP o zaistniatych zmianach
oraz sktadania odpowiednich wnioskow.

Zgodnie z art. 53 PWP wpisowi do rejestru patentowego podlegajg
udzielone patenty, a przeniesienie patentu staje sie skuteczne wobec
oséb trzecich z chwilg wpisu tego przeniesienia do rejestru
patentowego. Jak juz wspomniano w jednym z poprzednich punktow,
Urzad Patentowy, na wniosek witasciwego organu, dokonuje wpisu
w rejestrze patentowym informacji o zajeciu patentu, a ustanowienie
zastawu rejestrowego na patencie jest skuteczne z chwilg wpisu
do rejestru zastawdw. Uniewaznienie albo wygasniecie patentu podlega
wpisowi do rejestru patentowego, jak réwniez informacje do korzystania
z wynalazku na podstawie licencji podlega odpowiednim wpisom.

Udzielone dodatkowe prawa ochronne podlegajg wpisowi do rejestru
dodatkowych praw ochronnych, do ktérego wpisuje sie réwniez



72

informacje o stwierdzeniu wygasniecia decyzji o udzieleniu
dodatkowego prawa ochronnego, o wygasnieciu tego prawa lub o jego
uniewaznieniu.

Informacje o wskazanym powyzej zakresie wpisuje sie odpowiednio
do rejestru znakow towarowych, WZorow przemystowych,
topografii uktadéw scalonych i oznaczen geograficznych.

W odniesieniu do postepowania w sprawie znakéw towarowych,
w odpowiednim rejestrze dokonuje sie rowniez wzmianki o dotgczeniu
regulaminu, obowigzujacego dla mozliwosci korzystania ze wspdlnych
znakow towarowych czy tez znakdéw towarowych gwarancyjnych.
Wpisowi do rejestru znakéw towarowych podlega takze informacja
o przedtuzeniu prawa ochronnego na znak towarowy.

Z wnioskiem o wpisanie do rejestru UPRP moze wystgpi¢ takze osoba
uprawniona do uzywania oznaczenia geograficznego, ktérej to osobie
przystuguje prawo do jego uzywania w obrocie, a oznaczane nim towary
spetniajg warunki korzystania z danego oznaczenia geograficznego.
Z drugiej strony, uprawniony do zarejestrowanego oznaczenia
geograficznego moze rowniez zada¢ wykreslenia z rejestru osoby,
ktorej towary nie spetniajgq lub przestaty spetnia¢ warunki bedace
podstawg udzielenia prawa z rejestracji.

Domniemywa sie zatem, ze wpisy w rejestrach, sg prawdziwe
i ze kazdemu jest znana ich tresé¢, a na potwierdzenie danych zawartych
w rejestrach prowadzonych przez UPRP wydawane s3a wyciagi
Z rejestréow.

Prawo jest przedmiotem postepowania o uznaniu wynalazku albo wzoru
uzytkowego za tajny

Zgodnie z art. 56 ust. 1 PWP, wynalazek dokonany przez obywatela
polskiego moze by¢ uznany za tajny, jezeli dotyczy obronnosci
lub bezpieczeAstwa panstwa.

Wynalazkami dotyczgacymi obronnosci panstwa sg w szczegdlnosci
rodzaje broni lub sprzetu wojskowego oraz sposoby walki. Wynalazkami
dotyczacymi bezpieczenstwa panstwa sg natomiast w szczegdlnosci
srodki techniczne stosowane przez stuzby panstwowe uprawnione
do wykonywania czynnosci operacyjno-rozpoznawczych, a takze nowe
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rodzaje wyposazenia i sprzetu oraz sposoby ich wykorzystywania
przez te stuzby.

O tajnosci wynalazku dotyczacego obronnosci lub bezpieczenstwa
Panstwa postanawiajg, odpowiednio, Minister Obrony Narodowej,
minister witasciwy do spraw wewnetrznych lub Szef Agencji
Bezpieczenstwa Wewnetrznego.

Prawo do uzyskania patentu na wynalazek tajny zgtoszony w UPRP
w celu zastrzezenia pierwszenstwa przechodzi, za odszkodowaniem,
na Skarb Panstwa reprezentowany odpowiednio przez Ministra Obrony
Narodowej, ministra wtasciwego do spraw wewnetrznych lub Szefa
Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego. Wysoko$¢ odszkodowania
okres$la sie wedtug wartosci rynkowej wynalazku i jezeli strony nie
uzgodnity  wysokosci i  warunkéw  wyptaty odszkodowania,
odszkodowanie to, ustalone odpowiednio przez Ministra Obrony
Narodowej, ministra wtasciwego do spraw wewnetrznych lub Szefa
Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, wyptaca sie ze Srodkow
budzetu Panstwa jednorazowo Ilub w czesciach co roku, jednak
nie dtuzej niz przez 5 lat.

Odpowiednio Minister Obrony Narodowej, minister wtasciwy do spraw
wewnetrznych lub Szef Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego
postanawia o uznaniu, ze wynalazek przestat by¢ wynalazkiem tajnym
- w takim przypadku, na wniosek wtasciwego organu, UPRP wszczyna
albo wznawia postepowanie o udzielenie patentu, jezeli nie uptynat
jeszcze okres 20 lat od daty zgtoszenia wynalazku, a po uptywie okresu
20 lat, zgtoszenia wynalazkéw tajnych uwaza sie za niebyte.

2.6.1.3. Przedmiot komercjalizacji

Stan techniki dla komercjalizowanego rozwigzania

Zgodnie z art. 25 PWP przez stan techniki rozumie sie wszystko
to, co przed datg, wedtug ktérej oznacza sie pierwszenstwo
do uzyskania patentu, zostato udostepnione do wiadomosci
powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie,
wystawienie lub ujawnienie w inny sposéb. Ponadto za stanowigce czes¢
stanu techniki uwaza sie réwniez informacje zawarte w zgtoszeniach
wynalazkow lub wzordéw uzytkowych, korzystajacych z wczesniejszego
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pierwszenstwa, nieudostepnione do wiadomosci powszechnej,
pod warunkiem ich ogtoszenia w sposdéb okreslony w ustawie.
Przeprowadzenie badania stanu techniki dla komercjalizowanego
rozwigzania umozliwia dokonanie oceny nowosci i poziomu
wynalazczego wynalazku.

Przedmiot komercjalizacji posiada zdolno$¢ patentowa

Zgodnie z art. 24 PWP patenty sq udzielane - bez wzgledu na dziedzine
techniki - na wynalazki, ktére sg nowe, posiadajg poziom wynalazczy
i nadajg sie do przemystowego stosowania. Wynalazek uwaza sie
za nowy, jesli nie jest on czescig stanu technik. Wynalazek posiadajacy
poziom wynalazczy, to taki wynalazek, ktéry nie wynika dla znawcy,
W sposob oczywisty, ze stanu techniki, przy czym przy ocenie poziomu
wynalazczego nie uwzglednia sie informacji zawartych w zgtoszeniach
wynalazkow lub wzordw uzytkowych, korzystajacych z wczesniejszego
pierwszenstwa i nieudostepnionych do wiadomosci powszechnej,
pod warunkiem ich ogtoszenia w sposdb okreslony w ustawie.
Przestanka przemystowej stosowalnosci jest spetniona, jezeli wedtug
wynalazku moze byc¢ uzyskiwany wytwér lub wykorzystywany sposdb,
w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek dziatalnosci przemystowej,
nie wykluczajac rolnictwa.

W art. 28 PWP wskazano, ze za wynalazki nie uwaza
sie w szczegdlnosci: odkry¢, teorii naukowych i metod
matematycznych; wytworédw o charakterze jedynie estetycznym;
schematéw, zasad i metod przeprowadzania proceséw myslowych,
rozgrywania gier lub prowadzenia dziatalnosci gospodarczej; wytwordéw
lub sposobdw, ktérych mozliwos¢ wykorzystania nie moze byé wykazana
lub wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez
zgtaszajacego - w Swietle powszechnie przyjetych i uznanych zasad
nauki; programéw komputerowych oraz przedstawienia informacii.

Zgodnie z art. 29 PWP patentéw nie udziela sie na:

e wynalazki, ktérych wykorzystywanie bytoby sprzeczne z porzadkiem
publicznym |lub dobrymi obyczajami, przy czym nie uwaza
sie za sprzeczne z porzadkiem publicznym korzystanie z wynalazku
tylko dlatego, ze jest zabronione przez prawo;

e odmiany roslin lub rasy zwierzat oraz czysto biologiczne sposoby
hodowli roslin lub zwierzat, a takze wytwory uzyskiwane takimi
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sposobami, przy czym przepis ten nie ma zastosowania do sposobdéw
mikrobiologicznych lub innych sposobdw technicznych ani do wytworéw
uzyskiwanych takimi sposobami, o ile nie sg to odmiany roslin lub rasy
zwierzat;

e sposoby leczenia ludzi i zwierzat metodami chirurgicznymi
lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach
lub zwierzetach, przy czym nie dotyczy to produktéw, a w szczegdlnosci
substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.

Przedmiot komercjalizacji posiada zdolnos$¢ rejestrowg

Przedmiotem komercjalizacji posiadajgcym zdolno$¢ rejestrowg mogq
by¢ zaréwno wzory przemystowe, jak i topografie uktadéw scalonych.
Zgodnie z art. 102 ust. 1 PWP wzorem przemystowym jest nowa
i posiadajaca indywidualny charakter postaé¢ wytworu lub jego czesci,
nadana mu w szczegdlnosci przez cechy linii, konturéw, ksztattow,
kolorystyke, fakture Ilub materiat wytworu oraz przez jego
ornamentacje. Wytworem jest kazdy przedmiot wytworzony w sposob
przemystowy lub rzemies$lniczy, obejmujacy w szczegdlnosci
opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego,
z wytgczeniem programéw komputerowych. Za wytwér uwaza sie takze
przedmiot sktadajacy sie z wielu wymienialnych czesci sktadowych
umozliwiajgcych jego roztozenie i ponowne ztozenie (wytwoér ztozony),
jak rowniez wymienialng czes$¢ sktadowg wytworu ztozonego, jezeli po
jej wiaczeniu do wytworu ztozonego pozostaje ona widoczna w trakcie
jego zwyktego uzywania, przez ktére rozumie sie kazde uzywanie
(z wytgczeniem konserwacji, obstugi lub naprawy).

W przypadku oceny zdolnosci rejestrowej wzoréw przemystowych,
nalezy zatem rozpatrzy¢, kiedy wzor przemystowy uwaza sie za nowy.
Zgodnie z art. 103 PWP jezeli przed datg, wedlug ktérej oznacza
sie pierwszenstwo do uzyskania prawa z rejestracji, identyczny wzér
nie zostat udostepniony publicznie przez stosowanie, wystawienie
lub ujawnienie w inny sposéb, przy czym wzoru nie uwaza sie
za udostepniony publicznie, jezeli nie mdgt dotrze¢ do wiadomosci oséb
zajmujacych sie zawodowo dziedzing, ktérej wzér dotyczy. Podkresli¢
przy tym nalezy, ze wzdr uwaza sie za identyczny z udostepnionym
publicznie takze wéwczas, gdy rozni sie od niego jedynie nieistotnymi
szczegoOtami.
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Dodatkowo nalezy uwzglednié, czy wzér przemystowy odznacza
sie indywidualnym charakterem. Zgodnie z art. 104 PWP wzb6r
przemystowy odznacza sie indywidualnym charakterem, jezeli ogdlne
wrazenie, jakie wywotuje na zorientowanym uzytkowniku, rozni sie
od ogdélnego wrazenia wywotanego na nim przez wzér publicznie
udostepniony przed datg, wedtug ktdérej oznacza sie pierwszenstwo.
Podkresli¢ przy tym nalezy, ze przy ocenie indywidualnego charakteru
wzoru przemystowego powinno sie uwzgledni¢ zakres swobody twérczej
przy opracowywaniu wzoru.

W przypadku topografii uktadéw scalonych prawo z rejestracji topografii
moze byc¢ udzielone, na topografie oryginalng, dlatego podczas oceny
zdolnosci rejestrowej nalezy uwzgledni¢ czy topografia jest wynikiem
pracy intelektualnej tworcy i czy nie jest powszechnie znana w chwili
jej powstania. Prawa z rejestracji topografii nie udziela sie bowiem,
jezeli przed zgtoszeniem w UPRP byta ona wykorzystywana jawnie
w celach handlowych w okresie dtuzszym niz dwa lata. Nie moze byc¢
rowniez udzielone prawo z rejestracji topografii, jezeli od jej dokonania
i utrwalenia w dowolnej formie mineto 15 lat i nie byta ona
wykorzystywana w celach handlowych. Dodatkowo nalezy wzig¢ pod
uwage, ze na topografie sktadajacg sie z elementéw powszechnie
znanych udziela sie prawa z rejestracji tylko w takim zakresie, w jakim
kombinacja tych elementéw jest oryginalna. Ponadto nalezy
uwzglednié, ze nie udziela sie prawa z rejestracji na topografie
jednoznacznie wynikajacq z funkcji uktadu scalonego, w ktérym jest
stosowana.

Przedmiot komercjalizacji posiada zdolnho$¢ ochronng

Przedmiotem komercjalizacji posiadajgcym zdolno$é ochronng mogq
by¢ wynalazki oraz wzory uzytkowe.

Na wynalazki udzielane sg patenty, przy czym, bez wzgledu na dziedzine
techniki patenty sg udzielane na wynalazki, ktére sq nowe, posiadajg
poziom wynalazczy i nadajq sie do przemystowego stosowania.

Przy ocenie zdolnosci ochronnej nalezy zatem w pierwszej kolejnosci
zweryfikowa¢ nowos$¢ wynalazku. Zgodnie z art. 25 ust. 1 PWP
wynalazek uwaza sie za nowy, jesli nie jest on czescig stanu techniki,
przy czym przez stan techniki rozumie sie wszystko to, co przed datg,
wedtug ktdérej oznacza sie pierwszenstwo do uzyskania patentu,
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zostato udostepnione do wiadomosci powszechnej w formie pisemnego
lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny
sposbéb. Nastepnie nalezy zweryfikowaé czy dany wynalazek posiada
poziom wynalazczy, przy czym wynalazek uwaza sie za posiadajacy
poziom wynalazczy, jesli dla znawcy wynalazek ten nie wynika,
w sposéb oczywisty, ze stanu techniki. Ponadto nalezy ocenic
czy wynalazek bedacy przedmiotem komercjalizacji nadaje
sie do przemystowego zastosowania, gdzie wynalazek uwazany jest
za nadajacy sie do przemystowego stosowania, jezeli wedtug wynalazku
moze by¢ uzyskiwany wytwor lub wykorzystywany sposob,
w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek dziatalnosci przemystowej,
nie wykluczajac rolnictwa.

Podczas oceny zdolnosci patentowej wynalazku nalezy ponadto wzigc
pod uwage, ze zgodnie z art. 28 ust. 1 PWP, za wynalazki nie uwaza sie
w szczegdlnosci:

1. odkrycia, teorie naukowych i metody matematyczne;
2. wytwory o charakterze jedynie estetycznym;
3. schematy, zasady i metod przeprowadzania proceséw myslowych,
rozgrywania gier lub prowadzenia dziatalnosci gospodarczej;
4. wytwordw lub sposobdéw, ktorych:
a. mozliwos¢ wykorzystania nie moze by¢ wykazana lub
b. wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez
zgtaszajacego

- w $wietle powszechnie przyjetych i uznanych zasad nauki;

5. programéw komputerowych;
6. przedstawienia informacji.

Dodatkowo nalezy uwzglednié, ze zgodnie z art. 29 ust. 1 PWP patentow
nie udziela sie na:

1. wynalazki, ktérych wykorzystywanie bytoby sprzeczne z porzadkiem
publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uwaza sie za sprzeczne
z porzadkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego,
ze jest zabronione przez prawo;

2. odmiany roslin lub rasy zwierzat oraz czysto biologiczne sposoby
hodowli roslin lub zwierzat, a takze wytwory uzyskiwane takimi
sposobami; przepis ten nie ma zastosowania do sposobdw
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mikrobiologicznych  lub innych sposobéw technicznych ani
do wytwordéw uzyskiwanych takimi sposobami, o ile nie sg to odmiany
roslin lub rasy zwierzat;

3. sposoby leczenia ludzi i zwierzat metodami chirurgicznymi
lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach
lub zwierzetach; przepis ten nie dotyczy produktéw, a w szczegdlnosci
substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.

W przypadku badania zdolnosci ochronnej wzoréw uzytkowych nie
ma koniecznosci badania poziomu wynalazczego, tzn. ze do uzyskania
prawa ochronnego na wzor uzytkowego wystarczy spetnienie kryterium
nowosci i stosowalnosci przemystowej.

Wzorem uzytkowym jest bowiem nowe i nadajgce sie do przemystowego
zastosowania rozwigzanie o charakterze technicznym, dotyczace
ksztattu lub budowy przedmiotu o trwatej postaci albo przedmiotu
sktadajgcego sie ze zwigzanych ze sobg funkcjonalnie czesci o trwatej
postaci.

Podczas badania zdolnosci ochronne wzordw uzytkowych nalezy zatem
dodatkowo zweryfikowaé¢, czy przedmiot zgtoszenia ma trwatosci
postac, przy czym wymog postaci przedmiotu uwaza sie za zachowany
takze woéwczas, gdy wytwér wedtug wzoru uzytkowego zdefiniowany
jest przestrzennie przez powtarzalne elementy o statym stosunku
rozmiardw, jak réwniez wymodg trwatej postaci przedmiotu uwaza sie
za zachowany takze wowczas, gdy wytwor wedtug wzoru uzytkowego
zmienia swojg posta¢c w zwigzku z korzystaniem zgodnym
Z przeznaczeniem.

2.6.1.4. Tajemnica przedsiebiorstwa

Spelnienie warunkéw przyznania ochrony jako tajemnica
przedsiebiorstwa

Przedmiot audytu spetnia definicie art. 11 UZNK, w szczegdlnosci:
ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informaciji
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa

Stosownie do tresci art. 11 ust. 2 UZNK ,przez tajemnice przedsiebiorstwa
rozumie sie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajgce warto$¢ gospodarczg,
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ktore jako catos¢ lub w szczegdlnym zestawieniu i zbiorze ich elementéw
nie sq powszechnie znane osobom zwykle zajmujgcym sie tym rodzajem
informacji albo nie sg tatwo dostepne dla takich oséb, o ile uprawniony
do korzystania z informacji lub rozporzadzania nimi podjat, przy
zachowaniu nalezytej starannosci, dziatania w celu utrzymania ich
w poufnosci”.

Powyzsze jedynie wskazuje na ogdlne przestanki, ktére powinny zostaé
spetnione, aby okreslone informacje mogty zosta¢ uznane za tajemnice
przedsiebiorstwa. Niemniej jednak nalezy stwierdzi¢, iz ustawodawca
w zadnych aktach prawnych nie okresla w sposéb ostry enumeratywnie
warunkéw, lub przestanek tajemnicy przedsiebiorstwa. Ustalenie,
a zarazem rozgraniczenie informacji wiasnych od tych zewnetrznych,
jest niezwykle skomplikowanym procesem zardwno na gruncie
prawniczym, jak i réwniez ekonomicznym, majac na wzgledzie, iz dana
informacja powinna posiada¢ okreslong warto$s¢ gospodarczg dla
przedsiebiorcy w rozumieniu UZNK. ,Granica miedzy wiadomosciami
objetymi pojeciem ,tajemnicy przedsiebiorstwa" a pojeciem powszechnej,
aczkolwiek specjalistycznej wiedzy, niewatpliwie jest nieostra.3*
W zwigzku z tym, nalezy postuzy¢ sie jedynie doktryng
oraz orzecznictwem, z ktérego wynikajg bardziej skonkretyzowane zasady
spetniania warunkoéw przyznania ochrony tajemnicy przedsiebiorstwa
w bezposrednim odniesieniu do zdefiniowanych przypadkéw. Ponadto,
warto zaznaczy¢, ze nie tylko w polskim prawodawstwie, ale réwniez
i w unijnym, jak i wielu innych systemach prawnych ,nie ma bowiem
wyczerpujacej regulacji pierwotnego i pochodnego nabycia prawa
do poufnych informac;ji”*.

Informacja taka, aby moéc ja okresli¢ mianem tajemnicy
przedsiebiorstwa, powinna bowiem by¢ informacjg nieujawniong,
czyli poufng i jednoczesnie w tym celu powinna by¢ odpowiednio
zabezpieczona. Ponadto powinna posiadac blizej nieokreslong wartosc
gospodarczg. UZNK, a w szczegdlnosci art. 11 ma na celu ochrone
interesdw przedsiebiorcy, rozumianego jako osobe fizyczng, osobe
prawng oraz jednostke organizacyjng niemajgcq osobowosci prawnej,
ktére prowadzac, chociazby ubocznie, dziatalno$¢ zarobkowqg
lub zawodowg uczestniczg w dziatalnosci gospodarczej

34 Wyrok SN z 3.10.2000 r., I CKN 304/00, OSNC 2001, nr 4, poz. 59.
35 ]. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz.
Wyd. 5, Warszawa 2019, art. 11, LGELIS/el.



przed pozyskaniem okreslonych informacji przez osoby do tego
nieuprawnione w szczegélnosci przez konkurencje. Szczegdlne warunki
przyznania ochrony tajemnicy przedsiebiorstwa zostaty omodwione
w dalszej czesci niniejszego raportu.

2.6.1.5. Pozostate aspekty prawne

Powiagzanie z innymi prawami nalezacymi do instytutu
Lukasiewicza

Rozwigzanie jest powigzane z komercjalizowanymi wynikami prac B+R
bedacymi chronionymi innymi prawami

Wyniki prac B+R mogg byc¢ objete ochrong na podstawie réznych ustaw,
w tym w szczegdlnosci: PAPP, PWP, OBD, UZNK.

Na kazdym etapie prowadzenia badan czy prac rozwojowych, badawczo-
rozwojowych niezbedne jest okreslenie wypracowanych wynikéw
prac B+R i sposobu ich ochrony. Jest to szczegodlnie istotne w przypadku
komercjalizacji wynikéw prac B+R.

W przypadku praw zwigzanych, rozumianych jako prawa wytgczne
i uprawnienia zwigzane z przedmiotami prawa wtasnosci intelektualnej,
bez ktdérych nie jest mozliwe korzystanie z przedmiotéw wiasnosci
intelektualnej, zostaty wniesione do projektu przez wykonawce
lub nabyte/uzyskane od podmiotdéw trzecich. Prawa zwigzane obejmujg
m.in. prawa z rejestracji topografii uktadu scalonego,
prawa do korzystania i rozporzadzania projektami racjonalizatorskimi,
prawa do pobierania danych i wtérnego ich wykorzystania w catosci
lub w istotnej czesci, co do jakosci lub ilosci, zgromadzonych w bazach
danych, prawa do odmiany wszelkich rodzajow i gatunkow roslin,
prawa do korzystania i rozporzadzania know-how rozumianego jako
informacje techniczne, technologiczne, praktyczne, handlowe,
organizacyjne, koncepcje, pomysty, idee, zatozenia, wytyczne, ramy
ogodlne, struktury, metody, techniki, nazwy, wzory, znaki, tresci,
nieujawnione do wiadomosci publicznej, bez wzgledu na to, czy mogg
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by¢ przedmiotem praw wytgcznych, w szczegdlnosci takich jak m.in.
patenty, wzory uzytkowe lub przemystowe3¢,

W fazie przedkontraktowej partnerzy powinni chroni¢ swoje
IP (background) zanim wniosg je do projektu. Zalecane jest zawieranie
umow o zachowaniu poufnosci/zamieszczania klauzul o poufnosci (NDA)
przed przystgpieniem do rozmdéw z podmiotami zewnetrznymi.
NDA powinno zosta¢ podpisane zanim partnerzy zaczng ujawniac
jakiekolwiek informacje poufne.

W fazie kontraktowej - strony powinny ustali¢ czy know-how, patent
jest powigzany z innymi IP, ktére bedzie licencjonowane
(sublicencjonowane na potrzeby wdrozenia wynikéw projektu),
czy sprzedawane. Wtedy powinno pojawi¢ sie pytanie - jak podejsc
do portfolio IP.

W przypadku wniesienia do projektu wczesniej posiadanych
praw wtasnosci intelektualnej (background), strony powinny decydowac
o dostepie do tych praw przez inne podmioty. Przyktadowo w projektach
realizowanych na rzecz Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) wskazuje
sie liste praw stanowigcych background IP w projekcie. W przypadku
projektow ESA lista ta moze by¢ uzupetniana w trakcie trwania projektu
(w okresie wskazanym przez ESA). W ramach tego etapu wazne jest
ustalenie wszystkich powigzanych wynikdw, ktore nastepnie nalezy
przeanalizowa¢ pod wzgledem ich wykorzystania w projekcie i zasad
korzystania z nich.

Na potrzeby sprawozdawczosci dotyczacej postepdéw w realizacji
szczegotowych celdéw w projektach czesto wprowadzone sg wskazniki
dotyczace wiasnosci intelektualnej np. w przypadku Europejskiego
Funduszu Obrony wprowadzono Wskaznik - state wsparcie w catym
cyklu badawczo-rozwojowym, miernikiem jest wskazanie w praw
wtasnosci intelektualnej powstatych w ramach wczesniej wspieranych
dziatan lub rezultatéw osiggnietych w ramach wczesniej wspieranych
dziatan. Background IP moze zosta¢ wskazany w formie tabelarycznej

36 Umowa o dofinansowanie Konkurs nr 3/SZAFIR/2021 na wykonanie
i finansowanie projektéw w zakresie badan naukowych lub prac rozwojowych

na rzecz obronnosci i bezpieczenstwa panstwa w ramach programu
pn. "Rozwdj nowoczesnych, przetomowych technologii stuzacych
bezpieczenstwu i obronnosci panstwa pk. SZAFIR",

https://www.gov.pl/web/ncbr/3-szafir-2021, (odczyt: 20.12.2021).
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(réwniez ze wskazaniem wspdtuprawnionych, podwykonawcéw
(ze wskazaniem kraju), przeniesienia praw) Ilub w formie listy
zamieszczanej w opisie projektu — wykaz publikacji, patentéw.

W tej fazie powinno sie ustali¢ podziat wypracowanych praw do wynikéw
projektu lub badan. Najczesciej podziat ten wynika z warunkow
konkursu ustalonych przez udzielajgcego dofinansowanie,
czesto wymogiem jest rdéwniez zawarcie umowy konsorcjum,
zawierajgcej szczegotowy sposéb podziatu praw pomiedzy stronami
Czy umowy o0 zarzadzanie prawami IP wypracowanymi w ramach
projektu. W przypadku projektow dofinansowanych przez NCBR umowa
o dofinansowanie zaktada, ze IP przystuguje stronom proporcjonalnie
do kosztow kwalifikowanych projektu. W trakcie trwania projektu
pomocne jest przeprowadzanie przegladow projektowych
z uwzglednieniem audytu IP.

Istotne jest ustalenie do kogo nalezg prawa wypracowane oraz w jaki
sposob strony bedg z tego IP mogty korzystac. Przy komercjalizacji
wynikdbw B+R analizie poddajemy portfolio IP. Istotne jest
przeanalizowanie wynikdbw prac B+R, sposobu ich ochrony,
komercjalizacji. W przypadku rozwoju nowej technologii w spodice,
do ktérej wniesiono technologie bazowga/IP . Istotne jest wiec pytanie -
czy, a jezeli tak, to w jaki sposéb technologia ta moze byc¢ rozwijana?

Pierwszenstwo do korzystania z wynikow

Pierwszenstwo do korzystania z wynikdw bedacych chronionymi
prawem bedacym przedmiotem audytu przystuguje podmiotowi
trzeciemu

W przypadku wynikow badan naukowych i prac rozwojowych
realizowanych na podstawie umdéw na wykonanie projektu zawieranych
przez Ministra Obrony Narodowej®’, prawa wtasnosci intelektualnej
do tych wynikow pozyskiwane sg na podstawie zapiséw zawartych
w tych umowach.

37 Decyzja Nr 139/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 maja 2016 r. w
sprawie opracowania systemu zarzadzania prawami wtasnosci intelektualnej w
resorcie obrony narodowej przez Inspektorat Implementacji Innowacyjnych
Technologii Obronnych (Dz. Urz. MON z 2016 r. poz. 82 z p6zn. zm.).
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Wiasnos$¢ majatkowych praw autorskich powstatych w realizacji zadan
finansowanych przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju zostata
okreslona w art. 32 UNCBR. W przypadku finansowania przez Centrum
projektu dotyczgcego badan naukowych lub prac rozwojowych na rzecz
obronnosci i bezpieczenstwa panstwa Skarb Panstwa moze, w terminie
do dwunastu miesiecy od dnia zakonczenia realizacji projektu,
ztozy¢ podmiotowi, ktoremu Dyrektor NCBR przyznat srodki finansowe,
pisemne o$wiadczenie o korzystaniu z utworu lub z wynalazku, wzoru
uzytkowego, wzoru przemystowego lub topografii uktadu scalonego,
wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rosliny
powstatych w wyniku realizacji tego projektu. W takim przypadku Skarb
Panstwa uprawniony jest do nieodptatnego korzystania z utworu
na polach eksploatacji wymienionych w ztozonym os$wiadczeniu,
wybranych sposrdéd wszystkich znanych na dziehn zakonczenia projektu,
lub z wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego
lub topografii uktadu scalonego, wyhodowanej albo odkrytej
i wyprowadzonej odmiany rosliny na zasadzie licencji petnej,
niewytacznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, wraz z prawem
do dokonywania dowolnych zmian, adaptacji, przerébek i modyfikacji
oraz prawem do udzielania sublicencji. Skarb Panstwa reprezentowany
jest w tych sprawach przez podmiot wskazany w umowie o wykonanie
i finansowanie projektu, a przy braku takiego wskazania - Ministra
Obrony Narodowej.

W umowie o dofinansowanie w ramach konkursu Szafir3® wtascicielami
wynalazkow, wzorow uzytkowych, wzoréw przemystowych lub topografii
uktadu scalonego, wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej
odmiany rosliny oraz autorskich praw majatkowych powstatych
w wyniku wykonania projektu sg wykonawca oraz wspoétwykonawcy.
Zasady podziatu praw wtasnosci okresla umowa konsorcjum,
a w przypadku braku stosownych postanowien w umowie konsorcjum,
powszechnie obowigzujgce przepisy prawa polskiego.

Jednakze wykonawca w imieniu swoim i wspotwykonawcéw potwierdza,
ze zna tresc¢ art. 32 ust. 4 UNCBR i jest swiadomy, ze Skarb Panstwa
moze, w terminie do dwunastu miesiecy od dnia zakonczenia realizacji
projektu, ztozy¢ wykonawcy oraz wspdétwykonawcom pisemne
oSwiadczenie o korzystaniu z utworu lub z wynalazku,

38 Zob. https://www.gov.pl/web/ncbr/3-szafir-2021, (odczyt: 20.12.2021).
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wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego lub topografii uktadu
scalonego, wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany
rosliny powstatych w wyniku realizacji projektu. W takim przypadku
Skarb Panstwa uprawniony bedzie do nieodptatnego korzystania
z utworu na polach eksploatacji wymienionych w ztozonym
oswiadczeniu, wybranych spos$réd wszystkich znanych na dzien
zakonczenia projektu, lub z wynalazku, wzoru uzytkowego,
wzoru przemystowego lub topografii uktadu scalonego, wyhodowanej
albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany rosliny na zasadzie licencji
petnej, niewytacznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo, wraz
z prawem do dokonywania dowolnych zmian, adaptacji, przerdbek
i modyfikacji oraz prawem do udzielania sublicencji.

Zachowanie nalezytej starannosci przy utrzymaniu w poufnosci

Rozwigzanie bedace przedmiotem komercjalizacji powinno
by¢ przedmiotem umoéw o zachowaniu poufnosci (NDA). Jak wskazano
w Dyrektywie 2016/943%* inwestycja w tworzenie i wykorzystywanie
kapitatu intelektualnego jest czynnikiem decydujacym
dla konkurencyjnosci i osiggnie¢ wynikajacych z innowacyjnosci
na rynku, a zatem o zwrotach z inwestycji, co jest podstawowgqg
motywacjg do prowadzenia dziatalnosci badawczo-rozwojowej przez
przedsiebiorstwa. Srodkiem pozwalajacym na zachowanie dla siebie
wynikow innowacji (poza ochrong wynikajgcq z prawa autorskiego
czy prawa witasnosci przemystowej) jest ochrona dostepu do wiedzy,
ktora jest wartosciowa dla danej jednostki i ktéra nie jest powszechnie
znana, oraz wykorzystanie takiej wiedzy. Tego rodzaju cenny know-how
i informacje handlowe, ktére sg niejawne i ktére maja pozosta¢ poufne,
okresla sie jako tajemnice przedsiebiorstwa.

W dziatalnos$ci badawczo-rozwojowej i innowacyjnej tajemnice
przedsiebiorstwa odgrywajg istotng role w ochronie wymiany wiedzy
miedzy przedsiebiorstwami, w tym zwitaszcza w matych i srednich
przedsiebiorstwach, a instytutami badawczymi, zaréwno na rynku
wewnetrznym, jak i ponad jego granicami. Tajemnice przedsiebiorstwa
naleza do najpowszechniej stosowanych przez przedsiebiorstwa

39 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca
2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji
handlowych (tajemnic przedsiebiorstwa) przed ich bezprawnym
pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr
157, str. 1).
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sposobdw ochrony twdrczosci intelektualnej i innowacyjnego know-how
jednak sg najstabiej chronione przez obowigzujace unijne ramy prawne
w zakresie ich bezprawnego pozyskiwania, wykorzystywania Ilub
ujawniania przez inne osoby.

W rozporzadzeniu Komisji (UE) nr 316/20144° zawarta jest réwniez
definicja know-how. Know-how okreslono bowiem jako pakiet informacji
praktycznych, wynikajacych z doswiadczenia i badan, ktére
sq: niejawne czyli nie s powszechnie znane lub tatwo dostepne;
istotne, czyli wazne i uzyteczne z punktu widzenia wytwarzania
produktow objetych umowg, zidentyfikowane, czyli opisane
w wystarczajgco zrozumiaty sposdb, aby mozna byto sprawdzi¢, czy
spetniajq kryteria niejawnosci i istotnosci.

W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943
z 8.06.2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych
informacji handlowych (tajemnicy przedsiebiorstwa) przed ich
bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnieniem.
Zgodnie z artykutem 2 Dyrektywy ,tajemnica przedsiebiorstwa” oznacza
informacje, ktore spetniajg wszystkie nastepujgce wymogi:

a) sg poufne w tym sensie, ze jako catos¢ lub w szczegdlnym zestawie
i zbiorze ich elementéw nie sg ogdlnie znane lub tatwo dostepne
dla osdb z kregdw, ktore zwykle zajmujq sie tym rodzajem informacji;

b) majq wartos$¢ handlowg dlatego, ze sg objete tajemnicg;

c) poddane zostaty przez osobe, ktéra zgodnie z prawem sprawuje nad
nimi kontrole, rozsadnym, w danych okolicznosciach, dziataniom
dla utrzymania ich w tajemnicy.

Dyrektywa wskazuje, ze nalezy przyja¢ jednolita definicje tajemnicy
przedsiebiorstwa bez  ograniczania zakresu ochrony  przed
przywtaszczeniem. Taka definicja powinna zatem by¢ sformutowana
w sposbéb uwzgledniajacy know-how, informacje handlowe i informacje
techniczne w przypadkach, w ktérych istnieje zaréwno uzasadniony
interes w utrzymaniu poufnosci, jak i uzasadnione oczekiwanie,
ze taka poufnos¢ =zostanie zachowana. Ponadto takie know-how
lub informacje powinny mie¢ rzeczywistg lub potencjalng wartosé

40 Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 316/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie
stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do
kategorii porozumien o transferze technologii (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 93,
str. 17).



handlowg. Takie informacje lub know-how powinny by¢ uwazane
za informacje o wartosci handlowej wdéwczas, gdy przyktadowo ich
bezprawne pozyskiwanie, wykorzystywanie Ilub ujawnianie moze
spowodowac szkody dla interesow osoby, ktéra zgodnie z prawem
sprawuje nad nimi kontrole, szkodzac jej naukowemu lub technicznemu
potencjatowi, interesom gospodarczym lub finansowym, pozycji
strategicznej lub zdolnosci do konkurowania.

W rozporzadzeniu Komisji 316/2014 dotyczacym transferu technologii
L,tajemnica przedsiebiorstwa” oznacza informacje, ktére spetniajq
wszystkie nastepujgace wymogi:

a) sqg poufne w tym sensie, ze jako catos¢ lub w szczegdlnym zestawie
i zbiorze ich elementéw nie sg ogdlnie znane lub fatwo dostepne
dla osdb z kregdw, ktore zwykle zajmujq sie tym rodzajem informacji;

b) majq wartos¢ handlowg dlatego, ze sq objete tajemnicg;

c) poddane zostaty przez osobe, ktéra zgodnie z prawem sprawuje
nad nimi kontrole, rozsadnym, w danych okolicznosciach, dziataniom
dla utrzymania ich w tajemnicy.

Rozwigzanie bedace przedmiotem komercjalizacji jest przedmiotem
umow o zachowaniu poufnosci. Zapisy umoéw o zachowaniu poufnosé
odnoszg sie do pojec takich jak know-how i tajemnica przedsiebiorstwa.
Pojecie know-how jest czesto utozsamiane Z tajemnicg
przedsiebiorstwa, jednak w prawie krajowym, unijnym czy
miedzynarodowym znajdujemy rézne definicje.

Pojecie tajemnica przedsiebiorstwa zostato zdefiniowane w UZNK
wart. 11 ust. 2. Przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie
sie informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub inne informacje posiadajgce warto$¢ gospodarczg,
ktore jako catos¢ Ilub w szczegdlnym zestawieniu i zbiorze
ich elementdw nie sg powszechnie znane osobom zwykle zajmujacym
sie tym rodzajem informacji albo nie sg tatwo dostepne dla takich oséb,
o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporzadzania nimi
podjat, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dziatania w celu
utrzymania ich w poufnosci.

Istotnym elementem jest uregulowanie czynu nieuczciwej konkurencji
art. 11 UZNK. Wskazuje sie bowiem, ze czynem nieuczciwej konkurencji
jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji
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stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa, w szczegoblnosci
gdy nastepuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji
lub rozporzadzania nimi iwynika 2z nieuprawnionego dostepu
(przywtaszczenia, kopiowania dokumentéw, przedmiotéw, materiatow,
substancji, plikéw elektronicznych obejmujacych te informacije
lub umozliwiajagcych wnioskowanie o ich tresci), gdy nastepuje
bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporzadzania
nimi i narusza obowigzek ograniczenia ich wykorzystywania
lub ujawniania wynikajgcy z ustawy, czynnos$ci prawnej lub z innego
aktu albo gdy =zostato dokonane przez osobe, ktdéra pozyskata
te informacje, dokonujac czynu nieuczciwej konkurencji poprzez
ujawnienie, wykorzystanie Iub pozyskanie cudzych informacji
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa. Wykorzystywanie informacji
stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa polegajqce na produkowaniu,
oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, a takze przywozie, wywozie
i przechowywaniu w tych celach towardéw stanowi czyn nieuczciwej
konkurencji, jezeli osoba dokonujgca wskazanej czynnosci wiedziata
lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mogta wiedzie¢ o tym,
ze wiasciwosci towardow, w tym estetyczne lub funkcjonalne, proces
ich wytwarzania |lub zbywania zostalty w znacznym stopniu
uksztattowane w nastepstwie czynu nieuczciwej konkurencji,
dokonanego bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji
lub ujawniania.

Zgodnie z art. 11 ust. 3 UZNK sad moze zobowigza¢ nabywce
od nieuprawnionego do zaptaty stosownego wynagrodzenia
za korzystanie z tajemnicy, nie dtuzej jednak niz do ustania stanu
tajemnicy. Michalak zwrécit uwage, ze stosowne to wynagrodzenie
takie, ktore uzyskatby uprawniony za dang informacje, gdyby zawart
umowe dotyczqcq zbycia tajemnicy przedsiebiorstwa. Zasadzenie przez
sad zaptaty stosownego wynagrodzenia ma bowiem na celu przyznanie
podmiotowi uprawnionemu ekwiwalentu pienieznego, stanowigcego
rynkowg rownowartosc tajemnicy przedsiebiorstwa?!,

Zachowanie nalezytej starannosci przy utrzymaniu w poufnosci wymaga
podjecia dziatan w odniesieniu do pracownikéw (i os6b wykonujacych
prace na podstawie umow cywilnoprawnych) - poprzez podpisanie
o$wiadczen o zachowaniu poufnosci, zawarcie klauzul o poufnosci

4 A. Michalak, Ochrona tajemnicy przedsiebiorstwa. Zagadnienia
cywilnoprawne, Zakamycze 2006, s. 104 i n.



w umowach oraz w odniesieniu do podmiotéw zewnetrznych. Przed
rozpoczeciem rozmow z innym podmiotem, ktére bedg dotyczyc
informacji poufnych/tajemnicy przedsiebiorstwa strony powinny
podpisa¢ umowe NDA zgodnie z wzorem opracowanym w Sieci
Badawczej tukasiewicz.

W procesie negocjacji jak rowniez na kazdym etapie realizacji umowy
licencyjnej/$wiadczenia ustug nalezy zapewni¢ ochrone tajemnicy
przedsiebiorstwa. Przyktadowg formg ochrony tajemnicy
przedsiebiorstwa jest:

o umieszczanie klauzul poufnosci na wszystkich dokumentach
zawierajacych informacje o istocie rozwigzania;

. ograniczony dostep do dokumentéw oraz plikdw zawierajgcych
informacje o istocie rozwigzania;

o nieupublicznianie informacji o rozwigzaniu w formie publicznych
ustnych wystgpien lub udzielania pisemnych informacji poprzez np.
wygtaszanie prezentacji, udziat w wystawach Ilub targach,
sporzadzanie ofert, publikowanie publikacji naukowych itp.

Innymi elementami istotnymi, 2z punktu widzenia skutecznego
zastrzezenia tajemnicy przedsiebiorstwa, mogq by¢ w szczegdlnosci
klauzule poufnosci w umowach z pracownikami lub kontrahentami,
umowy zawierajgce klauzule poufnosci, inne dokumenty
potwierdzajace, ze wykonawca zachowat nalezytgq starannosé
w ochronie informacji.

Polityka ochrony tajemnicy przedsiebiorstwa

Dla monitorowania zachowania poufnosci (przestrzegania umoéw NDA)
istotnym dokumentem moze by¢ polityka ochrony tajemnicy
przedsiebiorstwa, ktéra stanowi element uzupetniajgcy polityki
bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych. Polityka ochrony
tajemnicy przedsiebiorstwa stanowi zbior regut, zasad i dobrych praktyk
w zakresie ochrony tajemnicy przedsiebiorstwa.

Dane o przedmiocie komercijalizacji sg prawidtowo zabezpieczone przed
dostepem 0s0b nieupowaznionych np. zgodnie z trescig Wytycznych nr
7/2021 dotyczacych cyberbezpieczenstwa Sieci Badawczej tukasiewicz




Cyberataki powodujg zaktécenia i przestoje w funkcjonowaniu
przedsiebiorstw, utrate danych klientéw; kradziez wifasnosci
intelektualnej, straty finansowe. Odpowiednia  cyberochrona,
szczegdblnie uwzgledniajgca witasciwy tancuch dostaw urzadzen
konncowych, ktére bytyby bezpieczne w uzytkowaniu i zawieraty systemy
oraz procedury zabezpieczajqce przed zagrozeniami cyfrowymi, stata
sie w ostatnich latach priorytetem na szczeblu rzgdowym. W Polsce
przygotowane zostaty krajowe ramy polityki cyberbezpieczenstwa
na lata 2017-2022 i wprowadzono je w zycie ustawe o Krajowym
Systemie Cyberbezpieczenstwa*?.

Odpowiedni poziom bezpieczenstwa mogg zapewnic¢ tylko sprawdzone
rozwigzania dostarczane przez zaufanych i doswiadczonych
producentéw. Przy wyborze rozwigzania nalezy sprawdzié, czy spetnia
ono wymagane standardy i normy bezpieczeAstwa systemow
teleinformatycznych takich jak Common Criteria (ISO 15408).

Paragraf 20 Krajowych Ram Interoperacyjnosci*® wskazuje obowigzki
podmiotu realizujgcego zadania publiczne w odniesieniu do systemu
zarzgdzania bezpieczenstwem informacji. Podmiot realizujacy zadania
publiczne opracowuje i ustanawia, wdraza i eksploatuje, monitoruje
i przeglada oraz utrzymuje i doskonali system zarzadzania
bezpieczenstwem informacji zapewniajacy poufnos¢, dostepnosé
i integralno$¢ informacji z uwzglednieniem takich atrybutow, jak
autentycznos¢, rozliczalnos¢, niezaprzeczalnosé i niezawodnosé®,

42 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczenstwa
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1369 z pdzn. zm.).

43 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagan dla systemow teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).
44 K. Flaga-Gieruszynska, prof. J. Gotaczynski, D. Szostek,
Cyberbezpieczeristwo w Polsce: ochrona urzgdzern koricowych przed
cyberatakami. Analiza i rekomendacje dziatari. Raport przygotowany
przez Cyfrowa Polska,
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd==&cad
=rjaluact=8&ved=2ahUKEwju0eW9xNL1AhWhxIsKHdOXDV8QFnoECAQQAQ&
url=https%3A%2F%2Fcyfrowapolska.org%2Fwp-
content%?2Fuploads%2F2019%2F01%2FRaport_cyberbezpiecze%25C5%2584
stwo_2019.pdf&usg=A0vVaw12MIQ2zkOwb-Nr4RHcMg2c

(odczyt: 20.12.2021).



System Zarzadzania Bezpieczenstwem Informacji oparty na podejsciu
procesowym, zgodnym z cyklem Deminga Plan - Do - Check - Act)
zapewnia realizacje idei ciggtego doskonalenia tego systemu. Takie
podejscie jest kompatybilne z normg ISO 27001, miedzynarodowymi
standardami bezpieczenstwa 20, jak i z wymaganiami dla systemow
zarzadzania jakoscig zgodnymi z normg ISO 900121.

Skuteczny system zarzgdzania incydentami, obok oczywistych korzysci
w postaci zazegnywania zagrozen w IT oraz spetnienia wymagan
prawnych, wnosi wartos¢ dodang do organizacji w postaci
doktadniejszej identyfikacji rzeczywistych zagrozen, a co za tym idzie
skoncentrowania sit i Srodkdéw na zwalczaniu wtasnie tych zagrozen.

W zakresie zarzgdzania incydentami naruszenia bezpieczenstwa danych
osobowych powszechnie stosowanym standardem,
takze rekomendowanym jest norma ISO 27035. W obszarze incydentow
cyberbezpieczenstwa popularne sg rekomendacje NIST 800-61, rev. 2.
Wdrozenie jednego Ilub dwéch powyzszych standardéw umozliwia
podmiotom skuteczng i zgodng z wymogami prawa organizacje systemu
zarzadzania incydentami. Standardy znajduja  zastosowanie
we wszystkich typach organizacji. Nie sposéb omoéwi¢é w petni
wszystkich wymogéw standardéw lub dziatan, jakie podmiot powinien
podja¢, gdyz jest to zalezne od wielu czynnikéw: wielkosci organizaciji,
obszaru dziatania, a takze rodzaju Swiadczonej ustugi
czy wykorzystywanej technologii.

Nalezy takze zauwazyé, ze podmioty $wiadczace ustugi kluczowe
sq zobowigzane wdrozy¢ system zarzadzania ciggtoscig dziatania
w zakresie obstugi incydentu zgodny z normg ISO 22301. Istotnym
dokumentem sq wytyczne Prezesa Centrum tukasiewicz,
ktore umozliwia wprowadzenie zasad bezpieczenstwa i ochrony
urzadzen przed atakami cyfrowymi, w szczegdlnosci. Wytyczne
nr 7/2021 dotyczace cyberbezpieczenstwa Sieci Badawczej tukasiewicz
zostaty przyjete 13 sierpnia 2021 r. Wytyczne te bazujgq
na rekomendacjach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego oraz
ABW, a takze sg zgodne z ustawg Krajowe Ramy Interoperacyjnosci.

Ustawa Krajowe Ramy Interoperacyjnosci okresla zasady
funkcjonowania systemow i proceséw IT w jednostkach publicznych,
a takze  wskazuje odpowiedzialno$¢  kierujacych  jednostkami
publicznymi za wdrozenie tych zasad w podlegtych podmiotach.
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Weryfikacja mozliwosci komercjalizacji

Rozwigzanie bedace przedmiotem komercjalizacji nie narusza praw
podmiotdw trzecich

W procesie audytu IP poprzedzajacym komercjalizacje wazne jest
sprawdzenie zapisdbw umow dotyczacych projektu/wynikéw badan
oraz potwierdzenie posiadania praw niezbednych do wdrozenia
komercjalizowanej technologii w tym prawidtiowego
ich przeniesienia/nabycia i warunkéw komercjalizacji wynikajacych
z zasad programoéw z ktérych otrzymano dofinansowanie. Istotne jest
zapewnienie przeniesienia praw do praw wiasnosci intelektualnej
zamawianych (podwykonawstwo) czy w ramach udzielanych zamdéwien
publicznych. Tak aby mozliwe byto komercjalizowanie rozwigzan
bez potrzeby uzyskiwania licencji od podmiotéw trzecich (udzielane
w drodze zamowien publicznych.) Szczegdlnie, gdy jest to niezbedne
do uzywania opracowanej technologii. W umowach powinny znalez¢ sie
rowniez zapisy twoércow o nienaruszaniu praw osob trzecich.

Jednym z narzedzi weryfikacji mozliwosci komercjalizacji jest
wykonanie badania czystosci patentowej. Zgodnie ze stownikiem
terminéw UPRP badanie czystosci patentowej to badanie polegajace na
sprawdzeniu czy dane rozwigzanie narusza prawa wylaczne o0sob
trzecich. Badanie czystosci patentowej produktu pozwala
zidentyfikowa¢ patenty, o ktérych naruszenie mozna zostac
posgadzonym. Takie wczesniejsze rozeznanie pozwala na odpowiednio
wczesne podjecie negocjacji w sprawie uzyskania licencji okreslonych
patentow lub wycofanie sie z okreslonego obszaru, aby zminimalizowa¢
przyszte zagrozenia.

Badanie czystosci patentowej okresla sie rdéwniez jako analiza
patentowa, w ktdrej sprawdza sie, czy dana technologia nie narusza
cudzych praw wytgcznych. Innymi stowy, badanie czystosci patentowej
weryfikuje, czy dany wyrdb, sposdob Ilub substancja nadajq
sie do handlowego lub przemystowego wykorzystania bez naruszenia
cudzych patentéw, praw ochronnych i praw z rejestracji. Opinia
z badania czystosci patentowej zawsze ogranicza sie do okreslonego
terytorium. Co do zasady, w badaniu czystosci uwzglednia sie tylko
prawa pozostajagce w mocy oraz rozpatrywane zgtoszenia praw
rejestrowych.
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Analiza czystosci stosowanych rozwigzan moze obejmowac:

e badanie czystosci rozwigzan technicznych - wynalazki i wzory
uzytkowe;

e badanie czystosci w zakresie wygladu i cech zewnetrznych - wzory
przemystowe i utwory wzornictwa przemystowego.

Inny podziat prezentuje sie ponizej:

e badanie czystosci produktu;

e badanie czystosci znaku towarowego, wzoru przemystowego;

e badanie podmiotowe - ograniczone tylko do wskazanych przez klienta
podmiotéw;

e badanie przedmiotowe - nieograniczone podmiotow.

W procesie badania czystosci patentowej w pierwszej kolejnosci okresla
sie:

1. przedmiot badania;

2. zakres terytorialny - w przypadku prawa wilasnosci przemystowej
prawa wylgczne udzielane sg przez wilasciwe urzedy patentowe
(krajowe, regionalne) i obowigzujg na wskazanym terytorium;

3. zakres czasowy - prawa wiasnosci intelektualnej sq ograniczone
w czasie - maksymalny okres ochrony patentowej trwa 20 Ilat
(w przypadku dodatkowego prawa ochronnego jest to okres nie
dtuzszy niz 25,5 roku), prawo ochronne na wzér uzytkowy 10 lat,
a prawo z rejestracji wzoru przemystowego 25 lat, przy czym okresy
te liczone sg od daty zgtoszenia;

4. konkurencje - wskazanie kluczowych konkurentéw w branzy.

W przypadku wykonywania badania czystosci patentowej wymagana
jest:

e analiza przedmiotu badania (w przypadku gdy badanie
przeprowadzane jest na potrzeby np. projektu zatozen wskazanych
w programie np. dotyczace wnioskdéw NCBR - Szybka Sciezka.
Przedmiotem badania sg rozwigzania na wczesnym etapie
koncepcyjnym, w przypadku ktérych dosé ftatwo wykluczy¢ naruszenie
cudzych praw;
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wskazanie metodyki badania - tutaj istotne jest upewnienie sie czy
wymagana/zalecane jest zastosowanie okreslonej metodyki
wynikajacej np. z zatozen projektu;

okreslenie stéow kluczowych - synoniméw, klasyfikacji MKP, klasyfikacji
nicejskiej (dla znakéw towarowych);

nazwy podmiotéw konkurencyjnych.

Badania mozna dokonaé¢ w oparciu o miedzynarodowe bazy patentowe
(nieodptatne):

UPRP ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl;

Espacenet searchworldwide.espacenet.com;
PATENTSCOPE patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf;
DEPATISnet depatisnet.dpma.de;

USPTO uspto.gov;

EAPO eapo.org;

Google patents.

Bazy znakdéw towarowych (nieodptatne):

. EUIPO - TMView
https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview;

. EUIPO - eSearchplus
https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/trademarks;

o TMClass - http://tmclass.tmdn.org/ec2/ - narzedzie
wspomagajace uzytkownikéw w klasyfikwoaniui towardow i ustug;
o Similarity -  http://euipo.europa.eu/sim/CF  Similarity

to narzedzie wyszukiwania umozliwiajagce dokonanie oceny, czy
uczestniczace urzedy wtasnosci przemystowej traktujg dane towary
i ustugi jako podobne (i w jakim stopniu) lub niepodobne;

o WIPO Madrid Monitor — baza danych WIPO obejmujaca znaki
towarowe zarejestrowane pod rzadami Porozumienia Madryckiego
i Protokotu https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/;

o WIPO Madrid System Goods & Services Manager — narzedzie

do zestawiania wykazu ustug i towarow
https://webaccess.wipo.int/mgs/;
o Global Brand Database — narzedzie integrujgce wyszukiwanie

znakdéw towarowych pod rzadami Porozumienia Madryckiego art. 6
Konwencji Paryskiej https://www3.wipo.int/branddb/en/index.jsp.

Bazy wzoréw przemystowych:
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¢ EUIPO DesignView - https://www.tmdn.org/tmdsview-
web/welcome#/dsview;

e EUIPO eSEarch Plus
https://euipo.europa.eu/eSearch/#advanced/designs;

e EUIPO DesignClass narzedzie do klasyfikowania  wzoréw
przemystowych http://euipo.europa.eu/designclass/;

e WIPO Hague Express - miedzynarodowe rejestracje wzoréow
przemystowych https://www3.wipo.int/designdb/hague/en/.

W bazach patentowych w przypadku weryfikacji czystosci rozwigzan
technicznych zastrzega sie, ze co do zasady zgtoszenia wynalazkdéw
i wzorow uzytkowych publikowane sg po 18 miesiqcach od daty
zgtoszenia dlatego badanie sporzadza sie podajqc date jego wykonania.

Wprowadzone w Dyrektywie 2004/48/WE* kwestie odpowiedzialnosci
za naruszenia praw wiasnosci intelektualnej naruszen popetnionych
na skale handlowg wazne jest tez, aby tam, gdzie wtasciwe, sad modgt
zarzadzi¢ dostep do dokumentéw bankowych, finansowych
lub handlowych, ktére znajdujg sie pod kontrola domniemanego
naruszajacego. W postepowaniu w sprawie ustalenia naruszenia istotne
sq dowody i skutecznych s$rodkéw ich przedstawiania, uzyskiwania
i przechowywania. W przypadku prawa do informacji, umozliwiajgcego
uzyskanie doktadnej informacji o pochodzeniu naruszajgcych prawo
towarow lub ustug, o kanatach ich dystrybucji oraz identyfikacji
wszelkich stron trzecich zaangazowanych w naruszenie.

Podstawowe znaczenie ma tez wprowadzenie tymczasowych srodkéw
zapewniajacych natychmiastowe zaniechanie naruszen bez oczekiwania
na decyzje o istocie sprawy, z przestrzeganiem prawa do obrony,
przy zapewnieniu, tam gdzie to stosowne, proporcjonalnosci srodkéw
tymczasowych do cech charakterystycznych rozpatrywanej sprawy
oraz gwarancji niezbednych do pokrycia kosztow i szkdéd, na ktore
zostata narazona osoba oskarzona bez uzasadnienia. Srodki
te sq uzasadnione szczegdlnie w sytuacjach, gdy opdznienie mogtoby
spowodowac nienaprawialne szkody dla podmiotu prawa wiasnosci
intelektualnej.

45 Dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie egzekwowania praw witasnosci intelektualnej (Dz. U. UE. L.
z 2004 r. Nr 157, str. 45).
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Zrédta informacji o naruszeniach:

e informacje uzyskane od pracownikéw oraz innych osdb,

e analiza poréwnawcza konkurencji,

e bazy i rejestry praw wytgcznych,

e nieprawidtowosci dotyczace optat licencyjnych,

e informacje ze spotkan biznesowych, konferencji i targéw
branzowych,

¢ informacje od konkurencji,

e informacje o prowadzonych postepowaniach.

Przedmiot komercjalizacji moze by¢ chroniony rowniez innymi prawami

niz te bedgcymi przedmiotem audytu

Bazy danych

W OBD wskazuje sie na podwdjny rezim ochrony baz danych.
Bazy danych podlegaja ochronie okreslonej w ustawie niezaleznie
od ochrony przyznanej na podstawie PAPP. Bazy danych moga podlegac
ochronie w oparciu o przepisy prawa autorskiego oraz w ramach
ochrony przewidzianej w OBD. Jednak tylko ten ostatni akt prawny
wprost definiuje baze danych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 OBD baza
danych to zbiér danych Ilub jakichkolwiek innych materiatow
i elementdw zgromadzonych wedtug okreslonej systematyki Iub
metody, indywidualnie dostepnych w jakikolwiek sposob,
w tym Srodkami elektronicznymi, wymagajacy istotnego, co do jakosci
lub ilosci, naktadu inwestycyjnego w celu sporzadzenia, weryfikacji
lub prezentacji jego zawartosci. W literaturze stusznie przyjeto, ze dla
potrzeb wyktadni art. 3 PAPP nalezy positkowac sie definicjg zawartq
w art. 2 ust. 1 pkt 1 OBD z pominieciem fragmentu odwotujacego sie
do kryterium naktadu inwestycyjnego, a nastepnie weryfikowaé, czy tak
rozumiana baza jest przejawem dziatalnosci twérczej o indywidualnym
charakterze. Takie podejscie koresponduje z art. 1 ust. 2 Dyrektywy
96/9/WE, ktéry zawiera definicje majgcg zastosowanie zaréwno
dla ochrony prawnoautorskiej, jak i rezimu sui generis.

Projekt racjonalizatorski

Art. 7 PWP definiuje projekty racjonalizatorskie negatywnie.
Sa to rozwigzania, ktére nie s wynalazkiem, wzorem uzytkowym,
wzorem przemystowym lub topografig uktadu scalonego. Rozwigzania



te muszg nadawac sie do wykorzystania. Ustawodawca probuje zachecié
w ten sposéb do tworzenia wewnetrznych regulacji w zaktadach pracy
premiujacych kreatywnos¢ pracownikéw, rozwigzan, ktére majq
racjonalizowac¢ prace, usprawnia¢ jg i optymalizowa¢. Wymienione
przestanki nie majg ustawowego charakteru i w zasadzie to pracodawca
decyduje, ktére z projektéw kwalifikuje jako projekty racjonalizatorskie.

Z drugiej strony negatywnym warunkiem uznania danego rozwigzania
za projekt racjonalizatorski jest nieskorzystanie z systemu praw
wytgcznych. Moze to wynikaé z tego, ze dane rozwigzanie nie spetnia
wymagan stawianych dla praw wytacznych przez PWP albo tez dlatego,
ze taka decyzja zostanie podjeta w ramach danego zaktadu pracy.
Rozwigzanie wtedy pozostaje w sferze know-how przedsiebiorcy?.

W ramach rozpoznania skargi kasacyjnej* SN podjat probe
doprecyzowania definicji negatywnej zawartej w art. 7 ust. 2 PWP,
okreslajgcej projekt racjonalizatorski jako kazde rozwigzanie uznane
przez przedsiebiorce nadajace sie do wykorzystania i niebedace
wynalazkiem podlegajacym opatentowaniu, wzorem uzytkowym,
wzorem przemystowym lub topografig uktadu scalonego. W swoim
uzasadnieniu SN nie tylko wskazat kryteria pomocnicze przy ocenie,
czy dane rozwigzanie stanowi projekt racjonalizatorski, ale zwrdcit
jednoczesnie uwage na ogodlnikowos¢ regulacji ustawowej oraz szeroki
charakter uznaniowosci przedsiebiorcy w zakresie ksztattowania polityki
racjonalizacji. Z uwagi na wyzej przedstawione argumenty,
nalezy zgodzi¢ sie zatem z postulatem gltoszacym koniecznosc
unormowania problematyki racjonalizacji w odrebnej ustawie. Takie
rozwigzanie  wyeliminowatoby istniejagce  obecnie = watpliwosci,
stymulujac jednoczesnie innowacyjnos¢ przedsiebiorcéw, a tym samym
przyczyniajac sie rowniez do wzrostu konkurencyjnosci polskiej
gospodarki®,

46 Zob. M. Kondrat (red.), Prawo wtasnosci przemystowej. Komentarz, WKP
2021, s. 274.

47 Wyrok SN z 18.01.2012 r., II PK 95/11, LEX nr 1133917.

48 A. Wisniewska, Pojecie projektu racjonalizatorskiego oraz jego miejsce w
prawie wiasnosci przemystowej. Glosa do wyroku SN z dnia 18 stycznia 2012
r., II PK 95/11, Glosa 2012, nr 4, s. 79-86.



2.6.2. Aspekty komercjalizacyjne

2.6.2.1. Model komercjalizacji na gruncie
przepisow ustawowych

Centrum ktukasiewicz jak i instytuty Sieci tukasiewicz wspoéttworzg
system szkolnictwa wyzszego i nauki. W tym zakresie, w szczegdlnosci
na przewidziany w nich model komercjalizacji bezposredni wptyw majq
przepisy PSWN.

Katalog dopuszczalnych kosztéw wynikajgcych z dziatan zwigzanych
z komercjalizacjg wynikow badan naukowych i prac rozwojowych jest
okres$lony przez ustawodawce w art. 365 ustawy PSWN dotyczycgcym

finansowania systemu szkolnictwa wyzszego i nauki.
W pkt 2 wymienionego artykutu wskazano, ze S$rodki finansowe
przekazuje sie zasadniczo na utrzymanie i rozwdj potencjatu

badawczego, w tym na komercjalizacje wynikdw dziatalno$ci naukowej
oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami.

Instytuty Sieci Badawczej tukasiewicz, w celu komercjalizacji wynikow
badan naukowych, prac rozwojowych oraz know-how zwigzanego z tymi
wynikami, a takze w celu prowadzenia dziatan z zakresu transferu
technologii i upowszechniania nauki oraz pozyskiwania Srodkow
finansowych na dziatalnos¢ statutowg, mogq tworzy¢ spotki kapitatowe
i obejmowac lub nabywac akcje i udziaty w takich spétkach oraz osiggac
przychody z tego tytutu.

Centrum tukasiewicz ustawowo wspiera procesy komercjalizacji
wynikow badan, zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2 oraz art. 2 ust. 2 pkt 1, 4
oraz art. 3 ust. 2 pkt 2 USBL poprzez:

e transfer wiedzy oraz wdrazanie wynikéw badan naukowych i prac
rozwojowych do gospodarki;

e zapewnienie mechanizmow wspdtpracy podmiotéw tworzacych Siec;

e komercjalizacje wynikow badan naukowych i prac rozwojowych
lub know-how zwigzanego z tymi wynikami;

e zwiekszenie potencjatu Sieci Badawczej tukasiewicz poprzez podjecie
dziatan w celu pozyskania pomystéw mogacych w przysztosci stanowic
przedmiot wdrozenia w formie komercjalizacji posredniej, wsparcie
instytutow i uczestnikow zespotéw badawczych w obszarze ochrony IP,



nowoczesnego marketingu, sprzedazy, zwiekszenia kompetencji
w zakresie tworzenia, zarzadzania i rozwijania spotek, wsparcia
instytutdw w zakresie pozyskania finansowania;

e wsparcie modelu komercjalizacji bezposredniej poprzez obejmowanie
udziatéw/akcji w spotkach technologicznych tworzonych przez
Instytuty Sieci.

Dla realizacji celédw, o ktéorych mowa powyzej Centrum ktukasiewicz
i instytuty Sieci mogg tworzy¢ spétki kapitatowe, a takze obejmowac
lub nabywac akcje lub udziaty w takich spotkach.

W odrdznieniu od uczelnianych spétek celowych, ewentualnie
ukonstytuowana spédtka celowa Centrum tukasiewicz zajmowac sie
moze wytgcznie komercjalizacja  posrednia, czyli, zgodnie
z art. 149 ust. 1 ustawy PSWN, obejmowaniem |ub nabywaniem
udziatdbw lub akcji w spotkach Ilub obejmowaniu warrantow
subskrypcyjnych uprawniajacych do zapisu lub objecia akcji w spotkach,
w celu wdrozenia lub przygotowania do wdrozenia wynikdw dziatalnosci
naukowej lub know-how zwigzanego z tymi wynikami.

Zgodnie z art. 3 ustawy ZZMP spétka utworzona przez Centrum
tukasiewicza bedzie panstwowa osobg prawng. Wynika to z faktu,
ze status prawny jednostki Centrum tukasiewicz jest okreslony wprost
jako panstwowa osoba prawna powotana do planowania
i koordynowania badan naukowych i prac rozwojowych. Panstwowg
osobg prawng bedzie zatem rdéwniez spoétka, ktdrej akcjonariuszami
sq wytacznie Skarb Panstwa lub inne panstwowe osoby prawne.

W spéice realizujgcej misje publiczng wykonywanie praw z akcji
nalezacych do Skarbu Panstwa lub panstwowej osoby prawnej odbywa
sie na zasadach prawidtowej gospodarki, w szczegdblnosci w celu
efektywnej realizacji misji publicznej realizowanej przez te spotke.

Celem tak powotanej spotki celowej Centrum ktukasiewicz bytaby
realizacja misji publicznej i umozliwienie daleko idgqcego wsparcia
w realizacji komercjalizacji posredniej. Ta bowiem wykazuje wiekszy
apetyt na ryzyka w stosunku do komercjalizacji bezposredniej i wymaga
odrebnego podejscia w stosunku do bardzo obszernej i skomplikowanej
materii jakg sq inwestycje kapitatowe w nowe spéitki technologiczne.



Instytuty Sieci mogg z kolei prowadzi¢ dziatalno$¢ gospodarczg, ktéra
powinna by¢ wyodrebniona pod wzgledem finansowym i rachunkowym
z dziatalnosci podstawowej i statutowej. W ramach takiego dziatania
instytutu prowadza wtasng polityke komercjalizacji wfasnosci
intelektualnej ukierunkowang na pozyskania partnera biznesowego.

W przypadku zamiaru dokonania czynnosci prawnej przez Instytuty
Sieci Badawczej tukasiewicz w zakresie rozporzadzenia skitadnikami
aktywéw trwatych w rozumieniu przepisow UOR, zaliczanymi
do wartosci niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywow trwatych
lub inwestycji diugoterminowych, w tym przez ich wniesienie
jako wktadu do spétki, lub czynnosci prawnej w zakresie oddania
tych sktadnikéw do korzystania innym podmiotom na podstawie uméw,
na okres dtuzszy niz 180 dni w roku kalendarzowym:

1. Prezes jest obowigzany uzyskac zgode Prezesa Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej - jezeli wartos¢ rynkowa przedmiotu
czynnosci prawnej przekracza kwote 5 000 000 zi;

2. dyrektor jest obowigzany uzyska¢ zgode:

a) Prezesa - jezeli wartos$¢ rynkowa przedmiotu czynnosci prawnej
przekracza kwote 250 000 zt, ale nie przekracza kwoty 5 000
000 z,

b) Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej -
jezeli wartos$¢ rynkowa przedmiotu czynnosci prawne.

Do okreslenia wartosci rynkowej sktadnikdw aktywdéw trwatych
oddanych do korzystania innym podmiotom na podstawie umow stosuje
sie przepis art. 38 ust. 3 ZZMP.

Wskazane unormowania majg w efekcie umozliwi¢ budowanie spoétek
technologicznych, ktére dzieki wypracowanym rozwigzaniom bedg
osiggac¢ odpowiednig skale swojej dziatalnosci.

2.6.2.2. Pozostate aspekty zwigzane
z komercjalizacjq

Wiasnos$c¢ intelektualna, a w szczegdlnosci patenty petnig istotng role
w realizacji proceséw badan i wdrozen oraz transferu technologii.
Natomiast standardy umozliwiaja szerokie zastosowanie
i interoperacyjnos¢ innowacyjnych technologii. W trakcie audytu
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wtasnosci intelektualnej rekomenduje sie wskazanie, ze wiele
standardow (w tym certyfikacji) opartych jest na opatentowanych
technologiach®°.

Na podstawie analizy opublikowanych wynikow wczesniejszych badan
mozna wnioskowac¢ i w konsekwencji zatozy¢ w czasie prowadzenia
audytu, ze certyfikacja nowych technologii jest w praktyce biznesowej
trudnym etapem komercjalizacji. 0Ogoélnie rzecz ujmujac, nowe
technologie musza by¢ efektywne rynkowo, czyli spetniaé
roszczenia/deklaracje rynkowe, wymagajace normy jakosciowe
i by¢ bezpieczne w zastosowaniu komercyjnym, aby uzyskad
odpowiednie certyfikaty. W celu osiggniecia tych fundamentalnych
cech produktu lub ustugi konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych
testéw, ktére zwigzane sq z kosztami i dodatkowymi czesto istotnymi
wysitkami organizacyjnymi. Certyfikacja stanowi wiec czesto istotng
bariere w procesie komercjalizacji i dlatego ten element audytu
wiasnosci intelektualnej powinien by¢ zrealizowany ze szczegdlng
doktadnoscia.

Istnieje bezposredni zwigzek pomiedzy wymaganymi standardami
(certyfikaty, pozwolenia, koncesje), a witasnoscig intelektualng,
poniewaz standaryzacja dotyczy efektywnosci, powtarzalnosci, higieny,
bezpieczennstwa i metod produkcji, ktérych wdrozenie pozwoli
na efektywne prowadzenie aktywnosci biznesowej opartej
np. na nowym rozwigzaniu technologicznym. W trakcie audytu
wskazane bytoby wiec szukanie takich elementéw witasnosci
intelektualnej, ktdre sg zwigzane z konkretnymi standardami, poniewaz
taka wtasnos$¢ intelektualna moze tez stanowi¢ element przewagi
konkurencyjnej polegajacej na utrudnieniu konkurentom korzystanie
ze standardow bez naruszenia praw wiasnosci intelektualnych podmiotu
czy rozwigzania audytowanego. Nalezy tez prowadzi¢ audyt w takim
kierunku zeby ewentualnie zidentyfikowac standardy, ktore sgq zwigzane
z konkretnymi certyfikatami koniecznymi do uzyskania w celu
wprowadzenia wyrobu czy ustugi na rynek. Taka informacja bedzie
bardzo pomocna w planowaniu komercjalizacji na konkretne rynki,
a ponadto umozliwi uzyskanie dodatkowych istotnych dla planowania
i wdrozenia procesu certyfikacji informacji, takich jak koniecznos$¢

49 Zob. https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-
property/patent-protection-eu/standard-essential-patents_en (odczyt:
25.12.2021).
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wspotpracy z jednostkg notyfikowang czy np. w przypadku wyrobow
medycznych wymagania dotyczgce wdrozenia sytemu jakosci (np. ISO
13 485).

Wykorzystujac rekomendacje WIPO dotyczace audytéw w skali makro
mozna Ww czasie audytu witasnosci intelektualnej przeanalizowad
nastepujgce kwestie:

e czy podmiot audytowany posiada wiedze lub informacje w zakresie
istnienia zwigzkow pomiedzy standardami (w tym certyfikatami),
a wiasnoscig intelektualng?

e czy podmiot audytowany ma wiedze na temat istnienia i dziatania
odpowiednich agencji Rzadowych/krajowych, ktoére zajmujg sie
zarzadzaniem procesu standaryzacji?

e czy istniejg konsorcja technologiczne adekwatne do sektora
aktywnosci biznesowej zwigzanego z wtasnoscig intelektualng
audytowanego, ktore posiadajg plan ochrony wtasnosci intelektualnej?

Wedtug informacji przedstawionej na stronie internetowej WIPO>®
mozliwy jest potencjalnie konflikt pomiedzy patentami, a standardami
zwitaszcza wtedy, gdy wdrozenie standarddw wymaga zastosowanie
opatentowanych technologii. Odpowiednie Standard Setting Bodies
prowadzg swojg dziatalnos¢ w taki sposdéb, aby unikng¢ zaistnienia
okreslonych konfliktéw, ale nalezy uwzgledni¢, ze istnieja sektory
aktywnosci komercyjnej, w ktorych trzeba w czasie audytu szczegdlnie
zwroci¢ uwage na ten aspekt. Do takich sektoréw zalicza sie sektor
telekomunikacji, gdzie np. takie standardy jak 4G, 5G czy WiFi oparte
sq 0 duzg liczbe juz przyznanych patentéw, elektroniki uzytkowej,
przemyst motoryzacyjny czy Internet of Things®!.

Przygotowano _strategie internacjonalizacji rozwigzania bedgcym
przedmiotem komercjalizacji

Opracowanie strategii miedzynarodowej ekspansji biznesowej dotyczy
obecnie wiekszosci podmiotow gospodarczych i dlatego aspekt
ten stanowi jeden z podstawowych elementéw audytu wtasnosci

50 Zob. https://www.wipo.int/patent-law/en/developments/standards.html,
(odczyt: 25.12.2021).

51 Zob. https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/intellectual-
property/patent-protection-eu/standard-essential-patents_en (odczyt:
25.12.2021).
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intelektualnej. Istnieje bardzo duza ilos¢ publikacji dotyczacych
tego zagadnienia patrz np. Handbook on IP commercialisation
Strategies for Managing IPRs and Maximising Value, The Association
of Southeast Asian Nations The Member States of the Association are
Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar,
Philippines, Singapore, Thailand and Viet Nam, 2019, czy tez
dedykowane Rzgdowe strony internetowe krajowe np. USA:
https://www.uspto.gov/ip-policy/ipr-toolkits czy Wielkiej Brytanii:
Protecting your UK intellectual property abroad - GOV.UK, gdzie
przedstawione sg obszernie szczegdtowe informacje i wskazowki dla
konkretnych rynkéw (np. Chiny) dla wszystkich przedmiotéw ochrony
wiasnosci przemystowej. Oczywiscie szczegdtowe informacje dotyczace
takich procedur ochrony wtasnosci przemystowej mozna znalez¢ tez
na stronie Internetowej UPRP: https://uprp.gov.pl/pl/przedmioty-
ochrony. W przytoczonych zZrodtach rekomenduje sie zadanie
audytowanemu podmiotowi nastepujgacych pytan w celu ustalenia
istnienia potrzeby i zakresu miedzynarodowej ochrony wifasnosci
intelektualnej:

e czy planuje sie eksport swoich produktéw za granice,
e czy planuje sie prowadzenie aktywnosci biznesowej zagranica,
e czy planuje sie produkcje swoich produktéw za granica.

Jesli odpowiedz na ktorekolwiek z powyzszych pytan powyzej
jest pozytywna, to nalezy opracowal szczegdétowy plan ochrony
wtasnosci intelektualnej i wdrozy¢ ten plan na wszystkich rynkach
zagranicznych na jakich planowana jest aktywnos$c¢ biznesowa. W tym
zakresie mozna korzystac ze wszystkich srodkéw prawnych jakie zostaty
opisane szczegotowo powyzej w niniejszym sprawozdaniu. W tym
miejscu mozna tylko przypomniec, ze ochrona witasnosci intelektualnej
moze mie¢ charakter ochrony krajowej, miedzynarodowej (WIPO),
czy regionalnej (np. w Unii Europejskiej). Analizujgc/audytujac taki plan
ochrony patentowej nalezy wzig¢ pod uwage mozliwosci finansowe
podmiotu gospodarczego, szanse odniesienia sukcesu komercyjnego
na danym rynku oraz mozliwosci uzyskania odpowiedniego zysku
z takiej dziatalnosci gospodarczej. Przeprowadzony audyt powinien wiec
odpowiedzie¢ na podstawowe pytania dotyczace wyboru zakresu
i sposobu ochrony wiasnosci przemystowej/intelektualnej. Zgodnie
z obowigzujacq praktyka iwymogami formalno-prawnymi dziatania
zwigzane z wdrozeniem planu zagranicznej ochrony witasnosci
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patentowej jest realizowany w Scistej wspdipracy z lokalnym
rzecznikiem patentowy. Jednym z gtéwnych celdw audytu jest wiec
ocena poziomu przygotowania podmiotu audytowanego do nadzoru nad
pracami lokalnego (zagranicznego) rzecznika patentowego.

Audyt wiasnosci intelektualnej zwigzany z podjeciem miedzynarodowej
aktywnosci biznesowej powinien uwzglednia¢ tez analize aspektu
ochrony tajemnicy handlowej czy tajemnicy przedsiebiorstwa,
ze wzgledu na ryzyko takich dziatan konkurencyjnych jak np. inzynieria
odwrotna (ang. reverse engineering) czy podrabianie
(ang. counterfeiting). Rekomendowane jest w czasie audytu
zidentyfikowanie chociazby podstawowych, ale potencjalnie
skutecznych dziatan zapobiegawczych oraz srodkéw formalno-prawnych
gwarantujgcych witasciwg ochrone réwniez tego zakresu witasnosci
intelektualnej, ktéra nie jest objeta np. ochrong patentowa.

2.6.3. Aspekty finansowe

2.6.3.1. Oszacowanie potencjatu rynkowego

Dynamika zmian na rynku sprawia, ze innowacyjnos¢, ktérej naturalng
konsekwencjq jest zmiana, nabiera kluczowego znaczenia. Poziom
innowacyjnosci przedsiebiorstw jest dzis postrzegany nie tylko jako
sposob uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku ale jako warunek
konieczny uczestnictwa w nim. Innowacyjne przedsiebiorstwo
to te, ktére potrafi skutecznie oceni¢ potencjat rynkowy wytworzonego
przez siebie IP oraz efektywnie wprowadzi¢ je na rynek.

Czym jest potencjat rynkowy? Pawet Waniowski w pozycji ,Strategie
cenowe”®?, potencjat rynkowy okreslit jako ,szacowanie maksymalnej,
mozliwej do osiggniecia przez wszystkie firmy na danym rynku wielkosci
sprzedazy”. Natomiast Krzysztof Cybulski w publikacji ,Zarzadzanie
dziatem sprzedazy firmy”>3 napisat: ,Z jednej strony potencjat rynkowy
moze by¢ rozumiany jako maksymalny poziom sprzedazy mozliwej
do osiggniecia przez wszystkich dostawcéw okreslonego produktu

52 P. Waniowski, Strategie cenowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2003, s. 153.

53 K. Cybulski, Zarzgadzanie dziatem sprzedazy firmy, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2004, s. 54-55.
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w danym momencie czasowym (...) natomiast druga wyktadnia odnosi
potencjat rynku do catkowitego poziomu sprzedazy, jaki jest oczekiwany
na okreslonym rynku produktowym w Scisle wyznaczonym przedziale
czasu, przy zatozeniu odpowiedniego wysitku marketingowego
ponoszonego przez dostawcow”.

Realizacja badan potencjatu rynkowego ma uzasadnienie zwtaszcza
na etapie:

e przed wejsciem przedsiebiorstwa po raz pierwszy na rynek,

e poprzedzajacym wprowadzenie nowego produktu lub ustugi do oferty,
e poszerzania rynku zbytu,

o dywersyfikacji zakresu dziatalnosci,

e wprowadzania na rynek innowacyjnych rozwigzan.

Kolejnym etapem, aby oszacowa¢ potencjat IP, jest analiza
nastepujacych zagadnien:

Analiza technologii i jej zastosowania w kontekscie potencjatu
produktowego.

Biorgc pod uwage ztozonos$¢ i przede wszystkim tempo zmian
technologicznych na rynku globalnym, nalezy stwierdzi¢, ze analiza
technologii jest bardzo trudna i ztozona. Wymaga posiadania
odpowiednich zasobdéw wiedzy, ktdéra jest rozproszona i jednoczesnie
dotyczy wielu aspektéw rozwoju technologicznego. W trakcie analizy

technologii przydatne sg narzedzia i umiejetnosci umozliwiajgce
przeprowadzenie merytorycznej oceny technicznych wiasciwosci
biezagcego stanu technologii. Niezbedna jest réwniez wiedza

o aktualnych trendach jej rozwoju. Koncepcjami, ktére pozwalajq
przewidzie¢ przyszty stan technologii, jest miedzy innymi jej ocena
technologii, prognozowanie technologiczne i foresight technologiczny.
Sq one bardzo dobrze opisane w literaturze i zdefiniowane,
sformutowana tez jest metodyka ich badan. Podejsciem integrujgcym
wyzej wymienione narzedzia analizy technologii i jej rozwoju jest
Future-oriented Technology Analysis. W literaturze jest przedstawiona
jako ,parasol”, ktéry obejmuje szereg rdéznorodnych metod analizy
technologii z zakresu prognozowania technologicznego, foresightu
technologicznego oraz oceny technologii.

Celem analizy technologii sg miedzy innymi:
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1) charakteryzowanie i badanie stosowanych technologii, wyznaczanie
stopnia stosowania mozliwosci (potencjatu) technologii;

2) przewidywanie rozwoju technologii stosowanych, jak i technologii
nowych, ktére mogg okazad sie niezbedne w przysztosci;

3) wyznaczanie kosztu i wartosci dodanej dla stosowanych technologii;

4) rozpoznanie mocnych i stabych stron dziatan technologicznych
przedsiebiorstwa;

5) zrozumienie zagrozen i mozliwosci dla biznesu i technologii;

6) sprecyzowanie kierunku i wielkos$c¢ niezbednych zmian
w przedsiebiorstwie;

7) wyznaczanie mozliwosci podwyzszenia przewagi konkurencyjnej przez
przedsiebiorstwa poprzez odpowiednie wykorzystywanie stosowanych
technologii;

8) wskazywanie dostepnych technologii, ktére przedsiebiorstwo mogtoby
stosowac, w celu udoskonalenia swoich produktéw i procesow;

9) wyznaczanie efektéw wdrozenia nowych technologii wraz z ich
oddziatywaniem na wartos¢ dodang;

10) okreslanie mozliwosci technologicznych dostepnych
w przedsiebiorstwie.

Analiza technologii moze by¢ przydatna w trakcie:

1) eksploatacji posiadanych przez przedsiebiorstwo technologii;

2) pozyskiwania nowych technologii, ktére pozwolityby poprawic
konkurencyjnosc¢ przedsiebiorstwa lub nie dopusci¢ do jej pogorszenia;

3) wymiany stosowanych juz technologii i wprowadzania na ich miejsce
nowych, potrzebnych technologii;

4) wyboru najkorzystniejszej technologii.

Po dokonaniu analizy technologicznej, nastepnym etapem jest:
identyfikacja potrzeb w metodyce jobs-to-be-done oraz Customer
Development.

W ramach metodologii Customer Development>** nastepuje podziat
dziatan zwigzanych z klientami na odrebne procesy, przedstawione
w formie czterech etapow. Najwazniejszym przestaniem modelu
Customer Development jest konieczno$¢ udania sie w teren i podjecia

54 Zob. https://klientocentryczni.pl/jobs-to-be-dane/, (odczyt: 29.12.2021).
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rozmow z klientami, okreslenia kim sg, z jakimi problemami
sie borykajq oraz znalezienia rozwigzan, ktére mozna im zaoferowac.

Dwa pierwsze etapy procesu to faza poszukiwan witasciwego modelu
biznesowego, natomiast etap trzeci i czwarty wyznaczajg faze realizacji
modelu biznesowego, ktéory zostat zdefiniowany, przetestowany
i pozytywnie zweryfikowany na pierwszym i drugim etapie procesu.
Rozpoznanie rynku - etap, na ktérym wizja zatozycielska zostanie
zamieniona na szereg hipotez dotyczacych modelu biznesowego.
Nastepnie opracowywany jest plan testowania reakcji klientéw
na te hipotezy. Na tej podstawie ustala sie fakty.

Etap rozpoznania rynku dzieli sie na dwie fazy, obie realizowane
w terenie: w ramach pierwszej fazy sprawdza sie, w jaki sposob klienci
postrzegajq dany problem i w jakim stopniu potrzebujg
jego rozwigzania, w ramach drugiej fazy produkt jest po raz pierwszy
pokazywany klientowi pod warunkiem, ze dany produkt (na tym etapie
jest to zwykle minimalnie satysfakcjonujacy produkt) rozwigzuje
problem lub zaspokaja potrzebe na tyle skutecznie, aby przekonad
do zakupu duzg grupe klientow.

Weryfikacja rynku - etap, na ktérym sprawdza sie, czy zdefiniowany
model biznesowy jest powtarzalny i skalowalny. Na tym etapie
udowadnia sie, ze informacje pozyskane na etapie rozeznania rynku
pozwolity opracowaé powtarzalny i skalowalny model biznesowy,
umozliwiajacy pozyskanie odpowiednio duzej grupy klientow, aby dato
sie zbudowac rentowng firme. Na etapie weryfikacji firma sprawdza
swoje szanse na skuteczne skalowanie dziatalnosci (czyli skalowania
produktu, pozyskiwania klientdw, wyceny i dziatan zwigzanych
z kanatami sprzedazy), organizujac kolejng runde testdw z udziatem
wiekszej grupy klientéw. Testy te prowadzone sg na wiekszg skale,
sq bardziej rygorystyczne i majq bardziej iloSciowy charakter. Na tym
etapie powstaje rodwniez mapa drogowa sprzedazy, ktérg bedg sie
postugiwaty zespoty do spraw sprzedazy i marketingu.

Dwa pierwsze etapy procesu Customer Development - rozpoznanie
rynku i weryfikacja rynku stuzga doprecyzowaniu i przetestowaniu
modelu biznesowego. Ukonczenie tych dwéch etapdw oznacza, ze:

e zweryfikowano podstawowe cechy produktu i istnienie rynku
docelowego,
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o zlokalizowano klientéw i przetestowano warto$¢ produktu i wymagania
wzgledem niego w oczach tych klientéw,

e znaleziono ptacqcego nabywce (osobe, ktéra faktycznie zaptaci
za zakup),

o sformutowano strategie cenowg i strategie wykorzystania kanatéw
sprzedazy,

e sprawdzono proponowany cykl i proces sprzedazy.

Na pierwszych dwdch etapach procesu Customer Development dochodzi
do ograniczenia wydatkéow ponoszonych przez przedsiebiorstwo przed
sprawdzeniem modelu biznesowego i przygotowaniem go do skalowania
dziatalnosci. W modelu Customer Development przyjmuje sie zatozenie,
ze na dwéch pierwszych etapach procesu wiekszos¢ wielokrotnie
powtarza cykl prac rozwojowych i testow, wiec dobrze zarzgadzana firma
moze doktadnie szacowac swoje zapotrzebowanie na gotéwke
i oszczednie nig gospodarowac.

Tworzenie bazy klientow - etap zapoczatkowujacy faze realizacji
modelu biznesowego. To tutaj kreuje sie popyt wsréd uzytkownikow
koncowych i scigga sie klientdw do kanatu sprzedazy, aby moc rozwijac
dziatalno$¢. Na tym etapie opieramy sie na dotychczasowych,
pierwszych sukcesach w obszarze sprzedazy. To witasnie w tym
momencie firma moze przyspieszyc¢ i zacza¢ wydawac olbrzymie kwoty
na kreowanie popytu wsrdod uzytkownikéw korncowych i wcigganie ich
do ,lejka sprzedazy”. Etap trzeci nastepuje juz po etapie weryfikacji,
a wiec wtedy, gdy firma juz wie, w jaki sposob powinna pozyskiwac
klientow.

Budowanie firmy - etap, na ktérym organizacja zamienia sie w firme
skoncentrowang na realizacji modelu biznesowego. Na etapie
budowania firmy nastepuje przesuniecie akcentu z poszukiwania
modelu biznesowego na wykonywanie planéw. W strukturze organizacji
pojawiajq sie poszczegdlne formalne struktury (dziaty sprzedazy,
marketingu, pozyskiwania klientéw) oraz wiceprezesi, ktérzy budujg
swoje dziaty, w ten sposob skalujac dziatalnosé firmy. Wszystkie cztery
elementy ptynnie sie ze sobg taczg i wspierajg wszystkie dziatania
podejmowane przez przedsiebiorstwa.

Uzupetnieniem procesu Customer Development jest metodyka jobs-to-
be-done. Wedtug tej teorii konsument ,zatrudnia” produkt lub ustuge,
aby zrealizowa¢ swoje zadanie w konkretnych okolicznosciach.
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Jesli produkt nie potrafi zrealizowaé tego zadania, wtedy konsument
»~zwalnia" go i zastepuje innym. Podejscie JTBD zaktada, ze konsumenci
nie wybierajg produktéw/ustug ze wzgledu na ich wyrdzniajgce cechy,
a ze wzgledu na skuteczno$¢ realizacji ich zadania. Wybér stowa ,,job”
do opisania tego podejscia nie byt przypadkowy. Z jezyka angielskiego
.Jjob” to praca, do ktérej wykonania zatrudniamy tymczasowo jakis
produkt. Sama ,praca” czesto nie zmienia sie w czasie - natomiast
to co zatrudniamy do jej wykonania juz tak.

Identyfikacja grup odbiorcéw

Grupa docelowa to zbiér oséb Ilub firm, do ktéorych kierujemy
lub zamierzamy kierowac¢ przekaz marketingowo-sprzedazowy.

Grupa docelowa niekoniecznie musi by¢ osobg. Pojecie grupy docelowej
w marketingu oznacza zbiér jednostek o okreslonych cechach. Sa firmy,
ktérych ustugi i produkty skierowane sg wytgcznie do innych firm
(relacje B2B czyli business to business) a nie oséb fizycznych (relacje
B2C czyli business to customer).

Okreslenie grupy docelowej ma jeden cel: Wyznaczenie okreslonych
cech potencjalnego klienta. Wiedzac kto ma najwiekszg szanse zostac
Twoim klientem, w tym kierunku budujesz swojg strategie
marketingowq i biznesowa.

Okreslajac grupe docelowg, postugujemy sie kryteriami okreslajgcymi
wspodlne cechy. To wifasnie te cechy sprawiajgq, ze dane
osoby/przedsiebiorstwa beda bardziej zainteresowane skorzystaniem
z zakupu danego produktu badz ustugi.

Okreslajac kryteria grupy docelowej postugujemy sie najczesciej
kryteriami geograficznymi, demograficznymi, behawioralnymi
i psychologicznymi:

Kryteria geograficzne:

e region;

e miejsce zamieszkania;
e liczba ludnosci;

e odlegtos¢;

e warunki atmosferyczne.
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Kryteria demograficzne:

wiek;

pte¢;

zarobki;

wielko$¢ gospodarstwa domowego/liczebnos¢ rodziny;
zawod;

klasa spoteczna;

wyksztatcenie;

narodowos¢;

wyznanie.

Kryteria behawioralne:

okazje/sytuacje — co musi sie sta¢, abys miat wiekszg szanse pozyskac
klientow;

cechy produktu - co powoduje, ze dany produkt jest uwazany przez
klientéw za atrakcyjny;

status uzytkownika - osoba lub firma korzysta tylko raz z naszego
produktu, wielokrotnie, co ile czasu dokonuje ponownego zakupu;
lojalnos¢ - jak bardzo klienci sg przywigzani do twoich ustug badz
produktéw;

intensywnosc¢ - jak czesto klienci dokonujg zakupu;

postawa wobec produktu - kim jest osoba przejawiajgce najwieksze
checi skorzystaniem z twoich produktow.

Szacowanie wartosci rynku metodami bottom up (mikro-makro) i top

down (makro-mikro)>®

Analiza top-down jest to analiza, w ktérej decyzje podejmowane
sq na podstawie zmiennych globalnych, czyli z globalnym spojrzeniem.
Tworzac duze elementy systemu i schodzac do bardziej szczegdétowych
zmiennych. Top-down jest zorientowana na badanie najpierw makro
(globalne), a nastepnie mikro (specyficzne).

Analiza bottom up. W przeciwienstwie do analizy top down, proces ten
zaczyna sie od formowania specyficznych komponentéw i przechodzi

55 Zob. https://www.private-equity.pl/top-down-bottom-up-rynek-docelowy-
firmy/, (odczyt: 29.12.2021).
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do globalnych, tj. podchodzi do podejmowania decyzji z indywidualnego
punktu widzenia (mikro), a nastepnie zajmuje sie globalnym (makro).

Analiza top down — metodologia

Celem analizy fundamentalnej jest nic innego, jak dostarczenie
rekomendacji  inwestycyjnej na temat okreslonej wartosci,
zgodnie z poréwnaniem pomiedzy tym, co analityk chce, aby jego
~.fundamentalna wycena” byta tym, co moéwi rynek w tym momencie.
Okresla ona cene lub ,warto$¢ wewnetrzng”.

W procesie podejmowania decyzji mozemy postepowaé zgodnie
z nastepujacymi krokami:

e po pierwsze, analiza bedzie polegata na przeanalizowaniu
miedzynarodowego otoczenia gospodarczego, w celu okreslenia,
jak ta zmienna wptynie na szacunki, jakie analityk musi poczynic
na temat danej spoéfki,

e przeanalizowanie perspektyw odpowiednio dla gospodarki krajowej
lub krajowej,

e analiza gospodarek i ich poszczegdlne sektory w celu okreslenia
ich wzrostu lub spadku w stosunku do gospodarki krajowej,

e przeprowadzenie szczegdtowej analizy dotyczacej aspektow kazdej
z firm, biorac pod uwage sytuacje konkurencyjng kazdej z nich.

Analiza konkurencji

Kolejnym nieodzownym elementem analizy rynkowej jest zbadanie
i opis obecnej konkurencji. Analizujac konkurencje nalezy wzigc
pod uwage zaréwno te firmy, ktére zagrazaja nam bezposrednio
jak i posrednio. Czestym btedem mitodych przedsiebiorcow
z nowatorskim pomystem jest stwierdzenie, ze na rynku nie ma dla nich
konkurencji. Nic bardziej mylnego. Kazdy ma swoich konkurentéw,
nawet jezeli nie zawsze ich dostrzega. Dokonujgc opisu konkurencji
powinniSmy dostrzec i wskazac ich silne i stabe strony, przewagi nad
naszym produktem, i odwrotnie - nasze przewagi konkurencyjne,
na ktérych powinnismy sie skupi¢ w wiekszej szczegdélnosci. Ponadto
warto uzupetni¢ swojg analize o opis barier wejscia na rynek,
zaznaczajac przy tym, ze takie trudnosci czekajg nas na poczatku naszej
drogi, jednak z drugiej strony stanowig zabezpieczenie przed nadmierng
iloscia konkurentéw. Wskazana moze okazaé sie rzetelna analiza
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potencjatu finansowego konkurentéw i prdoba oszacowania udziatu
w rynku, jaki jesteSmy w stanie zdoby¢.

Ocena makro-otoczenia PEST/PESTEL, w tym oddziatywanie trendow

Analiza PEST/PESTEL®® jest metodq stuzaca do badania makrootoczenia
- makroekonomicznego otoczenia przedsiebiorstwa. Inaczej nazywana
jest generalng segmentacjg otoczenia. Okresla podstawowe sfery
otoczenia, czyli obszary, ktére majg kluczowy wptyw na funkcjonowanie
organizacji. Wyznacza takze przyszia strategie dziatania organizacji
poprzez dogtebng analize.

Punktem wyjscia jest zestawienie podstawowych czynnikéw
zewnetrznych organizacji (stad tez wywodzi sie jej nazwa): polityczne,
ekonomiczne, spoteczno-kulturowe, technologiczne, s$rodowiskowe,
prawne.

Analiza SWOT

Analiza SWOT jest narzedziem stuzacym do wewnetrznej analizy
przedsiebiorstwa i jego otoczenia w celu zoptymalizowania strategii
zarzadzania firmg badz zbudowania nowego planu strategicznego.
Przedmiotem analizy moze by¢ zaréwno organizacja, projekt,
czy inwestycja, jak i dowolne zdarzenie z zakresu dziatalnosci firmy.
Gtownym celem analizy jest okreslenie aktualnej pozycji badanego
przedmiotu i jej perspektyw, a wraz z tym najlepszej strategii
postepowania. Sama nazwa SWOT (Rysunek 4) pochodzi od pierwszych
liter stéw czynnikow klasyfikujgcych mozliwosci firmy:

e Strengths (mocne strony organizacji, ktére nalezycie wykorzystane
bedq sprzyja¢ jej rozwojowi, a w chwili obecnej pozytywnie
wyrodzniajgce organizacje w otoczeniu; s przewagq w stosunku
do konkurencji);

e Weaknesses (stabe strony organizacji, ktorych nie wyeliminowanie
badz nie zniwelowanie sity ich oddziatywania bedzie hamowa¢ rozwéj
organizacji; moga nimi by¢: by¢ brak wystarczajacych kwalifikacji,
podziatu zadan, ztej organizacji pracy lub brak innych zasobdw);

e Opportunities (szanse - uwarunkowania, ktére przy umiejetnym
wykorzystaniu moga wptywac pozytywnie na rozwdéj firmy);

56 Zob. https://mfiles.pl/pl/index.php/PESTEL, (odczyt: 29.12.2021).
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Threats (zagrozenia - czynniki obecnie nie paralizujace
funkcjonowania organizacji, ale mogace by¢ zagrozeniem
w przysztosci dla sprawnosci firmy).

Analiza SWOT

Pozytywne Negatywne
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Rysunek 4. Wizualizacja analizy SWOT - graficzna prezentacja umozliwia zebranie
wszystkich informacji na jednym wykresie co utatwia spojrzenie na raport jako
kompleksowy wniosek (zrddto: https://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_SWOT (dostep:

15.12.2021 r.)

Analiza polega na identyfikacji 4 wyzej wymienionych grup czynnikéw,
opisaniu ich wptywu na dalszy rozwdj organizacji i odpowiednim
wykorzystaniu w celu wzmocnienia strategii lub czesto wprowadzenia
radykalnych zmian, niezbednych do wzmocnienia pozycji na rynku.
Analiza SWOT nie wymaga opisywania i wyodrebniania wszystkich
czynnikdw, wystarcza wskazanie kluczowych elementéw w oparciu,
o ktére dokonywana jest analiza. Na dalszym etapie prac ustala
sie skale punktowa, przypisujacq wartosci np. od -9 do +9
poszczegdélnym elementom, co ma ufatwi¢ ustalenie priorytetowych
czynnikdbw w kazdej z grup. Najwieksze trudnosci napotyka
sie przy ocenie czynnikdw niewymiernych, takich jak np. wizerunek
firmy lub takich, gdzie brakuje konkretnych danych liczbowych,
na podstawie ktorych w jasny sposéb dokonuje sie klasyfikacji.

Przeprowadzenie analizy SWOT zmusza do myslenia strategicznego,
obserwowania zmian zachodzacych w otoczeniu przedsiebiorstwa,
tworzenia raportow i analiz, ktére sg podstawg do formutowania
scenariuszy mozliwego kierunku rozwoju organizacji. Trafnos¢ analizy
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zalezy w duzej mierze od doswiadczenia zaréwno analityka,
jak i precyzyjnego opisu czynnikdbw SWOT. Jako wynik analizy
otrzymujemy 4 listy cech organizacji: mocne i stabe strony, szanse
(zjawiska, ktére nalezy rozwija¢ i doskonali¢, bo mogg stac sie wartoscig
dodang dla firmy) i zagrozenia (zdarzenia, ktérych nalezy unikag,
bo mogg ostabia¢ organizacje). Na podstawie wyodrebnionych 4 list
zakresOow mozna dokonywac dedukcji o mozliwych i realnych strategiach
dla firmy.

Analize SWOT mozna stosowac do:

e budowania planéw strategicznych;

e przeorientowania dotychczasowego kierunku dziatalnosci firmy;

e wypracowania priorytetowego kierunku dziatania dostosowanego
do zmieniajacych sie warunkéw rynkowych;

e rozpoznania sytuacji wewnetrznej i zewnetrznej organizacji,
aby w przypadku wykrytych niedoskonatosci wprowadzi¢ programy
naprawcze;

e okreslenie kluczowych czynnikdéw, produktow, ktére majg decydujacy
wptyw na rozwdj firmy, a potem umacnianie ich jako zrédta przewagi
konkurencyjnej;

e punktu wyjsciowego do tworzenia biznesplandéw.

2.6.3.2. Przygotowanie biznesplanu
komercjalizacji

Biznes plan (ang. business plan, corporate plan, takze biznesplan,
plan biznesowy) jest kompleksowym, dtugoterminowym dokumentem
planistycznym zwigzanym z dziatalnoscig globalng przedsiebiorstwa,
ktérego zadaniem jest wskazanie celéw oraz sposobdéw i Srodkéw
do ich osiggniecia. Biznesplan jako zestaw dokumentéow i analiz,
ma szerokie zastosowanie w organizacji, jak i poza nigq. Umozliwia
on przygotowanie i przeprowadzenie przedsiewzie¢, pozwala
na pozyskanie srodkéw finansowych od inwestoréw i bankéw, a takze
odgrywa znaczacq role przy podejmowaniu decyzji menedzerskich.
Dzieki niemu mozna zweryfikowac stusznos$é przyjmowanych wczesniej
zatozen.
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Marek Krannich w publikacji ,Zatozenia ogdlne procesu przygotowania
planu biznesu/studium wykonalnosci w projektach”>’ zdefiniowat biznes
plan w nastepujgcy sposob: ,Biznes plan jest zestawem dokumentow,
w ktorych na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych
historycznych zawarta jest projekcja celow firmy i sposobdow
ich osiggniecia, przy uwzglednieniu wszystkich istniejgcych
uwarunkowan natury  finansowej, rynkowej, marketingowej,
organizacyjnej, kadrowej i technologicznej”.

Okreslono wszystkie koszty niezbedne do wytworzenia IP

Koszt wytwarzania — koszty produkcji débr, suma jednostek pienieznych
ptaconych za korzystanie z czynnikéw wytworczych. Koszt wytwarzania
jest zalezny od przyjetej technologii, naktadow poniesionych
przez przedsiebiorstwo niezbednych do wytwarzania danej produkcji
przy kazdej jej wielkosci, w tym ilosci potrzebnych dla produkcji
czynnikdbw wytwérczych oraz wydatkdw na zakup potrzebnych
czynnikow.

Koszt wytwarzania produktu sktada sie z kosztéw posrednich
i bezposrednich. Kosztami bezposrednimi sa koszty $cisle zwigzane
z produkcjg, na przyktad surowce i materiaty potrzebne na wytworzenie
dobra, koszty, bedace wynikiem doprowadzenia dobra do nalezytej
postaci dla dalszego zbytu, jak réwniez nakfady poniesione w wyniku
transportu produktu koncowego w dniu sprzedazy. Zas$ kosztami
posrednimi  jest uzasadniona cze$¢  kosztébw  poniesionych
przy wytwarzaniu  danej  produkcji, cze$¢  kosztédw  statych
przy normalnym poziomie wykorzystania zdolnosci produkcyjnych,
ktérg jest srednia zwykiej dla danego przedsiebiorstwa wielkosci
produkcji za dany okres czasowy (np. rok kalendarzowy). Tu mogg
sie znajdowac¢ takie pozycje bilansowe jak koszty zarzadzania
oraz czynsz. Gdy nie mozemy prawidtowo ustali¢ kosztu wytworzenia
dobra, woéwczas w rachunkowosci wyceniane jest zgodnie z ceng
sprzedazy netto takiego samego produktu lub identycznego obnizonego
0 najczesciej osiggalny zysk brutto ze zbytu danego dobra lub jezeli
mamy do czynienia z produktem w toku, stopien jego przetworzenia.

57 M. Krannich, Zaftozenia o0gdlne procesu przygotowania planu
biznesu/studium  wykonalno$ci w  projektach, s. 14, https://www-
arch.polsl.pl/Jednostki/CZP/Documents/biznes%20plan%20-
studium%20wykonalno%C5%9Bci.pdf, (odczyt: 29.12.2021).
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Zgodnie z art. 28 ust. 3 UOR kosztami wytwarzania nie mozna nazwac
kosztow:

e bedacych konsekwencjg niewykorzystanych zdolnosci produkcyjnych
i strat produkcyjnych,

e 0godlnego zarzadu, ktére nie sg zwigzane z doprowadzaniem produktu
do postaci i miejsca, w jakich sie znajduje na dzien wyceny,

e magazynowania wyrobow gotowych [ potproduktow,
chyba ze poniesienie tych kosztow jest niezbedne w procesie
produkciji,

e kosztow sprzedazy produktéw.

Koszty te wptywaja na wynik finansowy okresu sprawozdawczego,
w ktoérym zostaty poniesione.

Dokonano oceny ryzyka inwestycyjnego

Wszystkie decyzje inwestycyjne oparte sa na ocenie obecnych
i przysztych warunkéw ich realizacji. Podejmowane decyzje obcigzone
sq mniejszym lub wiekszym ryzykiem. Z tego wzgledu dazeniem
inwestorow jest ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, ktére zwigzane
jest z dziataniami w kierunku: minimalizacji ewentualnych strat,
oraz maksymalizacji oczekiwanych dochoddw.

Pojecie ryzyka nalezy odrézni¢ od pojecia niepewnosci zwigzanej
z inwestowaniem i rozwojem IP. Niepewnos¢ jest pojeciem szerszym,
ryzyko zas jest jego pochodng i ma charakter wymierny. Oznacza
to, ze istniejg podstawy nie tylko do identyfikacji ryzyka, ale réwniez
do jego weryfikacji empirycznej przy zastosowaniu odpowiednich metod
jego pomiaru. Przy ocenie efektywnos$ci ekonomicznej inwestycji
niepewnos$¢ i ryzyko sg funkcjg dwoéch grup czynnikéw, do ktoérych
zalicza sie ilos¢ i jakos¢ informacji, bedacych w dyspozycji inwestora
oraz zmiennos$¢ warunkow realizacji i eksploatacji inwestycji.

Nalezy pamieta¢, ze niepewno$s¢ ma wymiar informacyjny,
a jej przyczynq jest bariera dostepu do informacji lub niewiarygodnos$c¢
uzyskanych informacji. Natomiast ryzyko ma wymiar finansowy,
poniewaz mozna dokonaé¢ jego pomiaru. Dotyczy to sytuacji,
gdy istniejg dostepne informacje, umozliwiajace ocene strat lub zyskéw
zwigzanych z danym projektem inwestycyjnym, czyli skutkéw
przysztych decyzji.
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Wyznacznikiem ryzyka jest mozliwos$¢ wystgpienia straty lub zysku
roznych od wielkosci oczekiwanych przez inwestora. Ryzyko wystepuje
rowniez w sytuacji, gdy informacje sg niewystarczajgce, nie sq petne
oraz spodjne, ale pozwalajga na oszacowanie prawdopodobienstw
powstania okreslonych zjawisk zwigzanych z projektem inwestycyjnym.
Natomiast niepewno$¢ wystepuje w sytuacji, gdy brak jest
jakichkolwiek przestanek, informacji do oszacowania tych
prawdopodobienstw.

Inwestorzy podejmujg decyzje inwestycyjne w warunkach, ktére mozna
podzieli¢ na:

e warunki pewnosci, dotyczace realizacji samego  projektu
inwestycyjnego oraz powodzenia globalnej strategii przedsiebiorstwa
na rynku;

e warunki niepewnosci, okreslajagce brak podstaw do okreslenia szans
lub zagrozen w osigganiu oczekiwanych dochodoéw z realizacji projektu
inwestycyjnego;

e warunki ryzyka, okreslone mozliwosciami ustalenia oczekiwanych
dochoddw z inwestycji.

Wyznacznikiem  tych warunkéow  jest  sklonnos$¢  inwestora
do podejmowania ryzyka i gotowos¢ do jego pomiaru przy zatozeniu
dostepnosci do informacii.

Wyrdznia sie trzy grupy czynnikédw jakie sg zrédiem ryzyka
w inwestowaniu. Zaliczamy do nich:

e czynniki makrogospodarcze, zwigzane z analizg ogdlnogospodarczy
kraju i stosunkéw miedzynarodowych;

e czynniki mezogospodarcze, zwigzane z analizg sektorowq;

e czynniki mikrogospodarcze, zwigzane z sytuacjgq finansowq
przedsiebiorstwa, w ktérej prowadzona jest dziatalno$¢ operacyjno-
finansowa.

Rozpatrujac ryzyko w zaleznosci od czestotliwosci wystepowania
wyrodznia sie:

e ryzyko systematyczne,
e ryzyko specyficzne.
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Zrédtem ryzyka systematycznego sa czynniki ogélnogospodarcze
i sq one zwigzane z realizacjg wszystkich projektow inwestycyjnych.
Natomiast zrodtem ryzyka specyficznego sg czynniki mezogospodarcze
i mikrogospodarcze. Ryzyko tego typu dotyczy konkretnych projektéw
i moze dotyczy¢ tylko okreslonego wariantu danego projektu.

W strategii inwestycyjnej wazng role odgrywa analiza ryzyka
operacyjnego i finansowego. Ryzyko operacyjne powigzane
jest ze zmianami w strukturze aktywow - zmiana elementéw majatku
trwatego i obrotowego. Ryzyko operacyjne wynika ze stopnia wptywu
zmian sprzedazy na ksztattowanie sie zysku operacyjnego.
Ryzyko finansowe natomiast zwigzane jest ze zmianami w strukturze
pasywéw firm, czyli wynikdw pionowej i poziomej struktury bilansu.
Moga to by¢ zmiany relacji w strukturze kapitatu (kapitat witasny i obcy)
lub zobowigzan i naleznosci.

Wyrdznia sie nastepujgce podejscia do analizy ryzyka projektu:

e ryzyko ogodlne pojedynczego projektu (ryzyko wytaczne), mierzone
w oderwaniu od dotychczasowej dziatalnosci, innych decyzji
inwestycyjnych podejmowanych w firmie itp.;

e wpltyw ryzyka projektu na ryzyko firmy, mierzony jako odchylenie
standardowe wskaznikdéw zwrotu z inwestycji lub rentownos$c¢ kapitatu
wtasnego lub tez wartosci rynkowej firmy;

e wpltyw ryzyka projektu na ryzyko ponoszone przez akcjonariuszy,
dla ktérych wazna jest relacja miedzy ryzykiem projektu a stopg
zwrotu z akgcji.

Istnieje wiele metod ocen ryzyka projektow inwestycyjnych,
jednakze metody te mozna podzieli¢ na dwie podstawowe grupy:

Metody posrednio uwzgledniajace ryzyko:

e analiza scenariuszy;

e analiza wrazliwosci;

e analiza drzew decyzyjnych;
e analiza symulacyjna.

Metody bezposrednio uwzgledniajace ryzyko:

e metoda rownowaznika pewnosci;
e stopa dyskonta uwzgledniajgca ryzyko;
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e analiza ryzyka rynkowego projektu.
Podstawowymi miarami okreslajgcymi ryzyka sa:

Wartos$¢ Oczekiwana Wartosci Biezgcej Netto — E(NPV)

Warto$¢ oczekiwana NPV  jest $redniag wazong mozliwych
do zrealizowania wartosci NPV, przy czym wagami
sq prawdopodobienstwa ich osiggniecia:

n
E(NPYV) = E;N-NP%
i1=1
pi — prawdopodobienstwo wystgpienia i-tego stanu natury;

NPVi - wartos¢ NPV uzyskana w przypadku wystgpienia i-tego stanu
natury;

n - liczba mozliwych standéw natury (liczba mozliwych do uzyskania
wartosci NPV).

Wspotczynnik Zmiennosci V(NPV)

Wspédiczynnik zmiennosci jest wzgledng miarg ryzyka (%).

S(NPV)
E(NPV)

V(NPV) =

W celu poréwnania ryzyka pomiedzy projektami, dla kazdego projektu
z osobna obliczane jest ryzyko wzgledne, tzn. ryzyko przypadajace
na jednostke zysku. Sposrdd projektédw réznigcych sie poziomem ryzyka
i zysku wybieramy ten, w ktéorym wielko$¢ ryzyka przypadajacego
na jednostke zysku jest jak najmniejsza.
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Oceniono stope zwrotu

Czym jest stopa zwrotu - jest nig ,wyrazony w procentach zwrot
osiggniety z inwestycji w danym roku w relacji do jej kosztu”®.
Podstawowym celem obliczania stopy zwrotu jest ocena rentownosci
inwestycji. Inwestorowi zalezy, by byta ona mozliwie najwyzsza.
Oczekiwana stopa zwrotu jest jedynie szacunkiem i nierzadko rézni
sie od faktycznej, zrealizowanej, przez co taczona jest z ryzykiem
inwestycyjnym.

Stopy zwrotu, zwane takze stopami zmian, zalicza sie do miernikéw
efektywnosci inwestycji finansowych, oblicza sie je na podstawie
szeregow cen i kursow. Wystepuje kilka podstawowych metod,
ktérych celem jest obliczanie stép zwrotu:

e proste (dyskretne),
e logarytmiczne (ciagte).

Prosta stopa zwrotu, okreslana jako simple rate of return - jest
to stosunek korzysci netto uzyskanych dzieki inwestycji w danym
okresie czasu, najczesciej roku, do zaangazowanego w nig kapitatu
(naktadu inwestycyjnego). W najogdlniejszym ujeciu wzor sktada sie
z ilorazu powyzej wymienionych czynnikéw, gdzie:

r=2Y 100%
I
R - stopa zwrotu;
KN - korzys$é(zysk) netto;
I - kapitat(naktad) inwestycyjny.

Wady i zalety metody prostych stép zwrotu

Do niewatpliwych zalet tychze metod nalezy =zaliczy¢ prostote
jej liczenia. Przedsiebiorstwa zazwyczaj dysponujg informacjami, ktére

8 H.B. Mayo, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014, str. 7.
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zawarte sg we wzorze. Posiada takze szereg wad: wyznaczajac
optacalnosc¢ inwestycji opiera sie na zysku, nie mozna wiec uniwersalnie
okresli¢, czy dana inwestycja byta dla podmiotu korzystna - zysk
wiekszy od zera, ale bardzo niski, bedzie traktowany jako zysk
niezadowalajacy. W tym miejscu mozna dostrzec drugg wade metod
prostych stop zwrotu - graniczna stopa zwrotu uznawana za minimum
ustalana jest subiektywnie. Metody te nie uwzgledniajg réwniez zmian
wartosci pienigdze w czasie®°.

Drugim sposobem jest obliczenie logarytmicznej stopy zwrotu.
Wzor jest ilorazem  dwoéch  wartosci - kapitatu  obecnego
oraz poczatkowego. Wynik nastepnie logarytmuje sie (przez logarytm
o0 podstawie liczby Eulera).

Natomiast ze wzgledu na wzajemne relacje wystepujgce miedzy nimi,
stopy dzielg sie na:

e nominalne stopy zwrotu;
e realne stopy zwrotu;
o efektywne stopy zwrotu.

Nominalna stopa zwrotu - to stopa procentowa wyrazajgca nominalny
przychdd w stosunku do zaangazowanego kapitatu, bedaca miarg
zyskownosci inwestycji. Zastosowanie nominalnej stopy procentowej
umozliwia przeprowadzenie analizy poréwnawczej rdéznego typu
inwestycji, przez pryzmat generowanych zyskow.

Realna stopa zwrotu uwzglednia wptyw inflacji (czyli rosngcych cen,
atym samym spadajgcej sity nabywczej pienigdza) na naszg
inwestycje. Taka jest zwyczajowa definicja realnej stopy zwrotu:
nominalna stopa zwrotu pomniejszona o inflacje w okresie trwania
inwestycji.

Efektywng roczng stopq procentowg nazywamy stope oprocentowania
rocznego réwnowazng danej stopie oprocentowania skfadowego.
Jest uzalezniona od nominalnej stopy procentowej oraz okresow,
w jakich nastepuje kapitalizacja odsetek, tj. od czestotliwosci
kapitalizacji.

59 Zob. W. Rogowski, Rachunek efektywnosci i inwestycji. Wyzwania teorii
i potrzeby praktyki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013, s.241.
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Przeprowadzono analize barier finansowych jakie mogg mieé wptyw
na powodzenie komercjalizacji

Zdecydowanie najczesciej wymienianym problemem pojawiajgcym
sie w dziatalnosci innowacyjnej, akcentowanym zaréwno przez
ekspertow, jak i — przede wszystkim - przez samych przedsiebiorcéw,
jest niedostateczna ilos¢ srodkéw finansowych.

Weditug badania ,Polscy przedsiebiorcy o ustugach bankowych”®®
Zwigzku Bankéw Polskich i Warszawskiego Instytutu Bankowosci 81%
badanych matych i 89% s$rednich firm wskazato na $rodki wtasne
jako zrédto finansowania dziatalnosci innowacyjnej. Znaczna czesc
przedsiebiorstw nie korzysta z finansowania zewnetrznego.

W Polsce droga ,od pomystu do sukcesu rynkowego” jest bardzo
skomplikowana. Nie trzeba nikogo przekonywaé¢, ze obok dobrego
pomystu kluczem do sukcesu innowacyjnego przedsiewziecia
jest znalezienie skutecznego sposobu na jego sfinansowanie
w poczatkowej fazie. W krajach z czotéwki listy krajow innowacyjnych
wystepuja rézne sposoby finansowania innowacji. Wyrdznia sie kapitat
zasiewowy (seed capital), kapitat startowy (start-up) i wreszcie réznego
rodzaju kapitaty typu venture. Sa one przeznaczone dla réznych
faz powstawania innowacji i tak: kapitat zasiewowy przeznaczony
jest do opracowywania nowego pomystu o0 nieznanym jeszcze
potencjale rynkowym i obarczony w zwigzku z tym bardzo duzym
ryzykiem, a kapitat typu startowego stuzy do wprowadzenia produktu,
ustugi na rynek - ciagle bez gwarancji znaczacych zyskéw. Na koncu
znajdujg sie fundusze typu venture, ktére pomagajg w uruchomieniu
masowej produkcji lub zdobyciu nowych rynkéw. W Polsce wymienione
formy finansowania innowacyjnosci sa bardzo asekuracyjne,
ukazujac nam z catg bezwzglednoscig jak wielki dystans dzieli Polske
od krajow innowacyjnych. Budowanie innowacyjnej gospodarki
ze wszystkimi rodzajami kapitatdw musi pociggna¢ za sobg zmiany

60 Zob.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd==&cad
=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlss3R-
9L1AhXrkYsKHb90oDKcQFnoECCQQAQ&url=https%3A%2F%2Fzbp.pl%2Fgetm
edia%2Fb6070942-d4e0-4195-b83b-fd10a563b294%2FINDICATOR_i_ZBP-
_Polscy_przedsibiorcy_o_usugach_bankowych-
prezentacja_1&usg=A0vVaw1lik001vgT65Nvoak2ndZaE,

(odczyt:30.12.2021).
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legislacyjne na poziomie kraju. Uzasadnia to koniecznos$¢ zaciesnienia
powigzan pomiedzy nauka, biznesem i agencjami rzadowymi.
Wspotpraca powinna obejmowac rézne formy: od doradztwa i szkolen
na potrzeby gospodarki, poprzez transfer kadr, po wspotprace
instytucjonalng, w tym tworzenie konsorcjéw badawczych i parkow
technologicznych, czy wspieranie powstawania firm typu spin-off.
Wazne wydaje sie przeciwdziatanie zachowawczej postawie instytucji
odpowiedzialnych za udzielanie wsparcia publicznego dla innowacji.
Zmiany wymagajg rowniez procedury konkursowe oraz praktyki
oceniania, w wyniku ktdérych wsparcie omija rzeczywiscie nowatorskie
przedsiewziecia, trafiajac raczej do autoréw projektow bezpiecznych,
realizowanych przez silne rynkowo podmioty. Takie podejscie jest
sprzeczne z istotg i celem polityki proinnowacyjnej.

Waznym aspektem przy doborze sposobu finansowania jest skupienie
uwagi na poszukiwaniu alternatywnych zrdédet finansowania, do ktérych
zalicza sie venture capital, private equity, aniotdw biznesu oraz
crowdfunding.

Bardzo waznym zrodtem finansowania majacym wptyw
na funkcjonowanie przedsiebiorstw innowacyjnych jest crowdfunding,
bedacy formg finansowania dostepng we wszystkich fazach ich rozwoju.
Jest on dowolng forma gromadzenia $rodkdéw finansowych
przy wykorzystaniu sieci komputerowej. Crowdfunding okreslany
jest takze jako proces zbiérki Srodkdéw prowadzony przez
przedsiebiorstwa, organizacje non profit lub artystéw, celem
zrealizowania okreslonych projektow. Waznym jest, aby nie myli¢
pojecia crowdfundingu ze zbidérkami publicznymi czy darowiznami.
Gtowng rdéznicqg miedzy tymi formami jest to, ze finansowanie
spotecznosciowe oparte jest na transakcji wymiennej, w ktorej ludzie
decydujg sie wesprze¢ pewng inicjatywe, otrzymujac w zamian
Swiadczenie zwrotne.

Podstawowymi barierami finansowymi sq:

Zbyt wysokie oprocentowanie kredytow;

Wymagalnos¢ wysokiego zabezpieczenia kredytéw;

Obawa przed uzaleznieniem sie od instytucji bankowych;
Nieprecyzyjne i dtugotrwate procedury;

Brak doswiadczenia we wspotpracy z instytucjami finansowymi;
Nieche¢ instytucji finansowych do wspoétpracy z firmag;

PWNWNE
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5. Mata ilo$¢ instytucji wsparcia w regionie;
6. Wysokie koszty opracowania biznesplanu.

Zidentyfikowano korzysci ekonomiczne z wdrozenia rozwigzania
lub komercjalizacii

W ujeciu ekonomicznym nowe IP to opracowywanie i wdrazanie nowych
koncepcji i technologii, ktére poprawiajg jakos¢ towardw i ustug
lub zwiekszajg wydajnos¢ produkciji.

Jednym z najwazniejszych efektéw innowacji wynikajacych z IP jest
ich wptyw na wzrost gospodarczy. W duzym uproszczeniu: mogg one
umozliwia¢ zwiekszanie wydajnosci, czyli osigganie wiekszej produkcji
przy takich samych naktadach. W miare wzrostu wydajnosci wzrasta
ilos¢ towardw i ustug, innymi stowy - gospodarka sie rozwija.

Innowacje i wzrost wydajnosci przynoszg znaczne korzysci
konsumentom i przedsiebiorcom. Razem =z wydajnoscig rosng
wynagrodzenia pracownikdéw, wiec mogg oni nabywaé wiecej débr.
Jednoczes$nie przedsiebiorstwa osigqgajg wieksze zyski, co pozwala
im inwestowac i zatrudnia¢ kolejnych pracownikow.

Innowacje rozpoczynajg sie zwykle od dziatania na matgq skale,
np. wdrozenia nowej technologii w przedsiebiorstwie,
ktére jg opracowato. Jednak, zeby osiqgna¢ petne efekty,
nowe rozwigzanie musi znalez¢ zastosowanie w catej gospodarce
i przynosi¢ korzysci przedsiebiorstwom z wielu sektoréw i o rdéznej
wielkosci. Specjalisci nazywajg ten proces dyfuzjg innowacji.

2.6.3.3. Udokumentowanie kosztow
poniesionych na wytworzenie wtasnosci
intelektualnej

W praktyce funkcjonowania instytutéw mozemy mie¢ do czynienia
z dwojakim podejsciem do wypracowanego IP. Z jednej strony moze
dojs¢ do wytworzenia przedmiotu ochrony od podstaw, czyli sytuacii,
w ktorej do tej pory dane IP w ogdle nie istniato i Instytut w ramach
dziatalnosci badawczo-rozwojowej wytworzyt to kwalifikowane IP.
Z drugiej strony Instytut moze czerpa¢ z rozwigzan IP od innego
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podmiotu, ktére w procesie badawczo-rozwojowym zostato rozwiniete
lub ulepszone.

Obie przedstawione sytuacje w duzym stopniu rzutujg na zakres
poniesionych kosztéw na wytworzenie IP oraz okres ich wydatkowania
i ewidencji w celach dokumentacyjnych. Takie podejscie nabiera
szczegblnego znaczenia, gdy podmiot prowadzacy dziatalnosc
gospodarczg, a taka moze wystgpi¢ w ramach dziatalnosci poza
statutowej Instytutu dokumentuje koszty uzyskania przychodu.
A w ramach np. instrumentu IP BOX podmiot chciatby skorzystaé
w obrocie tymi prawami z preferencyjnej stawki 5%, a nie 19%.
Ulga IP BOX pozwala na objecie 5%-owg stawka podatku dochodow
uzyskiwanych przez podatnika z komercjalizacji chronionych praw
wiasnosci intelektualnej. Prawo kwalifikowane (m.in. prawa witasnosci
przemystowej) musi by¢ wytworzone, rozwiniete lub ulepszone przez
podatnika w ramach prowadzonej przez niego dziatalnosci badawczo-
rozwojowej.

Rozwiniecie lub ulepszenie istniejgcego IP w dowolnej postaci oznacza,
ze dziatania te prowadzg do poprawy uzytecznosci albo funkcjonalnosci
juz istniejgcego IP. Patent, prawo ochronne, na wzor uzytkowy lub inne
prawa IP, co do zasady stanowig ukonczone, zdefiniowane rozwigzania
lub odkrycia. W praktyce gospodarczej ,rozwijanie” i ,ulepszanie” takich
praw obejmuje gtdéwnie rozwdj i ulepszenie oraz poszerzenie wiedzy
i technologii zwigzanych 2z kwalifikowanym IP. W konsekwencji
,rozwoéj”, czy tez ,ulepszenie”, moze dotyczy¢ sposobu wdrozenia
i zastosowania w praktyce przedmiotu ochrony tego prawa.
Wynik takiego ulepszenia czy rozwiniecia nie musi natomiast zostac
objety dodatkowg ochrong. Poza tym, w zdecydowanej wiekszosci
przypadkow zasadnych dla IP nie jest mozliwe uzyskanie dodatkowego
prawa ochronnego do juz wytworzonego IP. Jedynym takim
przypadkiem w Swietle polskiego prawa jest prawo do uzyskania
tzw. patentu dodatkowego zgodnie art. 30 PWP. Z tych wzgledow,
~,rfozwijanie” i ,ulepszanie” kwalifikowanego IP nalezy rozumiec jako
ogot prac badawczo-rozwojowych podatnika, skutkujacych
poszerzeniem zakresu funkcjonalnego albo uzytecznosci
kwalifikowanego IP, co moze dalej skutkowaé¢, miedzy innymi,
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mozliwoscig  wdrozenia lub znalezienia nowych zastosowan
dla kwalifikowanego IP®!,

Z punktu widzenia dziatan Instytutu w obrebie wytworzenia
ostatecznego IP szczegdlne znaczenie majg ponoszone koszty tj.:

e wynagrodzenie oséb bezposrednio zaangazowanych w prace B+R;

e nabycie materiatow i surowcéw wykorzystywanych w pracach B+R;

e zakup specjalistycznej aparatury badawczej;

e odptatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej;

e odpisy amortyzacyjne srodkdéw trwatych oraz wartosci niematerialnych
i prawnych;

e koszty zwigzane z nabyciem wynikéw prac badawczo-rozwojowych
zwigzanych z prawem wiasnosci intelektualnej. w szczegdlnosci
ekspertyz, analiz, opracowan, opinii i ustug;

e koszty uzyskania i utrzymania patentu;

e przygotowania dokumentacji i dokonania zgtoszenia;

e prowadzenia postepowania w sprawie udzielania patentu przez UPRP;

e prowadzenia postepowania spornego w sprawie udzielonego prawa
patentu przez UPRP;

e inne koszty (np. optaty okresowe, optaty za odnowienie, ttumaczenia).

Do kwalifikacji kosztéw wytworzenia IP ustawy podatkowe nie zaliczajq
kosztow, ktore nie sg bezposrednio zwigzane z kwalifikowanym IP,
w szczegdblnosci odsetek, optat finansowych oraz kosztdw zwigzanych
z nieruchomosciami. Kosztami nieujetymi bedq na przyktad: koszty
utrzymania nieruchomosci, w ktérej prowadzona jest dziatalnosé
badawczo-rozwojowa zmierzajgca do wytworzenia kwalifikowanego IP,
czy tez odsetki od kredytu zaciggnietego na zakup tej nieruchomosci.

Z punktu widzenia Instytutu i prawidtowo prowadzonej polityki
rachunkowosci nalezy w zapisach ksiegowych Instytutu:

1. Wyodrebni¢ kazde kwalifikowane prawo witasnosci intelektualnej
w prowadzonej ewidencji rachunkowej;

2. Prowadzi¢ ewidencje rachunkowg w sposdéb zapewniajacy ustalenie
przychodéw,  kosztow  uzyskania  przychodéw i  dochodu,

61 Zob. Objasnienia podatkowe dot. preferencyjnego opodatkowania dochodéw
wytwarzanych przez prawa wtasnosci intelektualnej — IP BOX, Ministerstwo
Finanséw; www.gov.pl, (odczyt:30.12.2021).
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przypadajacych na kazde kwalifikowane prawo  witasnosci
intelektualnej;

3. Wyodrebni¢ koszty przypadajace na kazde kwalifikowane prawo
witasnosci  intelektualnej, w sposdéb zapewniajacy okreslenie
kwalifikowanego dochodu;

4. Dokonywac zapisow w prowadzonej ewidencji rachunkowej w sposob
zapewniajacy ustalenie tacznego dochodu z kwalifikowanych praw
wiasnosci intelektualnej — gdy podatnik wykorzystuje wiecej niz jedno
kwalifikowane prawo wtasnosci intelektualnej - gdy nie jest mozliwe
spetnienie warunkow, o ktédrych mowa w pkt 2 i 3;

5. Dokonywac zapiséw w prowadzonej ewidencji rachunkowej w sposob
zapewniajacy ustalenie dochodu z kwalifikowanych praw wtasnosci
intelektualnej w odniesieniu do tego produktu Ilub tej ustugi
albo do tych produktow lub tych ustug - gdy podatnik wykorzystuje
jedno lub wiecej praw wtasnosci intelektualnej w produkcie lub ustudze,
a w prowadzonej ewidencji rachunkowej nie jest mozliwe spetnienie
warunkow 2-4.

2.6.3.4. Komercjalizacja rozwigzania
i wykorzystanie infrastruktury w Swietle
niedozwolonej pomocy publicznej

Z punktu widzenia wykorzystania zasobow technicznych Instytutu
w procesie komercjalizacji projektéw B+R moze pojawi¢ sie kwestia
niedozwolonej pomocy publicznej.

W tym wypadku nalezy odwota¢ sie do przepisow regulujgcych
te zagadnienia w zakresie pomocy publicznej. Zgodnie z art. 2 pkt 83
rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014% okreslono definicje
dotyczace pomocy na dziatalno$¢ badawcza, rozwojowg i innowacyjng.
Uznano, ze ,organizacja prowadzaca badania i upowszechniajgca
wiedze” to podmiot (jak np. uniwersytet lub instytut badawczy, agencja
zajmujgca sie transferem technologii, posrednik w dziedzinie innowacji,
fizyczny lub wirtualny podmiot prowadzacy wspodtprace w dziedzinie
badan i rozwoju) niezaleznie od jego statusu prawnego (ustanowionego

62 Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznajace niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 187, str. 1
z pézn. zm.).
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na mocy prawa publicznego lub prywatnego) lub sposobu finansowania,
ktérego podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badan
podstawowych, badan przemystowych Iub eksperymentalnych
prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szerokg skale wynikow
takich dziatan poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy.
W przypadkach, gdy tego rodzaju jednostka prowadzi réwniez
dziatalnos¢ gospodarczg finansowanie, koszty i dochody zwigzane
z tq dziatalnoscig gospodarczg nalezy rozliczac oddzielnie.
Przedsiebiorstwa mogace wywiera¢ decydujacy wptyw na taki podmiot
w charakterze, na przyktad, jego udziatowcéw/akcjonariuszy czy
cztonkdw nie mogq miec preferencyjnego dostepu do uzyskanych przez
niego wynikéw.

Zakwalifikowanie dziatalnosci instytutu badawczego do dziatalnosci
gospodarczej ma kluczowe znaczenie dla rozstrzygniecia
czy finansowanie publiczne jego dziatalnosci stanowi pomoc publiczna.
Zgodnie z art. 28 USBL instytuty mogg prowadzi¢ dziatalnosc
gospodarczg pod warunkiem, ze nie jest ona finansowana ze $rodkéw
pochodzacych z budzetu panstwa.

Zgodnie z motywem 49 niniejszego rozporzadzenia unijnego
infrastruktury badawcze moggq stuzy¢é do prowadzenia zaréwno
dziatalnosci gospodarczej, jak i niegospodarczej. W celu unikniecia
przyznawania pomocy panstwa na dziatalno$¢ gospodarcza poprzez
finansowanie dziatalnosci niegospodarczej ze $rodkédw publicznych,
koszty i finansowanie dziatalnosSci gospodarczej i niegospodarczej
powinny by¢ wyraznie oddzielone. W przypadku gdy infrastrukture
wykorzystuje sie do prowadzenia zaréwno dziatalnosci gospodarczej,
jak i niegospodarczej, finansowanie ze srodkéw publicznych kosztéw
zwigzanych z dziatalnoscig niegospodarcza tej infrastruktury nie stanowi
pomocy panstwa. Zasadami pomocy panstwa obejmuje sie tylko
te srodki publiczne, ktdére powigzane sq z dziatalnoscig gospodarcza.
W celu zapewnienia zgodnosci z progami powodujacymi obowigzek
zgtoszenia i maksymalnymi poziomami intensywnosci pomocy nalezy
uwzglednia¢ jedynie dziatalno$¢ gospodarczg. Jesli infrastruktura stuzy
niemal wytacznie do prowadzenia dziatalnosci niegospodarczej,
jej finansowanie moze w catosci wykraczaé poza zakres zasad pomocy
panstwa, pod warunkiem, ze jej gospodarcze wykorzystanie zachowa
czysto pomocniczy charakter, tj. dziatalnosci o ograniczonym zakresie,
bezposrednio zwigzanej z funkcjonowaniem infrastruktury i koniecznej
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do jej funkcjonowania lub nieodtacznie zwigzanej z jej gtownym
przeznaczeniem niegospodarczym. Nalezy uznaé¢, ze taka sytuacja
zachodzi, jesli dziatalno$¢ gospodarcza pochtania takie same naktady
(takie jak materiaty, sprzet, sita robocza i majatek trwaty)
jak dziatalno$¢ niegospodarcza, a wydajnos¢ przewidziana corocznie
na takg dziatalno$¢ gospodarczg nie przekracza 20% catkowitej rocznej
wydajnosci infrastruktury badawczej.

W przypadku prowadzenia dziatalnosci gospodarczej o charakterze
pomocniczym, istotna jest biezaca weryfikacja, czy zasoby
przeznaczane rocznie na dziatalno$¢ gospodarczg nie przekraczajg 20%
catkowitych rocznych zasobdéw Instytutu Sieci. Monitorowania
nie mozna okresla¢ przez skale przychoddéw, a poprzez mechanizmy
estymacji w oparciu o zaangazowania czasu pracy pracownikow przy
projektach lub klucze alokacji wykorzystania infrastruktury badawczo-
rozwojowej oraz amortyzacje srodkdw trwatych i zaliczenia wtasciwej
czesci kosztéw do dziatalnosci gospodarczej.

Do takich wyznacznikdbw i miernikdow ustalenia  proporcji
wykorzystywania Srodkéw trwatych/wartosci niematerialnych
i prawnych do dziatalnosci gospodarczej Instytutu nalezg np.

e czas pracy maszyny w zwigzku z dziatalnoscig badawczo-rozwojowg
Instytutu w danym okresie rozliczeniowym;

e czas pracy pracownikdw wykorzystujacych dane aktywa w zwigzku
z dziatalnoscia badawczo-rozwojowa Instytutu w danym okresie
rozliczeniowym;

e liczba licencji na wykorzystywanie danej wartosci niematerialnej
i prawnej przypisanej do dziatalnosci badawczo-rozwojowej.

Dopuszczalne sg réwniez inne metody ustalenia proporcji
wykorzystywania srodkow trwatych/wartosci niematerialnych
i prawnych i miernikdw wykorzystania do dziatalnosci gospodarczej
Instytutu, o ile bedg racjonalne i pozwolg na precyzyjne okreslenie,
w jakim zakresie aktywa stuzg dziatalnosci gospodarczej. Jezeli na dang
infrastrukture instytut-beneficjent otrzymuje wsparcie publiczne
rowniez powinien rozpozna¢ wielkos¢ intensywnosci i skale
dodatkowego finansowania.
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Pamieta¢ nalezy, ze dla celow dowodowych w wiekszosci przypadku
konieczne bedzie sporzadzenie odpowiedniej ewidencji (np. w formie
rejestru czasu wykorzystania maszyny).

2.6.3.5. Wycena wtasnosci intelektualnej

Wycena wtasnosci intelektualnej przeprowadzana przez podmiot
zewnetrzny

Wartosc¢ sktadnikow majatku, do ktérych zalicza sie aktywa materialne
i wartosci niematerialne i prawne uzalezniona jest od aktualnej sytuacji
gospodarczej. Mechanizm komercjalizacji kapitatu intelektualnego
bedgcego innowacjg na rynku sprawia, ze potencjat komercyjny jest
bardzo trudny do oszacowania. Poniewaz wycena wifasnosci
intelektualnej to nadal dziedzina odznaczajgca sie duzg specyfika,
a przede wszystkim wymagajqca eksperckiej wiedzy i praktycznego
doswiadczenia. Dlatego tez powinna dostarczaé¢ wiarygodnej i rzetelnej
informacji o przedmiocie wyceny. Wspdtpraca w tym zakresie
z podmiotem zewnetrznym daje pewnos$¢ i gwarancje uzyskania
rzetelnie przeprowadzonej wyceny IP w oparciu m.in. o niezalezng
ocene prognoz finansowych oraz wybdr najbardziej optymalnej metody
wyceny uwzgledniajacej specyfike jednostki i branzy.

Identyfikacja i weryfikacja przestanek zlecenia wyceny zewnetrznej jest
objeta odpowiednig procedurg

Biorgc pod uwage wszelkie przestanki wiarygodnego przeprowadzenia
procesu wyceny aktywdéw niematerialnych wskazane jest wprowadzenie
zasad systematyzujacych zlecenie wyceny IP wyspecjalizowanemu
podmiotowi zewnetrznemu. Procedura powinna zawiera¢ elementy
i czynniki jakimi kieruje sie jednostka podejmujac decyzje o wyborze
zlecenia wyceny zewnetrznej. Kwestie umozliwiajqce identyfikacje
i wybdr ekspertéow zewnetrznych powinny opierac sie na:

e kwalifikacjach zawodowych w obszarze wyceny, w zakresie
rachunkowosci i ekonomii,

e doswiadczeniu w wycenie wtasnosci intelektualnej,

e dysponowaniu rozeznaniem wtasciwego rynku,

e posiadaniu dostepu do odpowiednich danych poréwnawczych,
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e w przypadku koniecznosci dostep do wykwalifikowanego zespotu
stanowigcego wsparcie merytoryczne w przeprowadzeniu wyceny.

Wycena IP przeprowadzana przez pracownika instytutu tukasiewicza

Wycena wiasnosci intelektualnej to trudny i ztozony proces. Obszar,
jaki stanowi baze danych umozliwiajagcych dokonanie analizy celu
i przedmiotu komercjalizacji, a nastepnie wyceny obejmuje zaréwno
aspekty ekonomiczne w tym prognozowane przysztych korzysci
jak réwniez znajomos$¢ rynku zajmujacego sie innowacyjnymi
technologiami, okreslenie ryzyka oraz dokonanie szacowania wartosci
komercyjnej w oparciu o najbardziej efektywne metody wyceny®3.
Istotne jest zatem, aby po podjeciu decyzji o komercjalizacji
posiadanych skfadnikdw aktywdéw niematerialnych jednostka dokonata
oceny zasobow jakimi dysponuje w obszarze posianych danych,
wiedzy i kompetencji pracownikéw. Proces ten powinien by¢ budowany
w oparciu o specjalistdw majacych doswiadczenie w budowaniu strategii
zabezpieczenia praw wtasnosci, w negocjowaniu i monitorowaniu umow,
specjalistdw z obszaru prawo-organizacyjnego i doradztwa w zakresie
IP%, Celowe jest stworzenie wewnetrznych regulacji normujacych
przeprowadzanie procesu wyceny IP w tym przez pracownikow instytutu
tukasiewicza.

Pracownik instytutu tukasiewicza posiada odpowiednie doswiadczenie
i kompetencje w zakresie wyceny IP

W celu dokonania wyceny IP przez pracownika jednostki konieczne
jest posiadanie przez niego specjalistycznej wiedzy, kompetencji
i doswiadczenia. Te czynniki istotne sg z punktu widzenia:

e znajomosci rynku i przeprowadzenia analizy danych rynkowych,

e oOpracowania zatozen i wyboru najbardziej optymalnych dziatan
umozliwiajacych opracowanie informacji o wartosci przedmiotu
wyceny,

e zebrania danych historycznych w obszarze przychodéw i kosztéw oraz
przygotowania dokumentacji potrzebnej do prawidtowego
przeprowadzenia procesu wyceny i komercjalizacji w tym biznesplanu,

63 Zob. ZiF 2017_03 .indb (researchgate.net), (odczyt:30.12.2021).
64 Zob. PROCEDURA ZARZADZANIA WEASNOSCIA INTELEKTUALNA
(uwb.edu.pl), (odczyt:30.12.2021).
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e wyboru odpowiedniej metody i przygotowania wyceny.

Przyjeta metoda wyceny IP

Wybdr odpowiedniej metody w oparciu o ustalenie celu i przedmiotu
wyceny to najistotniejsze ogniwo w catym procesie szacowania
rzeczywistej wartosci rynkowej IP. Nalezy przeprowadzi¢ analize
najefektywniejszych metod, do ktorych zalicza sie®>:

1) metody kosztowe, majq charakter szacunkowy. Opierajg sie
na oszacowaniu kosztéw poniesionych na wytworzenie witasnosci
intelektualnej oraz na jej ochrone. W tej metodzie istotne jest
okreslenie  poziomu uzytecznosci  wycenianych  skfadnikow
niematerialnych biorgc pod uwage skale zuzycia fizycznego,
ekonomicznego czy technologicznego a takze biezacq
funkcjonalnos$¢. Metody kosztowe dzielimy na metody oparte o koszt
historyczny, otworzenia i zastgpienia®®:

o metoda kosztu historycznego polega na okresleniu kosztéw
poniesionych na wytworzenie IP,

o metoda kosztu odtworzenia opiera sie na szacowaniu kosztu
wytworzenia przedmiotu wyceny w poréownywalnych warunkach
ekonomicznych i technologicznych oraz w  warunkach
wystepujacych w danym miejscu i czasie,

o w metodzie kosztu zastgpienia wycena opiera sie na kosztach
poniesionych na odtworzenie funkcjonalnosci lub uzytecznosci
sktadnikéw niematerialnych 0 podobnych parametrach
i wiasciwosciach wykorzystujac najbardziej efektywne materiaty
i technologie;

2) metody dochodowe opieraja sie na prognozowaniu. W tych metodach
warto$¢  przedmiotu wyceny szacowana jest w oparciu
o przewidywane korzysci ekonomiczne oraz czas potrzebny
na wygenerowanie planowanych korzysci®”. Wyszczegdlnia sie trzy
etapy wyceny:

e 0Szacowanie strumienia prognozowanych korzysci
ekonomicznych i okreslenie czasu zycia IP,

65 Zob. Microsoft PowerPoint - Marek Panfil, Wycena IP.ppt [tryb
zgodno\234ci], (odczyt: 30.12.2021).

66 Zob. Wycena metodq kosztowg Twojego przedsiebiorstwa | Bizfit.pl, (odczyt
30.12.2021).

67 Zob. Microsoft PowerPoint - Marek Panfil, Wycena IP.ppt [tryb zgodno\234ci,
(odczyt: 30.12.2021).
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e kalkulacja stopy dyskontowej w celu uaktualnienia przysztych
dochoddw,

e zdyskontowanie i zsumowanie szacowanych korzysci
ekonomicznych®8,

Do metod dochodowych zalicza sie:

1) metode zwolnienia z optat licencyjnych polegajacq na analizie
porownywalnych transakcji i okresleniu wysokosci optaty licencyjnej
w oparciu o historyczne dane rynkowe,

2) metode nadwyzki zysku operacyjnego to oszacowanie
dodatkowych przeptywdéw pienieznych generowanych w zwigzku
z uzytkowaniem danego sktadnika,

3) metode nadwyzki przeptywéw pienieznych stanowigca
pofgczenie podejscia rynkowego z podejsciem dochodowym.

Metoda rynkowa to szacowanie wartosci aktywdéw niematerialnych
w oparciu o0 przeprowadzone analizy transakcji rynkowych,
gdzie przedmiotem obrotu byty podobne aktywa. W tej metodzie nalezy
bra¢c pod uwage takie czynniki jak branza, zyskownos¢,
zakres i przedmiot transakcji, rynek docelowy, ochrona prawna.

Uwarunkowanie wptywajgce na wybor konkretnej metody wyceny IP

Decydujac o wyborze metody wyceny IP nalezy kierowac sie zaréwno
czynnikami  ekonomicznymi, potrzebami rynku, przedmiotem
dziatalnosci, celem wyceny jak i poziomem wystgpienia ewentualnego
ryzyka. Jest to proces oparty o wiele zatozen i decyzji. Wybdér metody
wyceny zalezy od:

. celu jaki zostat okresSlony przed jednostke zlecajaca wycene
np. optata licencyjna, umowa sprzedazy czy wniesienie jako aport
do spotki praw wiasnosci intelektualnej. Wskazuje na koniecznos$c
wykorzystania odpowiedniego rodzaju zmiennych i zatozen
do wyceny,

o przedmiotu dziatalnosci i wyceny, jest to czynnik wskazujacy jak
wazne jest bazowanie na okreslonym modelu dziatalnosci oraz
posiadanych sktadnikach niematerialnych,

68 Zob. Prezentacja programu PowerPoint (marekpanfil.com), (odczyt:
30.12.2021).
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. dostepnosci i posiadanych danych, ktére dajg mozliwos¢ korzystania
przy wycenie z szerszego zakresu dostepnych metod wyceny,

o zdarzenia lub procesu gospodarczego dla ktérego wycena jest
przygotowywana.

2.6.3.6. Ulgi i mechanizmy podatkowe

Sprawdzono i przeanalizowano dostepne ulgi i mechanizmy podatkowe
polegajace na zastosowaniu preferencyjnej stawki opodatkowania
dla wybranych kategorii dochodéw osiggnietych z praw witasnosci
lub korzystanie z odliczen kosztow kwalifikowanych uzyskiwanych
na dziatalnosci badawczo-rozwojowej.

Przedsiebiorcy, ktérzy rozliczaja podatek w Polsce i zarabiajg
na wiasnosci intelektualnej moga skorzysta¢ z mechanizmu IP Box,
ktéry polega na zastosowaniu preferencyjnej stawki opodatkowania
dla wybranych kategorii dochodéw osiggnietych z tzw. kwalifikowanych
praw witasnosci stanowigcych zamkniety katalog, ktéry zawiera m.in.
patent, wzdér przemystowy, autorskie prawo do programu
komputerowego. Oznacza to, ze aby skorzysta¢ z mechanizmu muszg
byc¢ spetnione okreslone warunki.

Nalezy osiggac dochody z jednej z ponizszych kategorii:

o z opftat lub naleznosci wynikajacych z umowy licencyjnej,
ktéra dotyczy kwalifikowanego prawa wtasnosci intelektualnej,

o ze sprzedazy kwalifikowanego prawa wiasnosci intelektualnej,

o z kwalifikowanego prawa witasnosci intelektualnej uwzglednionego
w cenie sprzedazy produktu lub ustugi,

o z odszkodowania za naruszenie praw wynikajacych
z kwalifikowanego prawa witasnosci intelektualnej, jezeli zostato
uzyskane w postepowaniu spornym, w tym postepowaniu sgdowym
albo arbitrazu.

IP Box jako ulga dochodowa wymaga od jednostki prowadzenia
dziatalnosci badawczo-rozwojowej w ramach, ktérej zostang
wytworzone, ulepszone lub rozwiniete kwalifikowane prawa witasnosci
intelektualnej.
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Ulga na dziatalno$¢ badawczo-rozwojowg to mechanizm polegajacy
na odliczaniu od podstawy opodatkowania kosztow poniesionych
na dziatalno$¢ i zaliczonych juz predzej do kosztéw uzyskania
przychodoéw, czyli kosztéw kwalifikowanych. Jednak kwota odliczenia
nie moze w roku podatkowym przekraczaé¢ kwoty dochodu uzyskanego
z przychoddéw innych niz przychody z zyskéow kapitatowych. Uzyskanie
ulgi uzaleznione jest od koniecznosci prowadzenia dziatalnosci twérczej.

Ulga B+R dotyczy dziatan:

. modyfikacji sktadu produktu,

o opracowania nowych receptur i specyfikacji procesu produkcji,

o ulepszenia istniejacej linii produkcyjnej, ktéra pozwoli na redukcje
kosztéw wytworzenia, poprawe ergonomii pracy oraz redukcje sztuk
wadliwych,

o zmniejszenia oddziatywania na sSrodowisko poprzez zastosowanie
alternatywnych materiatow,

. badan materiatow pod katem tworzenia nowych produktow,

o opracowania i stworzenia dla klienta produktu o specyficznych
parametrach, o ile realizacja takiego zamédwienia wymaga
opracowania nowych lub usprawnienia istniejgcych rozwigzan,

o znaczacego zmniejszenie odpadow dzieki zmianom procesu
wytwarzania,

o rozszerzenia zakresu oferowanych ustug, np. poprzez opracowanie
rozwigzan i procesdOw pozwalajacych na realizacje ustug
czy zamowien online,

o badan nad spadkiem mocy i rozpraszaniem ciepta w uktadach
elektronicznych przy optymalizacji funkcjonowania uktadu,

o opracowania nowych zastosowan istniejgcych lekdéw, urzadzen,

. opracowania modeli matematycznych do symulowania proceséw
zarzadzania aktywami i waznosci modelu testowania wstecznego
na podstawie referencyjnych stop zwrotu,

. projektowania opakowania pod katem zmniejszenia wagi lub kosztu
czy tez zwiekszenia wytrzymatosci albo odpornosci,

o projektowania i wdrazanie prefabrykatéw betonowych,

. integracji ztozonych procesdéw wytwarzania w jeden catkowicie
zautomatyzowany proces,
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o projektowania oprogramowania celem zautomatyzowania
recznego procesu z wykorzystaniem ztozonego modelowania
matematycznego i technik algorytmowych®°.

Wykorzystano dostepne ulgi i mechanizmy podatkowe

Korzystanie z ulgi IP Box powoduje, ze dochody osiggane ze sprzedazy
wytworzonych badz ulepszonych tzw. ,kwalifikowanych praw wtasnosci
intelektualnej” podlegajq opodatkowaniu preferencyjng stawkag
wynoszacq 5%. Wykorzystanie tego mechanizmu stuzy zwiekszeniu
zatrudnienia w sektorze badan i rozwoju, napedza inwestycje w badania
i rozwdj firm, wzrostowi zgtoszen patentowych i wydawanych patentoéw,
a takze wptywa na swiadomos¢ przedsiebiorstw o zrédle dochodu jakim
sq prawa IP.

Ulga na dziatalnos¢ badawczo-rozwojowg to doskonate narzedzie
podatkowe wspierajgce innowacyjng dziatalno$¢ przedsiebiorcow.
Umozliwia ona jednostce korzystanie z odliczenia 100% kosztow
kwalifikowanych, a centra badawczo-rozwojowe majg mozliwos¢
odliczenia 150%. Realizujgc projekty dofinansowywane z rdznych
funduszy zalicza sie do ulgi czes¢ kosztow B+R odpowiadajacq
w projekcie wktadowi wtasnemu. Mozliwe jest to dzieki temu, Zze ulga
nie jest rozpatrywana jako forma pomocy publicznej”°.

Ulga pomniejsza dochdd w konsekwencji czego ptacony jest nizszy
podatek dochodowy. Mozliwos¢ obnizenie opodatkowania z pewnoscig
jest motywatorem do rozpoczecia Ilub zwiekszenia dziatalnosci
innowacyjnej.

Ewidencja ksiegowa kosztow prowadzona jest pod katem zastosowania
odpowiedniej ulgi lub mechanizmu podatkowego

Podatnicy korzystajacy =z ulgi Ilub mechanizmu podatkowego
zobowigzani s do odpowiedniego dokumentowania wszystkich
realizowanych projektdw oraz prawidtowego ewidencjonowania kosztéw

69 Zob. Ulga B+R w 2021 roku. Niezbednik przedsiebiorcy - Ayming Poland,
(odczyt: 30.12.2021). )

70 Zob. Ulga podatkowa na B+R. Mechanizm wsparcia innowacji w MSP w 2018
r. - PARP - Centrum Rozwoju MSP, (odczyt: 31.12.2021).
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oraz przychoddw zwigzanych z kwalifikowanymi prawami wtasnosci
intelektualnej.

Ewidencja ksiegowa w oparciu o plan kont przyjety w danej jednostce
powinna umozliwia¢ wyodrebnienie kosztéw dziatalnosci badawczo-
rozwojowej w prowadzonej ewidencji i ujmowanie ich w ksiegach
rachunkowych w strukturze analitycznej co najmniej w podziale
na koszty rodzajowe, komorki organizacyjne i wskazanie konkretnego
zlecenia/projektu/pracy. Ewidencja powinna by¢ prowadzona
systematycznie i na biezgco. Taka forma ewidencji kosztow pozwoli
na jednoznaczne okreslenie wysokosci i rodzaju poniesionych kosztow.
W przypadku skorzystania z ulgi B+R konieczne jest ponoszenie
kosztéw zgodnie z katalogiem kosztow kwalifikowanych wynikajgcym
z art. 26e PIT oraz z art. 18d CIT. Koszty mozliwe do rozliczenia
w ramach ulgi to:

e koszty pracy,
e zakup materiatéw i surowcow,
e ekspertyzy, opinie, ustugi doradcze, badania naukowe nabyte
od jednostki naukowej,
e specjalistyczny sprzet wykorzystywany bezposrednio do dziatalnosci
B+R,
e amortyzacja srodkéw trwatych i wartosci niematerialnych i prawnych,
e nabycie ustug dotyczacych wykorzystania aparatury naukowo-
badawczej,
e odptatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,
e koszty uzyskania i utrzymania patentu, ochrony wzoru uzytkowego
i przemystowego.
e Dodatkowo podatnik musi spetni¢ warunki tj.:
o poniesione koszty muszg dotyczy¢ dziatalnosci badawczo-
rozwojowej,
o koszty te musza stanowi¢ koszty uzyskania przychodéw
w rozumieniu ustawy CIT Ilub PIT i zostaty uprzednio
zaliczone do kosztéw uzyskania przychodu wedtug zasad
ogdélinych wynikajacych z prawa podatkowego,
o koszty muszg miesci¢ sie w zamknietym katalogu kosztéw
uzyskania przychodéw,
o W zeznaniu rocznym podatnik musi wykaza¢ koszty
kwalifikowane, ktore podlegajgq odliczeniu,
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o kwota odliczonych kosztéw kwalifikowanych nie moze
przekraczac¢ ustawowo okreslonych limitow,

o koszty kwalifikowane nie zostaty podatnikowi zwrdcone
w zadnej innej formie np. poprzez dotacje.

Korzystanie z ulgi IP Box warunkujg koszty faktycznie poniesione
zgodnie z art. 30ca ust. 4 PIT oraz z art. 24d ust. 4 CIT. Chodzi m.in.
o koszty prowadzonej bezposrednio przez podatnika dziatalnosc
badawczo-rozwojowg dotyczacej kwalifikowanego prawa wiasnosci
intelektualnej, nabycie wynikéw prac B+R. Do kosztdw stanowigcych
baze obliczenia wysokosci dochodu z kwalifikowanego prawa witasnosci
intelektualnej nie zalicza sie odsetek, optat finansowych i kosztéw
dotyczacych nieruchomosci. W przypadku osiggania dochodu z kilku
praw nalezy prowadzi¢ odrebng ewidencje dla kazdego z nich.

2.6.3.7. Wiasnos¢ intelektualna jako przedmiot
aportu

Dane prawo/dobro posiada zdolnos¢ aportowg

W przypadku modelu komercjalizacji polegajacego na obejmowaniu
udziatéw w spodtce z o.o0. nalezy zweryfikowa¢ czy dane prawo (IP)
wnoszone jako aport posiada zdolno$¢ aportowg. Zgodnie
z wypracowanymi kryteriami przedmiot wkfadu niepienieznego
w postaci prawa na dobrach niematerialnych, aby posiadat zdolnosc¢
aportowg, musi spetnia¢ nastepujace warunki:

e stanowi¢ rzecz lub prawo dopuszczone do obrotu prawnego -
przeniesienie prawa lub rzeczy na spoétke jest mozliwe tylko poprzez
obrét prawny;

e wykazywa¢ zdolno$¢ Dbilansowg czyli mozliwos¢ oznaczenia,
wycenienia wktadu i umieszczenia go w bilansie spoétki jako aktywa,

e by¢ zbywalny rozumiany jako mozliwe do wydzielenia z majatku
wspdlnika, z mozliwoscig jego dalszej odsprzedazy;

e byc przydatny i faktycznie dostepny dla spétki;

e miec wartosc likwidacyjng, rozumiang jako mozliwos¢ wejscia do masy
likwidacyjnej lub upadtosciowej spotki.

Sposdb wnoszenia praw witasnosci intelektualnej do spofki
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Istotnym aspektem jest zbadanie sposobu wnoszenia praw witasnosci
intelektualnej do spétki w modelu komercjalizacji polegajacym
na obejmowaniu udziatéw w spdice z o.o.

Regulacje odnosnie spotek osobowych i spétek z ograniczong
odpowiedzialnoscia wymagajq sformalizowanego sposobu oceny
prawidtowosci wnoszenia aportu, podobnie jak wystepujacy
w przypadku spotki akcyjnej.

Przy powstaniu spotki podstawowym obowigzkiem kazdego wspdlnika
jest wniesienie do niej wktadu. Co wiecej, obowigzek ten nie moze
zosta¢ wytaczony. Umowa spoétki powinna okresla¢ wkitad wnoszony
do niej przez wspodlnika oraz jego wartos¢. Nastepnie zatozyciele
sq obowigzani sporzadzi¢  pisemne  sprawozdanie, w ktorym
przedstawiajg najwazniejsze informacje na temat przedmiotu aportu
oraz podmiotu wnoszacego. Powyzsza kwestia powinna zostac
zweryfikowana w przypadku komercjalizacji prowadzonej przez
podmioty dziatajace w ramach Sieci Badawczej tukasiewicz.

Sporzgdzone sprawozdanie na temat przedmiotu aportu powinno zostaé
poddane badaniu przynajmniej jednego biegtego rewidenta
wyznaczonego w tym celu przez sad rejestrowy witasciwy za wzgledu
na siedzibe spoétki (art. 312 KSH). J. Frackowiak podnosi nastepujacg
kwestie: ~Podejmowane czynnosci wymagajq sprawdzenia,
gdyz dotycza majatku spoéitki przed jej zarejestrowaniem, a mogq miec
wptyw na majatek po rejestracji, zmniejszajac zyski akcjonariuszy”’!.
Biegty rewident ocenia prawdziwos$¢ i rzetelnos¢ sprawozdania przede
wszystkim pod wzgledem wyceny aportu. Wydaje opinie, w ktorej
ocenia metode wyceny wkiadu przyjetg przez zatozycieli (art. 312 KSH).
Ustawa nie narzuca spotce przyjecia konkretnej metody wyceny aportu.
Kwestia wyceny zostata poruszona powyzej w niniejszym raporcie.

Istotny jest termin wniesienia wktadéw w postaci praw majatkowych
do spétki. W spéice z ograniczong odpowiedzialnosSciag wniesienie
wktadodw w catosci, a tym samym pokrycie kapitatu zaktadowego
w catosci, musi nastgpi¢ jeszcze przed zarejestrowaniem spofki
(art. 163 § 2 KSH). Do zgtoszenia spétki dotgcza sie oswiadczenie
wszystkich cztonkédw zarzadu o catkowitym pokryciu kapitatu

71 ]. Frackowiak, [w:] red. K. Kruczalak, Kodeks spdtek handlowych. Komentarz, Warszawa
2001, s. 490.
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zaktadowego (art. 167 § 1 pkt 2 KSH). Majac na uwadze, ze przedmiot
wktadu niepienieznego i osoba wnoszgca wktad muszg by¢ doktadnie
oznaczone w umowie spotki, w przypadku niewniesienia przez wspodlnika
tegoz wkiadu do zarejestrowania spotki konieczna jest zmiana umowy
jej dotyczaca, tak aby nie narazi¢ cztonkdw zarzadu na poniesienie
odpowiedzialnosci wobec jej wierzycieli na postawie art. 291 KSH.

2.6.3.8. Podatki

Aport podlega opodatkowaniu podatkiem od towardw i ustug

Aport, czyli wktad niepieniezny do spoétki w postaci IP podlega podatkowi
od towardw i ustug (VAT). Podatek musi zaptaci¢ wnoszacy aport. Jest
to kwestia wymagajaca kazdorazowego uwzgledniania w opracowaniu
biznesplanu w przyjetym modelu komercjalizacji.

Whiesienie aportu do spotki podlega podatkowi od 0oséb prawnych

Podmioty posiadajace osobowos$é prawng, a takimi sg instytuty Sieci
Badawczej ktukasiewicz oraz Centrum tukasiewicz, ktére wnoszg
do spotki kapitatowej aport w postaci innej niz przedsiebiorstwo lub jego
zorganizowana czesé, uzyskujg z tego tytutu przychdd podatkowy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 CIT, w przypadku wniesienia do spofki
wktadu niepienieznego w innej postaci niz przedsiebiorstwo lub jego
zorganizowana czes$¢, do przychodéw zalicza sie wartos¢ wkiadu
okreslong w umowie spéitki. Jezeli jednak wartos$¢ ta jest nizsza
od wartosci rynkowej tego wktadu albo warto$¢ wktadu nie zostata
okreslona w umowie, przychodem jest wartos¢ rynkowa takiego wktadu
okresSlona na dzien przeniesienia wtasnosci przedmiotu wkiadu
niepienieznego. Regulacje zawarte w art. 14 wust. 2 CIT stosuje
sie odpowiednio. Oznacza to, ze wartos¢ rynkowg przedmiotu aportu
okre$la sie na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie
rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku,
z uwzglednieniem w szczegodlnosci ich stanu i stopnia zuzycia oraz czasu
i miejsca odptatnego zbycia.

Aspekt ten ma rowniez wptyw na prognozowane przychody i koszty
instytutu tukasiewicza w kontekscie prowadzonej komercjalizacji.
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W Swietle art. 12 ust. 1b CIT przychdd podatkowy z tytutu wniesienia
wktadu niepienieznego do spotki powstaje w dniu:

. zarejestrowania spotki albo,
o wpisu do rejestru podwyzszenia kapitatu zaktadowego spotki.

Koszty uzyskania przychodéw z tytutu objecia udziatdw w zamian
Za aport

W przypadku objecia udziatdw w spodice kapitatowej w zamian za wkitad
niepieniezny (aport) w innej postaci niz przedsiebiorstwo lub jego
zorganizowana czes$¢, na dzien objecia tych udziatdow, ustala sie koszt
uzyskania przychodu. W sSwietle art. 15 ust. 1j CIT, w przypadku
gdy przedmiotem aportu jest warto$¢ niematerialna i prawna koszt ten
ustalany jest w wysokosci wartosci poczatkowej przedmiotu wktadu,
zaktualizowanej zgodnie z odrebnymi przepisami, pomniejszonej
o sume dokonanych przed wniesieniem tego wktadu odpiséw
amortyzacyjnych.

Ponadto - zgodnie z art. 15 ust. 1o CIT - jezeli podatnik w zwigzku
z obejmowaniem udziatéw w zamian za wktad niepieniezny poniost
wydatki zwigzane z objeciem tych udziatéw, to wydatki te powiekszajq
koszty uzyskania przychoddéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1j CIT.

Dochéd z tytutu aportu

Dla wspélnika wnoszacego aport do spétki kapitatowej, bedacego osobg
prawng, przychod z tytutu objecia udziatdw w spotce oraz koszty
ich uzyskania sg przychodami (kosztami) z dziatalnosci gospodarczej.

Otrzymanie aportu przez spoétke nie powoduje powstania przychodu
podatkowego. W mys$l art. 12 ust. 4 pkt4 CIT, do przychodéw
nie zalicza sie m.in. przychodéw otrzymanych na utworzenie
lub powiekszenie kapitatu zaktadowego.

Jesli przedmiotem aportu sg S$rodki trwate, to otrzymujacy ustala
ich wartos¢ poczatkowg zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4 CIT. Przepis ten
stanowi, ze za warto$¢ poczatkowg sSrodkéw trwatych oraz wartosci
niematerialnych i prawnych w razie nabycia w postaci wktadu
niepienieznego (aportu) wniesionego do spétki, uwaza sie ustalong
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przez podatnika na dzien wniesienia wktadu warto$¢ poszczegdlinych
srodkow trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, nie wyzszg
jednak od ich wartosci rynkowej.

Powyzsze zagadnienia nalezy rozpatrywa¢ w kontekscie rachunku
zyskow i strat z tego rodzaju dziatalnosci w poszczegdlnych podmiotach
Sieci Badawczej tukasiewicz. W trakcie prowadzonego audytu nalezy
podda¢ je weryfikacji w opisanym zakresie.

2.7. Zwalidowane metodyki audytu

Po przeprowadzeniu walidacji metody audytdw wtasnosci intelektualnej
przygotowano zwalidowang kompleksowga metodyke prowadzenia
audytéw w oparciu o informacje uzyskane od odbiorcow audytéw
oraz os6b prowadzacych audyty. Zwalidowana metodyka audytu
stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszego raportu. Informacje uzyskane
w wyniku przeprowadzenia audytu byty podstawg do opracowania
wzoru raportu ze zrealizowanej weryfikacji wtasnosci intelektualnej.
Wzdér raportu przedstawiono w Zataczniku nr 3. Ponadto przygotowano
fiszke umozliwiajacq zgtaszanie komercjalizowanych rozwigzan
do weryfikacji witasnosci intelektualnej, ktéra zostata przedstawiona
ponizej w niniejszym raporcie.

2.8. Fiszka do przeprowadzania audytu

W wyniku realizacji projektu i analizie doswiadczen audytoréw i osoéb
audytowanych przygotowano projekt fiszki (zgtoszenia) umozliwiajace
zgtoszenie potrzeby analizy wtasnosci intelektualnej w procesie
komercjalizacji.

Kompleksowe badanie wtasnosci intelektualnej w procesie
komercjalizacji

Masz pomyst na projekt lub jestes w trakcie jego realizacji i czujesz sie
zagubiony w gaszczu przepiséw dotyczacych prawa witasnosci
intelektualnej? Potrzebujesz drogowskazu?

Zgtos sie do nas! Wskazemy Ci droge, abys$ mogt zadbac o swoje prawa
i skomercjalizowa¢ pomyst!



Caty proces wyglada nastepujaco:

Wypetniasz
formularz

Uczestnicyszw
spotkaniu

Przygotowujesz
dokumentacje

Otrzymujesz Otrzymujesz
raport wstepny raport koncowy

wstepnym

* W terminie, ktary o

— dis Cebie dogodny ‘

* Zajmie O to tylko 5 |

Zrob pierwszy krok, wypetnij ponizszy formularz, a my zajmiemy sie
resztq!

W razie jakichkolwiek pytan, pisz na adres (przyktadowy)
ip_drogowskaz@Ilukasiewicz.gov.pl.

Fiszka:

. Imie i nazwisko:

Instytut:

E-mail:

Telefon:

Opis pomystu/projektu:

Poziom TRL: wybor cyfry od 1 do 9
Rozwigzanie bedace przedmiotem komercjalizacji:
wynalazek

znak towarowy

wzor uzytkowy

wzOr przemystowy

baza danych

program komputerowy
know-how

inne, jakie: ....

brak decyzji na tym etapie

8. Powigzany model komercjalizacji:
przeniesienie praw - sprzedaz
licencja

dzierzawa

najem

whniesienie aportu licencji lub praw do spétki
brak decyzji na tym etapie

NOUAWN =
N N N N N NN

NN NN
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9. Twoje oczekiwania wzgledem badania wiasnosci intelektualnej w
procesie komercjalizacji:

10. Klauzula RODO:
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3.

Whnioski z realizacji projektu oraz rekomendacje
dla prowadzacych audyt

W wyniku realizacji projektu zdefiniowano nastepujgce wnioski.

1.

Zwalidowane metodyki audytu wiasnosci intelektualnej dedykowane
do trzech najczesciej prowadzonych form komercjalizacji
w jednostkach tworzacych system szkolnictwa wyzszego pozwalajq
na analize aspektow prawnych, komercjalizacyjnych
oraz finansowych zwigzanych z procesem komercjalizacji.
Wprowadzenie podziatu metodyki ze wzgledu na wybrang forme
prowadzenia komercjalizacji oraz poziom gotowosci technologicznej
przedmiotu komercjalizacji pozwoli na efektywne i elastyczne
stosowanie metodyki w zaleznosci od celu jej zastosowania.
Tak przygotowana metodyka pozwala na weryfikacje stanu
faktycznego i prawnego komercjalizowanych praw
oraz zaproponowanie mozliwych dziatan korygujacych. Z tego
powodu jej rutynowe stosowanie podczas prowadzenia procesow
komercjalizacji pozwoli zminimalizowad ryzyka zZwigzane
z prowadzeniem tego procesu.

Metodyka kompleksowego audytu wraz ze wzorem raportu
z przeprowadzonego audytu oraz fiszkg umozliwiajgcq zgtoszenie
potrzeby audytu stanowig komplementarne narzedzia umozliwiajgce
wdrozenie procesu audytu wiasnosci intelektualnej w organizaciji.

Realizacja projektu pozwolita réwniez na zaproponowanie przebiegu
procesu prowadzenia audytu witasnosci intelektualnej.
Proces prowadzenia audytu witasnosci intelektualnej moze
rozpoczg¢ sie od zgltoszenia potrzeby jego przeprowadzenia
za posrednictwem przygotowanej fiszki. Informacje zawarte w fiszce
pozwolg osobie przeprowadzajacej audyt pozna¢ podstawowe
informacje o przedmiocie i celu audytu. Kolejnym etapem moze byc¢
spotkanie uczestnikdw procesu, podczas ktérego ustalg oczekiwania
odbiorcow audytu oraz wspodlnie przygotujg liste dokumentow
bedacych przedmiotem weryfikacji. Podczas prowadzenia audytu
moze powstac potrzeba ustalenia dodatkowych informacji, wéwczas
audytor nawigzuje kontakt mailowy, telefoniczny,
wideokonferencyjny lub osobisty z uczestnikami tego procesu.
Proces konczy sie, gdy osoba przeprowadzajgca audyt przedstawia
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jego wyniki oraz przesyta uczestnikom procesu raport z wykonania
analizy wtasnosci intelektualnej.

4. Podczas prowadzenia audytéw wtasnosci intelektualnej
obserwowane byty obawy uczestnikdw tego procesu o wynik analizy
oraz mozliwos¢ wyciagniecia konsekwencji wzgledem o0so6b
odpowiedzialnych za prawidtowe przygotowanie procesu
komercjalizacji. Z tego powodu zalecane jest zmienienie nazwy
wskazujgcej na rodzaj dokonywanej analizy ,audyt” na nazwe
niebudzacg negatywnych skojarzen, np. przeglad IP, analiza IP,
badanie IP. W przypadku stosowania terminu ,audyt” nalezy
podkresli¢ prawidtowe znaczenie tego terminu (tj. niezalezna ocena
wskazania obszaréw wymagajacych udoskonalenia w celu unikniecia
negatywnych efektéw W przysztosci) oraz uwypuklié
brak negatywnych konsekwencji dla uczestnikow audytu w
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci.

5. Przygotowano réwniez rekomendacje umozliwiajace efektywniejsze
stosowanie zwalidowanej metodyki audytu wiasnosci intelektualnej
w procesie komercjalizacji. Ponize zawarto rekomendacje dotyczace
dalszego rozwoju tego procesu.

o Przygotowana metodyka moze sta¢ sie obligatoryjnym
elementem prowadzenia procesu komercjalizacji w jednostkach
tworzacych system szkolnictwa wyzszego.

o Nalezy zwracac¢ szczegblng uwage na prawidtowe udostepnianie
dokumentow bedacych przedmiotem audytu. Jako bezpieczna forma
przekazywania danych mozna wskazac¢ poczte stuzbowg (korzystnie:
szyfrowanie przesytanych dokumentéw) oraz stuzbowe dyski sieciowe.
W udostepnianych dokumentach zaleca sie zanonimizowanie danych
dotyczacych wysokosci wynagrodzenia np. cztonkdéw projektu, numeréw
PESEL, dat urodzenia). Dodatkowo osoba przetwarzajgca dokumenty
w ramach prowadzonych audytéw musi posiada¢ upowaznienie do
przetwarzania danych osobowych zawartych w analizowanych
dokumentach i zbieranych podczas realizacji catosci procesu.

o W przypadku prowadzenia audytdw dotyczacych rozwigzan
z zakresu obronnosci i bezpieczenstwa panstwa lub zawierajgcego dane
objete klauzulg tajnosci nalezy dochowac wszelkiej starannosci przy
prowadzeniu tego procesu. W szczegdlnosci nalezy zweryfikowaé, czy



wszyscy uczestnicy tego procesu sa uprawnieni do zapoznania
sie z danymi bedacymi przedmiotem weryfikacji.
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4. Spis zatacznikéw

1. Zatacznik nr 1 do Raportu z realizacji projektu Kompleksowy audyt
wiasnosci intelektualnej w procesie komercjalizacji - szczegdtowa
analiza badan literaturowych.

2. Zatgcznik nr 2 do Raportu z realizacji projektu Kompleksowy audyt
wiasnosci intelektualnej w procesie komercjalizacji - zwalidowana
metodyka audytu wtasnosci intelektualnej.

3. Zatacznik nr 3 do Raportu z realizacji projektu Kompleksowy audyt
wiasnosci intelektualnej w procesie komercjalizacji — wzor raportu
koncowego.
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