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AGENDA

System ochrony wtasnosci intelektualnej w Polsce: prawa
autorskie, prawa witasnosci przemystowej, tajemnica
przedsiebiorstwa

Ocena potencjatu komercyjnego wynikow badan

Zdolnos¢ i czystos¢ patentowa w praktyce

Zarzgdzanie  wtasnoscia  intelektualng w  firmach
i w jednostkach naukowych: réznice proceduralne
Komercjalizacja bezposrednia i posrednia: definicje,
modele podziatu praw (konsorcja, badania zlecone) i
klauzul umownych (licencje, opcje) oraz inne formy: najem
oraz spotki spin-off
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PRZEMY- | INNE
SLOWA DOBRA

Lo KNOW-HOW*
BAZY ‘ WLASNOSC

DANYCH

Dobra intelektualne
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OCHRONA WtASNOSCI INTELEKTUALNEJ

Droit morale (droit d’ateur) i prawa pokrewne

Autorskie \i _
Prawa |e3vgzazra|;ci:one Niezbywalne
Osobiste
Autorskie Onran
graniczone
P.rawa W Czasie Zbywalne
Majatkowe

Dobra niematerialne
indywidualne, oryginalne, tworcze
niezalezne od wartosci i nosnika

Copyright

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: tekst jednolity (t.j. Dz.U. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293 )



Przedmiot Cechy Rodzaj Czas ochrony

prawa
e autorstwo utworu i jego
oznaczenie (lub nie) autorskie
e nienaruszalnosc tresci i formy prawo Brak limitu
Utwor e rzetelne wykorzystanie osobiste
: . czasowego
e decydowanie o pierwszym
udostepnieniu
e nadzdr nad wykorzystaniem
e prawo do korzystania 74 svcia Twd
2 Utwors .a zycia w.orcy
e prawo do rozporzadzania torski 170 lat po jego
utworem au rc;:/?/ole Smierci lub 70
e prawo do wynagrodzenia Fr)najq- lat od publikacji
e zdefiniowane pola tkowe (ustalenia)
eksploatacji (wyjatki) Utworu
e prawa zalezne (ttumaczenie, (wyjatki)
przerobka, adaptacja) Yia
. , 15 lat od
e baza stanowigca utwor :
Baza . dane sporzadzenia
baza niebedgca utworem N
danych i zbior lub

baza w formie elektronicznej
udostepnienia

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie Z. Krzewinski (red.): Komercjalizacja, modelowanie i planowanie
biznesowe prac badawczych; Dolnoslaski Osrodek Transferu Wiedzy i Technologii, Wroctaw, marzec 2013, s. 10-16
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PRAWA OSOBISTE - NADZOR

Podstawa prawna — art. 60:

Korzystajagcy 2z utworu jest obowigzany
umozliwi¢ Tworcy przed rozpowszechnieniem
utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego.

Jezeli Twoédrca nie przeprowadzi nadzoru
autorskiego w odpowiednim terminie, uwaza
sie, ze wyrazit zgode na rozpowszechnienie
utworu.

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: tekst jednolity (t.j. Dz.U. Dz. U. 2 2018 r. poz. 1191, 1293 )
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PRAWA MAJATKOWE

Twodrca korzysta w petni z utworu (na wszystkich
polach eksploataciji)

Prawa majgtkowe wytworzone w ramach
stosunku pracy (jezeli umowa nie stanowi
inaczej) nalezg do pracodawcy

Prawa majgtkowe s3 dziedziczne i zbywalne

Podstawa prawna —art. 17, art. 12, art. 41, art. 45:
USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: tekst jednolity (t.j. Dz.U. Dz. U. z 2018 . poz. 1191, 1293 )
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POLA EKSPLOATACII W UMOWACH

Umowa o przeniesienie praw (sprzedai)
lub korzystanie z utworu (licencja)

Umowa moze dotyczy¢ tylko pdl eksploataciji,
ktore sg znane w chwili jej zawarcia

Twarcy przystuguje odrebne wynagrodzenie za
kazde pole eksploatacji

Podstawa prawna — art. 17, art. 12, art. 41, art. 45:
USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: tekst jednolity (t.j. Dz.U. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293)
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POLA EKSPLOATACII WG USTAWY

Standardowy katalog dotyczy eksploatacji utworu:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie
okreslong technika egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych
utwor utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem
oryginatu albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposdb inny niz
okreslony w pkt 2 — publiczne wykonanie, wystawienie,
wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt
miec do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Podstawa prawna — art. 50:
USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: tekst jednolity (t.j. Dz.U. Dz. U. z 2018 . poz. 1191, 1293)
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OPROGRAMOWANIE - WYJATKI

Ochrona programéw komputerowych obejmuje prawo do:

1) trwatego lub czasowego zwielokrotnienia programu
komputerowego w catosci lub w czesci jakimikolwiek srodkami i w
jakiejkolwiek formie; w zakresie, w ktorym dla wprowadzania,
wyswietlania, stosowania, przekazywania i przechowywania
programu komputerowego niezbedne jest jego zwielokrotnienie,
czynnosci te wymagaja zgody uprawnionego (wyjatek art. 75 -
sytuacje, w ktdrych niepotrzebna jest zgoda Twodrcy);

2) tlumaczenia, przystosowywania, zmiany uktadu lub jakichkolwiek
innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw
osoby, ktdra tych zmian dokonata;

3) rozpowszechniania, w tym uzyczenia lub najmu, programu
komputerowego lub jego kopii.

Podstawa prawna — art. 74 ust. 4, art. 75:
USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: tekst jednolity (t.j. Dz.U. Dz. U. 2 2018 r. poz. 1191, 1293 )
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PRAWA ZALEZNE

Tworca zachowuje wyfgczne prawo
zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego, mimo, ze w umowie
postanowiono o0 przeniesieniu catosci
autorskich praw majatkowych

Umowa moze stanowic inaczej — Tworca

moze udzielié zezwolenia na
rozporzadzanie i korzystanie z utworu
pierwotnego

Podstawa prawna — art. 46:
USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: tekst jednolity (t.j. Dz.U. Dz. U. z 2018 . poz. 1191, 1293)
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NARUSZENIE PRAW OSOBISTYCH

Twadrca moze:

1. zadac zaniechania naruszania praw osobistych,

2. zadac, aby osoba, ktdora dopuscita sie naruszenia, dopetnita
czynnosci potrzebnych do usuniecia jego skutkow - jezeli
naruszenie byto zawinione s3ad moze przyznac
odszkodowanie,

3. Wystgpic z powodztwem o ochrone praw osobistych
i wykonywanie praw osobistych (w imieniu Twércy najblizsi
krewni lub organizacja zbiorowego zarzgdzania prawami
autorskimi).

Podstawa prawna — art. 78:
USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: tekst jednolity (t.j. Dz.U. Dz. U. 2 2018 r. poz. 1191, 1293 )
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NARUSZENIE PRAW MAJATKOWYCH

 Uprawniony, ktdrego prawa zostaly naruszone moze zgdac
m.in.:
* Zaniechania naruszenia
* Usuniecia skutkdw naruszenia
* Naprawienia wyrzadzonej szkody:
e nazasadach ogodlnych
 poprzez zaptate 2-krotnosci lub (w przypadku winy)
3-krotnosci stosownego wynagrodzenia
 Wydania uzyskanych korzysci

Podstawa prawna — art. 79:
USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: tekst jednolity (t.j. Dz.U. Dz. U. 2 2018 r. poz. 1191, 1293 )
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/BIORY | BAZY DANYCH

BAZY
DANYCH

Podstawa prawna:

Zbiory, antologie, wybory, bazy danych moga
miec charakter tworczy lub nie.

Czesci sktadowe bazy danych mogg zawierac:

 utwory (wymagana jest zgoda podmiotu
praw),

e opracowania twodrcze wylgczone z ochrony
prawno-autorskiej (art. 4 PA tj. akty prawne),

* inne materialy niechronione prawem
autorskim (dane liczbowe, faktograficzne itd.)

USTAWA z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 99, poz.

662, Nr 176, poz. 1238)
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NIEZBEDNE WARUNKI DO OCHRONY

Dane, materiaty, elementy bazy muszg by¢
zgromadzone wg okreslonej systematyki
i metody oraz indywidualnie dostepne w
jakikolwiek sposéb, w tym sSrodkami

elektronicznymi.
BAZY Zostat poniesiony istotny nakfad inwestycyiny
DANYCH dotyczacy jakosci zebranych informacji oraz ich
ilosci.

Podstawa prawna art. 2:
USTAWA z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 99, poz.
662, Nr 176, poz. 1238)
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PODMIOT | PRAWO SUI GENERIS

Producentem bazy jest osoba, ktora ponosi
ryzyko nakfadu inwestycyjnego przy tworzeniu
bazy danych

Producentowi przystuguje wytgczne i zbywalne

prawo:
BAZY * pobierania danych (przejecie, przeniesienie)
DANYCH « wtdrnego wykorzystania danych

w catosci lub istotnej czesci.

Podstawa prawna art. 2, art. 3 i art. 6:
USTAWA z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 99, poz.
662, Nr 176, poz. 1238)
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CZAS TRWANIA OCHRONY

Czas trwania ochrony: 15 lat nastepujacych po
roku, w ktorym baza zostata sporzgdzona lub
udostepniona po raz pierwszy.

Przy istotnej zmianie tresci bazy (co do jakosci

i ilosci) okres ochrony liczony jest odrebnie.

BAZY
DANYCH

Podstawa prawna art. 10 ust 1,2,3:

USTAWA z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 99, poz.
662, Nr 176, poz. 1238)
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NARUSZENIA OCHRONY BAZ DANYCH

Producent moze zadac¢ od osoby naruszajgcej jego prawa:

1) zaniechania naruszania;

2) usuniecia skutkdw naruszenia;

3) naprawienia wyrzgdzonej szkody:
a) na zasadach ogolnych albo
b) poprzez zaptate sumy pienieznej w wysokosci
odpowiadajgcej dwukrotnosci, a w przypadku gdy naruszenie
jest zawinione - trzykrotnosci stosownego wynagrodzenia, ktore
w chwili jego dochodzenia bytoby nalezne tytutem udzielenia
przez uprawnionego zgody na korzystanie z bazy danych;

4) wydania uzyskanych korzysci;

5) roszczenia niemajatkowe: publikacja w prasie lub upublicznienie

wyroku i inne mozliwosci pokrycia szkéd

Podstawa prawna art. 11:
USTAWA z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 99, poz.
662, Nr 176, poz. 1238)



Przedmiot Cechy Rodzaj prawa Czas ochrony

wytacznego
e charakter techniczny
® nNOowosC
wynalazek e poziom wynalazczy patent 20 lat
e przemystowa
stosowalnosé
. e charakter techniczny
wzor . prawo
) e nowosc¢ 10 lat
uzytkowy . iy ochronne
e uzytecznosé
wzor e nowosc¢ prawo 25 [at
: : : . a
przemystowy e indywidualny charakter z rejestracji
topografia . 10 lat od korica roku
uktadu ® NOWOSC prawo wprowadzenia do obrotu
e oryginalnos¢ Z rejestracji lub rejestracji (co
scalonego wczedniej)
10 lat
znak e Zdolnosc¢ odrdzniajaca prawo L,
iy (mozliwosc
towarowy e Jednoznacznos¢ ochronne

odnowienia)

Zrédto: Opracowane na podstawie Z. Krzewinski (red.): op. cit., s. 19, ustawa PWP, projekt nowelizacji PWP
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PATENTY NA WYNALAZKI

*  Produkty — wytwory o okreslonych cechach materialnych (np.
substancje, mieszaniny lub fragmenty organizmdéw zywych)

* Urzadzenia — cechy konstrukcyjne, elementy i ich powigzanie
(np. narzedzia, maszyny, aparaty)

WLASNOSC

PRZEMY- .
SEOWA

Podstawa prawna:

Sposoby postepowania - sposob
wytwarzania produktu, czynnosci, operacje,
procesy, Srodki techniczne niezbedne w tym
procesie lub parametry procesu
Zastosowania — nowe zastosowania, wytwory
specjalne (np. nowe uzycia istniejgcych
produktow)

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo wtasnosci przemystowej, zatgcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 776)
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PRZEDMIOTY NIE BEDACE WYNALAZKAMI

* Odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne

 Wytwory o charakterze jedynie estetycznym

 Plany, zasady i metody dotyczace dziatalnosci umystowej lub
gospodarczej oraz gry

*  Wytwory lub sposoby, ktéorych mozliwos¢ wykorzystania nie
moze zostac wykazana lub mozna wykazaé niemozliwosc ich
wykorzystania lub wykorzystanie nie przyniesie rezultatu
spodziewanego przez zgtaszajgcego — w swietle powszechnie
przyjetych i uznanych zasad nauki

*  Programy do maszyn cyfrowych

* Przedstawienie informacji

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo wtasnosci przemystowej, zatgcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 776)
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WYtACZONE SPOD OCHRONY

1) wynalazki, ktérych wykorzystywanie bytoby sprzeczne z porzadkiem
publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uwaza sie za sprzeczne z porzagdkiem
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; przepis ten nie ma zastosowania do mikrobiologicznych
sposobow hodowli ani do wytworow uzyskiwanych takimi sposobami;

3) sposoby leczenia ludzi i zwierzgt metodami chirurgicznymi lub
terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub
zwierzetach; przepis ten nie dotyczy produktow, a w szczegdélnosci substancji lub
mieszanin stosowa- nych w diagnostyce lub leczeniu.

2. Sposob hodowli roslin lub zwierzat, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, jest czysto
biologiczny, jezeli w catosci skiada sie ze zjawisk naturalnych, takich jak
krzyzowanie lub selekcjonowanie.

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo wtasnosci przemystowej, zatgcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 776)
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OPIS WYNALAZKU W ZGtOSZENIU

e tytuf wynalazku (wytwor lub sposoéb, zwiezty opis bez
wartosciowania, nie moze by¢ ogolny lub fantazyjny),

e okreslenie dziedziny techniki,

e opis stanu techniki (przyktady rozwigzan zblizonych i
precyzyjne okreslenie kluczowych cech wynalazku),

e ujawnienie istoty wynalazku,

e wskazanie ewentualnych korzystnych skutkow

WLASNOSC wynalazku,
PRZEMY- .

objasnienie figur rysunku (rysunki opcjonalne),
SLOWA j gurry (ry pcj )

e przyktady realizacji wynalazku,

e wskazanie mozliwosci przemystowego stosowania
wynalazku.

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo wtasnosci przemystowej, zatgcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 776)
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ZASTRZEZENIA PATENTOWE

e Zgodne z opisem — wynikajace z opisu, ktory
jest logicznym uzasadnieniem dla
sformutowanych zastrzezen

e Prezentacja zakresu przedmiotowego prawa
wytacznego

e |stote okreslajg zastrzezenia niezalezne:

WEASNOSC — Czesc¢ nieznamienna — stan techniki
PRZEMY- €

StOWA — Czes$¢ znamienna — cechy wyrdzniajace
dany wynalazek na tle znanych rozwigzan
,Znamienny tym, ze...”

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo wtasnosci przemystowej, zatgcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 776)
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WZOR UZYTKOWY

WLASNOSC

PRZEMY-
StOWA

Podstawa prawna art. 94, 96 i 97:

Alternatywa dla patentu — nie musi cechowac sie
poziomem wynalazczym tj. nieoczywistoscia

Tylko przedmiot o trwatej postaci

Konieczne jest uzyskanie praktycznego rezultatu —
sama gotowosc¢ do zastosowania nie wystarczy

Przestanka nowosci — bardziej liberalne niz w
patencie

Zgtoszenie wzoru moze obejmowac tylko jedno
rozwigzanie

Niezbedne rysunki w zgtoszeniu

ZASTRZEZENIA OCHRONNE — okreslajg zakres
przedmiotowy wzoru

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo wtasnosci przemystowej, zatgcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 776)
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WZOR PRZEMYStOWY - NOWOSC

e Nieudostepniony publicznie przed data zgtoszenia
(stosowanie, wystawienie lub ujawnienie)

e Nieposiadajgcy identycznego odpowiednika lub
odpowiednika réznigcego sie nieistotnymi szczegétami

e Ujawnienia nieszkodzgce nowosci:

— ujawnienie osobie trzeciej z zastrzezeniem poufnosci w sposdb
wyrazny lub dorozumiany

WLASNOSC — ujawnienia przez Tworce, jego nastepce prawnego, przez osobe

PRZEMY- trzecig za zgodg uprawnionego lub gdy ujawnienie nastgpito w
StOWA wyniku naduzycia — w ciggu 12 miesiecy przed datg, wedtug
ktdrej oznacza sie pierwszenstwo (uprzywilejowana nowosc)

Podstawa prawna art. 103:
USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo wtasnosci przemystowej, zatgcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 776)
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WZOR PRZEMYSLOWY - INDYWIDUALNOSC

WLASNOSC

PRZEMY-
StOWA

Podstawa prawna art. 104:

Wz6r przemystowy ma indywidualny charakter, jezeli
OGOLNE WRAZENIE, jakie wywotuje na
ZORIENTOWANYM UZYTKOWNIKU rézni sie od
ogolnego wrazenia wywotanego przez wzdr znany juz
wczesniej

Przy ocenie indywidualnego charakteru bierze sie
zakres swobody tworczej (im wieksza swoboda tym
bardziej wzdr powinien odrdznia¢ sie od
wczesniejszego wzornictwa — bierze sie pod uwage
funkcjonalnos¢, normy obyczajowe i estetyke

Ochrona niezarejestrowanych wzoréw wspodlnotowych
w UE — ochrona przez okres 3 lat od dnia publicznego
udostepnienia we Wspdlnocie (art. 11 rozp. WE
11/2002)

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo wtasnosci przemystowej, zatgcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 776)
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TOPOGRAFIE UKEADOW SCALONYCH

e Przestrzenne, wyrazone w dowolny sposob,
rozplanowanie elementow, w ktérych co najmniej 1
jest elementem aktywnym oraz potgczen (czesci lub
wszystkich) uktadu scalonego

e Uktad jest zbudowany z materiatu zawierajacego
warstwe substancji potprzewodnikowej oraz z jednej
lub wielu warstw réznych materiatéw

e Uktad ten jest sprzezony w jeden okreslony
WtASNOSC tréjwymiarowy model

PRZEMY-
StOWA

e Uktad spetnia funkcje elektroniczne
e Uktad musi by¢ oryginalny i nieoczywisty

Podstawa prawna — art. 196, 197, 198, 199:
USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo wtasnosci przemystowej, zatgcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 776)
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/NAK TOWAROWY

e Kazde oznaczenie, ktdre mozna przedstawi¢ w
sposob graficzny* - do odroznienia towarow/ustug
jednego przedsiebiorstwa od innego

e Wyraz, rysunek, ornament, kompozycja
kolorystyczna, forma przestrzenna, forma towaru
lub opakowania, melodia i inny sygnat dzwiekowy

*prezentacja graficzna musi byc¢ jasna, precyzyjna,
WEASNOSE kompletna, tatwo dostepna, zrozumiata, trwata i
PRZEMY- obiektywna

StOWA

*nowela PWP: wyraz, wigcznie z nazwiskiem,
rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w
tym ksztatt towaru lub opakowania, a takze dzwiek

Podstawa prawna art. 120:
USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo wtasnosci przemystowej, zatgcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 776)
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OZNACZENIA GEOGRAFICZNE

e (Oznaczenia stowne odnosz3jce sie do nazwy miejsca,
miejscowosci, regionu lub kraju (teren)

e Niematerialny charakter dobra powstaje z chwila
wytworzenia w swiadomosci odbiorcy zwigzku
z towarem, jego jakoscia, dobrg opinig i innymi cechami
e Oznaczenie moze odnosic sie bezposrednio do nazwy
obszaru lub posrednio do danej tradycji; geograficznym
lub oznaczeniem pochodzenia (np. wtasciwosci)

WEASNOSE Przeszkody rejestracji: kolizja z prawem ochronnym na
PRZEMY- znak towarowy, rejestracja oznaczen homonimicznych,
StOWA rejestracja nazw rodzajowych

Zgtaszajgcy: organizacja reprezentujgca przedsiebiorcow
lub organ administracji rzagdowej lub samorzagdowe;j
(wyjatek: oznaczenia pochodzenia w UE)

Podstawa prawna art. 174, 175, 176:
USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo wtasnosci przemystowej, zatgcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 776)
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WYGASNIECIE, UNIEWAZNIENIE, NARUSZENIE

« PWP wygasa zasadniczo na skutek: uptywu okresu ochrony, zrzeczenia
sie praw przez uprawnionego, nieuiszczenia optaty w przewidzianym
terminie

 Dodatkowo patent wygasa w wyniku trwatej utraty mozliwosci
korzystania z wynalazku

* PWP moze by¢ uniewaznione jezeli nie spetnia kryteriow ustawowych
— np. w drodze uchylenia decyzji o udzieleniu patentu — z wnioskiem o
uniewaznienie prawa z rejestracji moze wystapic¢ kazda osoba, ktora
ma interes prawny, Prokurator Generalny lub Prezes UP RP

 Roszczenie w PWP - o zaniechanie naruszenia, o wydanie
bezpodstawnie uzyskanych korzysci oraz o naprawienie wyrzadzonej
szkody

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo wtasnosci przemystowej, zatgcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 776)
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KNOW-HOW | INNE DOBRA

e Tajemnica przedsiebiorstwa: dobro intelektualne
(utrwalona postac) lub wiedza towarzyszaca
rozwigzaniu

e Ochrona prawna (klauzule NDA, poufnos¢
informacji, procedury i ochrona fizyczna:
ograniczony dostep)

KNOW-HOW* NDA - precyzyjne okreslenie przedmiotu ochrony

| INNE Inne dobra — nowe odmiany roslin (COBORU),
DOBRA materiat biologiczny itp.

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419)
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BADANIE | OCENA POTENCJAtU

p
e \Wdroze-
nie
. wtashe

Doskonalenie
produktu

Prace
rozwojowe

(

Nowa
kategoria
produktu

Inna
specjalizacja,
trwaty
monopol

\
e Nabycie
dobra
intelektu
alnego )
<
e Komercja
lizacja
poza )

Zrédto: Opracowanie wtasne
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BADANIE | OCENA POTENCJAtU

BENCHMARK RYNKOWY - zdefiniowanie (nowych)
przewag

Produkt i jego percepcja z perspektywy klienta — HIPOTEZY
HIPOTEZY - weryfikacja giownych zatozen poprzez badania
jakosciowe (np. wywiady) — uwaga na poufnosc¢ i NDA

PIPELINE Projektow — trendy B+R i dalszy rozwoj rynku
Analiza otoczenia spoteczno-gospodarczego — trendy
wplywajgce na branze
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BADANIE JAKOSCIOWE W ETAPACH

[N

4 A

Tworca Wdrozeniowiec

- . J
INFORMACIJE WSTEPNE: \/ INFORMACIJE RYNKOWE:

Technologia i jej wartosci dodane Problem badawczy a praktyczny
Dobro intelektualne i jego zabezpieczenie Zdefiniowanie produktu: materiat,
Rola know-how potprodukt, czes¢ produktu gotowego,
Potencjalni kontrahenci produkt gotowy

Potencjalni partnerzy Konkurencja, dostepnos¢ surowcow,
Uwarunkowania strategii bariery wejscia, sektory

Zrédto: Opracowanie wtasne
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POZIOM GOTOWOSCI TECHNOLOGICZNEJ

S1: TRL2

S2: TRLA4

S3: TRLS5

Levell Podstawowe zasady zostaly zaobserwowane i odnotowane

Level2 Sformutowano koncepcje technologii i/lub jej zastosowanie

Level3 Analityczne i eksperymentalne sprawdzenie krytycznych elementow
koncepcji lub/i dokladna charakterystyka sposobu ich sprawdzenia

Level4 Walidacja czesci lub/i makiety w Srodowisku laboratoryjnym

Level5 Walidacja czesci lub/i makiety w warunkach zblizonych do rzeczywistych

Level6 Demonstracja systemu, modelu podsystemu lub prototypu w warunkach
zblizonych do rzeczywistych (na ziemi lub w przestrzeni)

Level7 Demonstracja prototypu systemu w warunkach operacyjnych

Level8 Rzeczywisty system ukonczony i (lot) zakwalifikowany do testow
naziemnych i w przestrzeni

Level9 Rzeczywisty system (lot) potwierdzony poprzez udane dziatania w ramach

misji

Zrédto: Opracowanie wtasne na podstawie NASA
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BADANIE ZDOLNOSCI PATENTOWE]

Precyzyjne okreslenie przedmiotu poszukiwan
Miedzynarodowa Klasyfikacja Patentowa

Czystos¢ patentowa — poszukiwanie w bazach
patentowych: PATENTSCOPE, ESPACENET, BAZY UP RP,
GOOGLE PATENT, bazy poszczegdlnych urzedow

Zdolnos¢ patentowa — poszukiwanie w innych zrédtach
(badanie docelowego rynku, trendéw i konkurentow,
publikacje naukowe, wystawy i informacje prasowe, bazy
,ofert” technologicznych)
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/ARZADZANIE IP

Na zarzadzanie wtasnoscig intelektualng sktadajg sie

dziatania tj.:

* ewidencja zgtoszen wynikéw badan z potencjatem
wdrozeniowym

* wstepne okreslenie potencjatu technologii/rozwigzania

* zabezpieczenie dobra intelektualnego

* wycena dobra intelektualnego

* przygotowanie technologii/rozwigzania do komercjalizacji

* ogloszenie o gotowosci technologii do komercjalizacji

* przeprowadzenie postepowania i wybor kontrahenta/-ow

* podpisanie umowy udostepnienia praw/umowy spotki

* nadzor nad realizacjg umowy

Zrodto: CoWlnners
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/ARZADZANIE IP

Sektor publiczny i non-profit: Przedsiebiorcy:

- Efektywnos¢: produkt,
wejscie na rynek, sprzedaz

- Skala przychodow

- Pozyskanie finansowania
(inwestorzy, grantodawcy)

- Nacisk na nabycie doébr
intelektualnuych

- Osiggniecie zatozonych
parametrow

- Wypetnienie procedur

- Pozyskanie/utrzymanie
dofinansowania

- Nacisk na sprzedaz
dobr intelektualnych
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PODMIOTY ZARZADZAJACE IP - JN

[ \ s T TS TEEEEEEET S

Centrum Transferu
Technologii

Spotka/spotki
> celowa/celowe

\_

<€
/
BROKER

[
I (SKAUT)
I

TECHNO-
—

LOGICZNY
Przygotowanie do komercjalizacji !
i odptatne udostepnianie praw do technologicznych oraz

technologii <€~ "‘ ® obejmowanie w nich udziatéw

- e LD Do oo, _

Przygotowywanie
i tworzenie spoétek

.
L I e

Zrodto: CoWlnners



www.cop.lodzkie.pl

KOMERCJALIZACIJA — DEFINICJE ZWYCZAJOWE

Komercjalizacja wynikow badan — odpfatne udostepnienie prawa
do wyniku (dobra niematerialnego) w celu jego wdrozenia
i komercyjnej eksploatacji

Zrédto definicji: CoWinners
Komercjalizacja bezposrednia - sprzedaz wynikow B+R lub know-
how zwigzanego z tymi wynikami albo oddawanie do uzywania

tych wynikow lub know-how, w szczegolnosci poprzez licencje,
najem lub dzierzawe

Komercjalizacja posrednia — obejmowanie Ilub nabywanie
udziatow lub akcji w_spotkach lub obejmowania warrantow
subskrypcyjnych uprawniajgcych do zapisu lub objecia akcji
w spotkach w celu wdrozenia lub przygotowania do wdrozenia
wynikow badan naukowych, prac rozwojowych lub know-how
zwigzanego z tymi wynikami

Zrédto definicji komercjalizacji bezposredniej i posredniej: Obecna Ustaw PoSW art. 2 us.t 1 pkt 35 i 36 — beda uchylone 1.10.2018 r.
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KOMERCIJALIZACJA BEZPOSREDNIA - LICENCIJE

* Mozliwosc¢ wielokrotnego udzielania licencji — nawet przy licencjach
wytacznych — POLA EKSPLOATACII

* Dobér modelu optat do potrzeb kontrahenta:
* Przychoéd ze sprzedazy produktu/ustugi
* Dochdd (zysk) ze sprzedazy produktu/ustugi
* llos¢ sprzedanych sztuk produktu/ustug
* Czas dziatania danego rozwigzania
* Oszczednosci wygenerowane w okresie rozliczeniowym
* llos¢ zneutralizowanych zdarzen niepozadanych

e OPCJE NA LICENCIJE I LICENCJE PROBNE
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LICENCJE NA UTWORY

e Brak informacji o przeniesieniu praw - LICENCJA

e LICENCJA udzielana jest na okres 5 lat, chyba, ze w umowie
postanowiono inaczej

e Wyitacznos¢ na okreslonych polach trzeba wyraznie zaznaczy¢ -
SPECYFIKACJA POL

e Forma pisemna _umdw _(gwarancje, wytgczenia, zakres czasowy
i eksploatacji, optaty, zgoda na sublicencje, promesa wdrozeniowa)

e Jezeli umowa nie stanowi inaczej, a licencji udzielono na czas
nieoznaczony, Tworca moze jg wypowiedziec

e Licencje udzielong na okres dtuzszy niz piec lat uwaza sie, po
uptywie tego terminu, za udzielong na czas nieoznaczony

Podstawa prawna — art. 64, 66:
USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych: tekst jednolity (t.j. Dz.U. Dz. U. z 2018 . poz. 1191, 1293)
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LICENCJE NA PWP

e Forma pisemna (know-how - przekazanie lub klauzula umowna)
e Licencja petna i ograniczona (odpowiednik pol eksploatacji)
e Licencja wytaczna lub niewytaczna
e Sublicencje (zakazane jest udzielania licencji pietrowych)
e Licencja otwarta:
 oswiadczenie w UPRP o gotowosci udzielenia licencji na
korzystanie z wynalazku
e oswiadczenie nie moze by¢ odwotane ani zmienione
e optaty zmniejszone o potowe
« optaty licencyjne: 10% korzysci uzyskanych przez licencjobiorce
w kazdym roku korzystania z wynalazku, po potraceniu naktadow.
e Licencja dorozumiana (badania zlecone — przekazanie wynikow)

e Licencja przymusowa (wyjatkowe przypadki)

Podstawa prawna art. 76, 77, 80, 81, 82:
USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo wtasnosci przemystowej, zatgcznik do obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 5 kwietnia 2017 r. (poz. 776)
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NAJEM

Moze dotyczyc specjalistycznej trwatych wynikow badan -
np. aparatury wytworzonej w jednostce lub innych
wytworow

Czasowe udostepnienie urzadzenia — badania, testy,
wykonanie okreslonego zadania

Najemca ptaci wynajmujagcemu czynsz

Zachowanie poufnosci — klauzule NDA i zdolnos¢ patentowa
Opieka autorska, wdrozeniowa i serwis

Zrédto: http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/najem-jako-forma-komercjalizacji/
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KOMERCJALIZACJA POSREDNIA

EWENTUALNY
WARRANT DLA S.A.

— - - - - - -
CENTRUM Dywidenda <
TRANSFERU 2 ..
TECHNOLO- / g:l-oo{_x,: Aport/wkitad pieniezny , /1
Gl /7 \ /7 7
\ Kk 7  Objecie
A.por:t/.wkiad Objecie ’ Udziatéw
pieniezny udziatéow
START-UP UMOWA
(SPIN-OFF)
- > INWESTYCYINA
. . o - -
Wktad plenlezny’ - - - EXIT
- - - - - -
- - - -
- -
- - -
< Obi_eCi? »Na pokrycie kapitatu zaktadowego spotki celowej
udziatéow uczelnia moze wniesé¢ w catosci albo w czesci wktad

niepieniezny (aport) w postaci wynikow badan
naukowych lub prac rozwojowych”

Podstawa prawna art. 149:
USTAWA z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce — Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek

Senatu
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TWORZENIE SPOtKI TECHNOLOGICZNE)J

Perspektywa rozwoju produktu
Break even point w praktyce ~_
Spodziewana, a rzeczywista
wysokos¢ naktadow
inwestycyjnych

Umowa inwestycyjna: Checkpointing i transze
inwestycyjne — podziat udziatow (akcji) w
spotce




www.cop.lodzkie.pl

ROZNE MOZLIWOSCI WNIESIENIA PRAW

Umowne udostepnienie
praw do technologii

UCZE’LNIA > START-UP
(Spotka sport (A (SPIN-OFF)
celowa) >

Przekazanie A)rt lub umowne
praw twércom udostepnienie praw

Podstawa prawna art. 149-157:
USTAWA z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce — Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek
Senatu



PRZENIESIENIE
PRAW,

BADANIA ZLECONE — PODZIAt PRAW { waas.

LICENCIA

NIEWYLACZNA

- Opis umowy — Lambert Research Collaboartion Agreement Witasciciel praw

Przedsiebiorca ma niewytgczne prawa do korzystania Instytut
z okreslonego pola / terytorium, bez sublicencji

2 Przedsiebiorca moze negocjowac dalszg licencje na niektore lub  Instytut
wszystkie instytucje IP

3 Przedsiebiorca moze negocjowac niektdre prawa nalezgce do Instytut
Instytutu
4 Instytut ma prawo uzywac wynikéw do celéw niekomercyjnych Przedsiebiorca

4a  Kazda ze stron ma prawo do wykorzystania wynikdw powstatych  Instytut /
w trakcie projektu wg ustalonego podziatu: Instytut ma prawo Przedsiebiorca
wykorzystywac je do celéw akademickich i badawczych, ale
Przedsiebiorca rowniez moze je wykorzystywac do badan

5 Badania kontraktowe — kazda publikacja wynikow wymaga zgody Przedsiebiorca
przedsiebiorcy

6 Instytut ma prawo do wykorzystania wynikow do celow Przedsiebiorca
akademickich i badawczych

https://www.gov.uk/guidance/university-and-business-collaboration-agreements-lambert-toolkit
Zrédto: http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/modelowe-scenariusze-badan-zleconych-w-relacjach-umownych-pomiedzy-przedsiebiorca-i-jednostka-naukowa/



WSPOLNA PRACA
I WSPOLNA
KOMERCJALIZACJA,

UPOWAZNIONY
LIDER,
UWEASZCZONY
LIDER

KONSORCJA-PODZIAtL PRAW

Opis — Consortium Terms Agreement

A Kazdy cztonek konsorcjum posiada prawa do wynikow, ktore
bezposrednio tworzy. Cztonkowie konsorcjum udzielajg sobie
licencji niewytgcznej na wykorzystanie tych wynikéw do celéw
projektu i do pozostatych celdow.

B Wszystkie strony konsorcjum przekazujg prawa wtasnosci jednej
jednostce, zajmujacej sie eksploatacjg wynikdw w projekcie lub
udzielajg jej wytacznej licencji na eksploatacje tych praw

C Kazda ze stron eksploatuje wyniki badan w ramach swojej
dziatalnosci badawczej lub biznesowej

D Kazdy z cztonkdw konsorcjum posiada prawa wtasnosci do
rezultatow, ktére wytworzyt i udziela niewytgcznej licencji
pozostatym cztonkom konsorcjum wytgcznie na cele projektu.
Kazde inne wykorzystanie praw wymaga odrebnych ustalen i
negocjacji.

https://www.gov.uk/guidance/university-and-business-collaboration-agreements-lambert-toolkit

Zrédto: http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/modele-umow-konsorcjum-w-komercjalizacji-wynikow-badan/
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