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1 WSTP

Charakterystyczn cech wiatowego rozwoju jest zacieranie spodziau midzy nauk, a
gospodark. Oba te obszary corazi lej ze sob wspoé pracuj, a wyniki tej wspé pracy scoraz
bardziej skomercjalizowane. Czasy, gdy uczeni Zé&ey, odkrywcy technologii nuklearnego
rezonansu magnetycznego, zadowolili gsznaniem, pozostawia komercyjne wykorzystanie
opracowanej technologii General Electric Corporatiale do przesz aci. Mamy do czynienia
ze zjawiskiem poszerzania sikomercyjnego charakteru wiedzy. Nauka staje si
uprzemys owiona — staje sprzemys em i pracuje dla przemys u. Efektem tejgaviska jest
gwa towne przyspieszenie procesOw rozwoju przermyesgo opartego na Wci rosn cej
zale no ci od wiedzy i informacji. Najbardziej rentowne gtai ga zie przemys u bazuge na
osi gni ciach wspo czesnych nauk przyrodniczych i inforrkiatg rozwdj tych dziedzin nauki
jest coraz mocniej kszta towany przez popyt przemys

Rozw0j gospodarki opartej na wiedzy wpynna wzrost znaczenia tzw. praw w astio
intelektualnej. Patenty stay shie tylko jednym z podstawowych nadzi gry rynkowej, ale
rownie dogodnym przedmiotem transakcji, w ramach ktoryehlizowana jest wspo praca
pomi dzy nauk a przemys em.

Pierwotna rola patentébw sprowadza a sio stymulowania rozwoju cywilizacji technicznej
poprzez tworzenie biblioteki rozwia technicznych, ktoéra docelowo stanie swiedz
techniczn dostpn dla wszystkich obywateli. Prawo patentowe uliwda uzyskanie przez
uprawnionego przegiowego monopolu na korzystanie z wynalazku w zamejego ujawnienie

i umo liwienie nieograniczonego korzystania z tego wynlalaprzez inne osoby po wyga ciu
patentu. Jednoczeie oznacza to,e w czasie trwania ochrony patentowej uprawniony eno
domaga si zaprzestania naruszania jego praw poleggo na produkowaniu i wprowadzaniu
do obrotu towarow kil cych naladownictwem jego wynalazku. Ponadto, w czasie nhiava
ochrony patentowej me on czerpa zyski z udzielenia licencji, sprzeda patentu, oraz
wykorzystywa patent w inny sposéb np. wniego do spo ki lub wykorzystado ustanowienia
zastawu.

Inn zalet opatentowania i publikacji wynalazku jest jegorskes rozpowszechnienie na ca ym

wiecie. Umoliwia to rozpropagowanie nie tylko samego wynalgzie take informacji o jego




w a cicielu, co moe uatwia nawi zanie wspo pracy z osobami zainteresowanymi tym

rozwi zaniem.

Rola IP w rozwoju projektow innowacyjnych

Transakcje w biotechnologii, 06. 2004 — 06. 2005

Faza rozwoju Przedsiebhiorstwo farmaceutyczne Przedsiehiorstwo biotechnologiczne Wartoéé umowy ($m)
Cidkrycie Astra Zeneca CAT 237
Cidkrycie AkzoMobel Lexicon 223
Qdkrycie MNovartis Awanir 210
Przedkliniczna Foche Pharmasset 300
Przedkliniczna Pfizer Renavis 187
Przedkliniczna GlaxoSmithkline Human Genome 183
Przedkliniczna Merck Wertex 164
Przedkliniczna Movartis Henon 187
Fazal Wilyeth Plexxicon i
Fazal GlaxoSmithiline Theravance 252
Fazal Merck Biosxell 180
Fazalill Movartis Anadys aio
Fazalill Merck Doy 335
Fazall Pfizer Coley Pharma 505
Fazall Movartis Arakis 173
Fazalll CilagaG (Johnson&Johnson) Basilea 308
Fazalll Takeda Sucamp 210
Faza lIMNDA Shire e River a0o

Zradio; Burril & Company, 2005

Rys. 1. W tabeli zebrane zosta y dane dotyenajwi kszych transakcji, w wyniku ktorych firmy
farmaceutyczne przejmoway projekty rozwojowe a@otge nowych lekéw biotechnologicznych.
Warto ci transakcji podano w milionach dolarow. Przy gkamo emy zaobserwowacechy
charakterystyczne dla rynku biotechnologicznegacZna cz nowych produktéw rozwijana
jest w stosunkowo niedgch organizacjach, csto bardzo wsko wyspecjalizowanych
technologicznie. Natomiast g éwnymi adresatami zjch projektow s due koncerny,

g 6wnie farmaceutyczne, ktore coraz tclej korzystaj z tej drogi nabywania nowych
produktow. Mona take zauway , e im bliej zakoczenia procesu rozwojowego i momentu

wprowadzenie produktu biotechnologicznego na rymekwi ksza jest jego warto.

Poniewa opatentowany wynalazek staje slocelowo cz ci stanu techniki, me stanowi

przedmiot badai punkt wyj cia do dokonywania kolejnych innowacyjnych rozzd . Réwnie




z tego powodu, w przypadku wynalazkéw uzyskiwanychwyniku bada finansowanych ze
rodkdéw publicznych patenty powinny stai jedn z podstawowych form dokumentowania tych
rozwi za .

Celem autora by o zacbtenie Czytelnikbw do zastanowienia siad rol ochrony w asnai
przemys owej W rozwijaniu projektow biotechnologigzh. W pierwszym rozdziale

przypomniano podstawowe poja i zasady dotycze ochrony w asnai intelektualnej.

Rola IP w rozwoju projektow innowacyjnych

Co decyduje o wartosci tranzakcji ?

Sprobujmy odpowiedzie¢ na nastepujace pytania:

P Co jest rzeczywistym przedmiotem inwestycji/transakcji ?

P Jak zabezpieczone s3 interesy stron ?

P Jakie czynniki nalezy uwzglednic ustalajac wartoséé transakcji ?

P Jak budowac wartosc rynkowa projektu innowacyjnego ?

Rys. 2. Zastanéwmy sijaka jest rola wasna@i przemysowej W rozwoju projektow
biotechnologicznych oraz procesie ich przenoszemiasfery nauki do przemys u. Sprobujmy
odpowiedzie na nastpuj ce pytania:

Co jest rzeczywistym przedmiotem opisywanych tkajisa

Jak zabezpieczone mteresy inwestora/kupugego ?

Jakie czynniki naley uwzgldni ustalaj c warto transakcji ?

Jak budowa warto m odej firmy biotechnologicznej ?




Nast pnie przedstawiono narmdzia prawne suce do kreowania wartoi niematerialnych i
prawnych oraz zaprezentowano podstawowe czynnikamggajce moliwo ci budowania
warto ciowego zbioru praw wycznych zabezpieczajych innowacje biotechnologiczne.
Szczegdéln uwag powi cono specyficznym uregulowaniom dotycgm moliwo ci
patentowania wynalazkow biotechnologicznych.

Kolejny rozdzia zosta povi cony podstawowym kryteriom oceny sytuacji patenjowe
projektéw inwestycyjnych w brag biotechnologicznej. Autor prébuje réwniaistali reguy
post powania zmierzagego do komercjalizacji wynalazkow biotechnologigzm powstajcych

w o rodkach akademickich.

Publikacja zosta a wzbogacona licznymi ilustracjaktiore uatrakcyjniac form graficzn

skryptu stanowi przyst pne dope nienie g 6wnego toku wyk adu.



2 DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJ

W pierwszej cz ci opracowania zgromadzone zosta y definicje padsta/ch poj zwi zanych
z prawem patentowym, g 6wnie na podstawie przepisstawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo

w asnoci przemys owej (Dz.U. z 2003 r., Nr 119, poz. 11Ap6. zm.).
2.1 Zasada terytorialnai

Podstaw wszelkich praw podmiotowych na dobrach niemateyieth jest zasada terytorialroo.
Jest to fundamentalna zasada prawa w asnmzemys owej i intelektualnej, zgodnie z ktér
istniej ce w poszczegolnych krajach prawa chroaipojedyncze dobro $d siebie ca kowicie
niezalene. Dotyczy to zarbwno przes anek, jak i procechowstawania, a talk istnienia lub
wykonywania prawa podmiotowego. Zatem prawo udnelov jednym kraju okréane jest
prawem tego kraju i nie jest waden sposob uzaleione od analogicznych praw w innych
krajach. Udzielenie, uniewaienie lub inne zdarzenia prawne dotya@z analogicznych praw w
innych krajach nie majna nie wp ywu. Skutek tego prawa roza si wy cznie na obszar
kraju, w ktérym zosta o udzielone, a egzekwowaniawa moe odbywa si tylko przed
w a ciwymi organami danego pstwa.

Przyk ad: Polski przedddiorca zg osi swdéj nowy wynalazek do Udu Patentowego RP. Po
udzieleniu patentu, zadowolony z potwierdzonegcepridrzd Patentowy prawa wycznego
rozpocz sprzeda przedmiotu wynalazku, tak na terenie Niemiec. Ku swojemu zdziwieniu
otrzyma list ostrzegawczy od spo ki niemieckigjrzicajcej mu naruszenie praw wgznych.
Odpowiedzia, e jego prawa do wynalazku zosta y potwierdzonezvweza ciwy organ w Polsce
zatem nie widzi potrzeby zaprzestania produkcjviesdzi take, e to niemiecki producent
narusza jego polski patent. Po kilku miesich otrzyma zarzlzenie tymczasowe du
niemieckiego, ktéry zakaza mu produkcji i wprowadia do obrotu na terenie Niemiec
przedmiotu jego wynalazku, nakaza z# wszystkich towaréw znajduych si w magazynach
oraz obci y go kosztami pospowania. Sytuacja ta jest absolutnie zgodna z prainani Polski
Urz d Patentowy, ani sl niemiecki nie naruszyy prawa. Fakt posiadanamar wy cznego w

Polsce nie wp ywa waden sposéb na sytuagrawn w Niemczech. Zatem w Niemczech polski




przedsibiorca nie tylko nie kdzie w stanie zakazaczegokolwiek poza granicami Polski, ale

wr cz moe si okaza, e inna osoba uzyska a réwnolegle prawo o kigxym si zakresie.
2.2 Pierwszestwo

Istotnym narzdziem uatwiajcym mi dzynarodowy obrot w zakresie praw w astio
przemys owej jest instytucja pierwsastwa konwencyjnego. Jest to naizie wykorzystywane
bardzo intensywnie, bez ktérego daiudno wyobrazi sobie uzyskanie np. patentu na wynalazek
w wielu krajach wiata. Zgodnie z zasadami, jakie zostapisane w dalszej czi, publikacja
opisu wynalazku lub jakiekolwiek inne ujawnienievayazku przed jego zg oszeniem do Wiz
Patentowego skutkujnieodwo alnym pozbawieniem wynalazcy iwo ci ochrony na caym
wiecie. Wynalazek traci bowiem w ten sposob przynmiowo ci. Z tego powodu wynalazcy
bardzo ostronie postpuj w tym wstpnym etapie, ograniczaj maksymalnie kig osob, ktére
dopuszczane sdo zapoznania siz wynalazkiem i zawierag z wszystkimi osobami umowy o
zachowaniu wynalazku w poufnm.

Je eli chcemy zg osi wynalazek do ochrony w wielu krajaclviata, to aby zabezpieczysi
przed jego przedwczesnym ujawnieniem, raleby rownolegle przygotowazg oszenia we
wszystkich tych krajach, utrzymy je w tym okresie w poufnoi. Nastpnie jednego dnia
nale a oby zg osi wynalazek we wszystkich krajach. Przedsii cie takie jest praktycznie
niezwykle skomplikowane i zapewne bardzo drogiedndezenie na etapie utrzymywania
wynalazku w tajemnicy wynalazca &to nie wie, co naprawdwart jest jego wynalazek i czy
op aca si ponosi koszty.

Instytucja pierwszestwa konwencyjnego daje zg aszamu moliwo dokonania na pociek
tylko jednego zg oszenia. Naphie w okrelonym terminie (12 miesty w odniesieniu do
wynalazkéw) moe on dokona zg oszenia w innym kraju, jednocmée odwo ujc si do
zg oszenia pierwotnego i sk adajo wiadczenie, e zg oszenia te sto same. W ten sposob
wszystkie péniejsze zg oszenia, w ktérych dosz o do ,zasteméa pierwszestwa” z punktu
widzenia wymogow zdolnai patentowej traktowane dak jakby by y dokonane w dacie tego

pierwszego zg oszenia.




2.3 Wpynalazek

Wynalazkiem jest rozwianie o charakterze technicznym, ktére jest novesigoa poziom
wynalazczy i nadaje sido przemysowego stosowania. M@ wyréni cztery kategorie
wynalazkow: produkty, urzzenia, sposoby oraz zastosowania. Wynalazki nibyg chronione

patentem.
2.4 Nowo

Wynalazek uwaa si za nowy, jeli nie jest on cz ci stanu techniki, czyli ogé u wiedzy
technicznej opublikowanej przed daokonania zg oszenia patentowego. Przes anka rmowo
wynalazku podlegagego opatentowaniu rozumiana jest jako nowaev skali wiatowe).
Wynalazek zostanie uznany za pozbawiony przymiawaci nawet wtedy, gdy ujawnienie
cech istotnych wynalazku przez jego twénmast pi w formie artyku u w czasophie naukowym

lub w formie wyk adu na konferenciji.
2.5 Stan techniki

Przez stan techniki rozumie siwszystko to, co przed datwedug ktérej oznacza si
pierwsze stwo do uzyskania patentu, zosta o udasione do wiadomei powszechnej w formie
pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie awysie lub ujawnienie w inny sposob. Za
stanowice cz  stanu techniki uwa si réwnie informacje zawarte w zg oszeniach
wynalazkéw lub wzorow wtkowych dokonanych w danym kraju, korzystgjch z
wcze niejszego pierwszeatwa, mimo i by y one nieudospnione do wiadomai powszechnej

w chwili dokonywania zg oszenia pdiejszego.
2.6 Poziom wynalazczy

Wynalazek uwaa si za posiadagy poziom wynalazczy, jeli nie wynika on dla znawcy, w
sposob oczywisty, ze stanu techniki. Przy ocenigqgoou wynalazczego, w odrdieniu od oceny
nowo ci, nie uwzgldnia si wcze niejszych zg osze wynalazkow lub wzoréw wtkowych,
korzystajcych z wczeniejszego pierwszetwa, nieudospnionych do wiadomai

powszechnej.




2.7 Techniczny charakter

Charakter techniczny rozwdania nie powinien na ogé budziv tpliwo ci, je eli zg oszenie
opisuje okrelony wytwor materialny, a wc urz dzenie lub substangjwzgl dnie okrela si

techniczny sposob oddzia ywania na materi
2.8 Przemys owe zastosowanie

Wynalazek uwaany jest za nadajy si do przemys owego stosowania, g8 zgodnie z
wynalazkiem ujawnionym w opisie patentowym rao by uzyskiwany wytwor lub
wykorzystywany sposob, w rozumieniu technicznynjakiejkolwiek dzia alnoci przemys owej,

nie wykluczajc rolnictwa.
2.9 Nowe zastosowanie

Patent moe by tak e udzielony na wynalazek dotycy nowego zastosowania substanciji
stanowicej cz  stanu techniki lub wcia takiej substancji do uzyskania wytworu ncggo

nowe zastosowanie.
2.10 Dodatkowe prawo ochronne (Supplementary Prote@ienificate — SPC)

Udzielane jest dla produktow leczniczych oraz pkddw ochrony rolin. Na jego podstawie
w a ciciele patentéw dotyczych lekéw innowacyjnych moguzyska przed uenie okresu
wy cznoci rynkowej o okres nie d szy ni 5 lat. Dodatkowe prawa ochronne dla lekow s
udzielane w oparciu o odpowiednie przepisy unijiRozZporzdzenia nr 1768/92, dalej
rozporz dzenie), pod warunkiem posiadania ochrony paterjtaige danego leku i z @nia
odpowiedniego wniosku w @ju 6 miesicy od daty uzyskania dopuszczenia do obrotu dla teg
leku w danym kraju. Na mocy przepisow pregwych zawartych w art. 19 Rozpodzenia
dotycz cych Polski i ustanowionych na mocy Traktatu Ak¢gesgo, dodatkowe prawo ochronne
mog o by tak e udzielone na substangktywn lub kombinacj takich substanciji, ktére w dniu
uzyskania przez RzeczpospoliPolsk cz onkostwa w Unii Europejskiej chronione byy
patentem podstawowym i dla ktérych pierwsze zezmiel@a wprowadzenie produktu na rynek
Rzeczpospolitej Polskiej albo Unii Europejskiej sizgne zosta o przed datizyskania przez

Rzeczpospolit Polsk cz onkostwa w Unii Europejskiej, ale nie wcarej ni dnia 1 stycznia




2000 r. Wnioski o udzielenie dodatkowego prawa ochego dla takich preparatbw mogy
zosta zo one w Urzdzie Patentowym RP w @u 6 miesicy od dnia uzyskania przez
Rzeczpospolit Polsk cz onkostwa w Unii Europejskiej. Udzielenie dodatlego prawa

ochronnego stwierdza sprzez wydanie dodatkowegwiadectwa ochronnego.
2.11 Licencja

Uprawniony z patentu me w drodze umowy udzieliinnej osobie upowaienia (licencji) do
korzystania z jego wynalazku (umowa licencyjna)zigtenie licencji wymaga zachowania formy
pisemnej umowy licencyjnej, a jej zakres i czasamma mog by dowolnie kszta towane przez

strony.
2.12 Uprawniony

Co do zasady, prawo do uzyskania patentu przyeugujrcy. Jeli wynalazku dokona o kilku
wspo twércow uprawnienie do uzyskania patentu puzyge im wspolnie.

W razie dokonania wynalazku w wyniku wykonywaniagx twérc obowi zkow ze stosunku
pracy albo z realizacji innej umowy, prawo do uazysia patentu przys uguje pracodawcy lub
zamawiajcemu, chyba e strony ustali y inaczej. W umowie pordky przedsibiorcami moe

by okrelony podmiot, ktéremu przys ugiwab dzie prawo do uzyskania patentu w razie
dokonania wynalazku w zwiku z wykonywaniem tej umowy. W razie dokonania algzku
przez tworc przy pomocy przeddbiorcy, przedsibiorca ten moe korzysta z wynalazku we

w asnym zakresie. W umowie o0 udzielenie pomocynstranog ustali, e przedsibiorcy
przys uguje w ca @i lub cz ci prawo do uzyskania patentu.

Tworcy wynalazku przys uguje prawo do uzyskanieepht, wynagrodzenia, a tak prawo do
wymienienia go jako tworcy w opisach, rejestracizon innych dokumentach i publikacjach.

Je eli zg aszajcy nie jest tworc wynalazku, powinien w podaniu wskazavorc i podstaw

swego prawa do uzyskania patentu.
2.13 Wynagrodzenie

Je eli strony, tj. tworca i przeddviorca wykorzystujcy jego wynalazek, nie uzgodniy

wysoko ci wynagrodzenia, wynagrodzenie ustala swv susznej proporcji do korzgi




przedsibiorcy z rozwizania, z uwzgldnieniem okoliczneci, w jakich rozwizanie zosta o
dokonane, a w szczegolmd zakresu udzielonej twdrcy pomocy przy dokonaroawi zania
oraz zakresu obowzkéw pracowniczych tworcy, w przypadku, gdy jest awi zany z
przedsibiorc umow o prac. W przypadku wynalazkow pracowniczych wynagrodeeni
przys uguje pracownikowi tylko wtedy, gdy wynalazetgkorzystywany przez pracodawaie
powsta w wyniku wykonywania obowikow s ubowych lub jeeli umowa o pracprzewiduje
takie dodatkowe wynagrodzenie. Wynagrodzenie wypsic w ca oci, najpoéniej w ci gu 2
miesi cy po up ywie roku od dnia uzyskania pierwszychzkori z wynalazku, lub w czciach,
W Ci gu 2 miesicy po up ywie kadego roku od uzyskania tych korzy, jednak nie d uej ni
przez 5 lat. Wynagrodzenie powinno zostaodwy szone, jeeli korzy ci osi gni te przez
przedsibiorc oka si znaczco wy sze od korzyci przyj tych za podstaw do ustalenia

wyp aconego wynagrodzenia.
2.14 Pytania do rozdzia u 2.
1.  Wyjanij jak naley rozumie zasad terytorialnoci w odniesieniu do praw w asnm
intelektualnej.
2. Jakie cechy musi posiadiebzwi zanie nadage si do opatentowania?

3. Komu przys uguje prawo do patentu na wynalazskkany w ramach wykonywania

obowi zkéw wynikaj cych z umowy o pra@
4. Wyja nij poj cia uprawniony i tworca. Wskgodstawowe raice.

5. Co to jest SPC? Jakiewarunki jego przyznania i jak d ugo obowuje?



3 JAK CHRONI |  BUDOWA WARTO PROJEKTOW BADAWCZO-
ROZWOJOWYCH — DOSTPNE NARZ DZIA PRAWNE

Jak budowac wiasne portfolio ?

Przeglad przedmiotow podlegajacych ochronie

Przedmioty podlegajace ochronie prawami wlasnosci intelektualnej

Utwory autorskie np.:

utwory naukowe, programy komputerowe

Przedmioty wlasnosci przemystowej :
wynalazki, wzory uzytkowe, wzory przemystowe,

znaki towarowe

Rys. 3. Przedmiotami podlegaymi ochronie prawami w asna intelektualnej s utwory
autorskie chronione prawem autorskim. \Wa dla nas jest oferowana przez prawo autorskie
mo liwo ochrony utworéw naukowych i programoéw komputerdwy@zwyczaj najwaiejsze
dla biotechnologdbw my cych o komercjalizacji wynikébw w asnych bada d przedmioty
w asnoci przemys owej, a wod nich przede wszystkim wynalazki, a czasem ewmkory

u ytkowe i wzory przemys owe. Plantijdzia ania merketingowe nale pamita o znakach

towarowych.




3.1 Patenty

Na podstawie patentu nabywa gprawo wy cznego korzystania z wynalazku w sposob
zarobkowy lub zawodowy na ca ym obszarze RzeczyibspPolskiej. Zakres przedmiotowy
patentu okrdaj zastrzeenia patentowe zawarte w opisie patentowym. Do adii zastrzes
patentowych mogs uy opis wynalazku i rysunki. Czas trwania patentu @syr20 lat od daty

dokonania zg oszenia wynalazku w Witzie Patentowym.

Jak budowac wilasne portfolio ?

Wynalazki

Patent

prawo wylacznego korzystania z wynalazku
w sposab zarobkowy lub zawodowy
na terytorium catego panstwa

czas trwania - do 20 lat

zakres ochrony - okreslony w zastrzeZeniach patentowych

Rys. 4. Jdi nasze rozwizanie spe nia okréone przes anki prawne memy zg osi je do urzdu
patentowego i uzyskgatent. Patent to monopol przyznawany i gwarantowarzez pastwo
dotyczcy komercyjnego stosowanie wynalazku. Zakres mdumopdefiniowany jest w
zastrzeeniach patentowych. Patent pozostaje w mocy pr@2dat2 Stosujc to prawo moemy

zakaza innym osobom komercyjnego wykorzystywania opatamego wynalazku.




3.1.1 Zdolno patentowa

Patenty s udzielane — bez wzglu na dziedzin techniki — na wynalazki, ktére snowe,
posiadaj poziom wynalazczy i nadapi do przemys owego stosowania. Wynalazki spe o&j

wymienione przes anki prawne posiadaflolno patentow.

Rys. 5. Najwaniejszym or em s wynalazki, ktore chronione patentami. Opatentowane mog
by tylko rozwi zania nowe, nieoczywiste czyli posiada poziom wynalazczy oraz nadag si

do przemys owego stosowania.

3.1.1.1 Nowo

wynalazek uwaa si za nowy, jeli nie jest on cz ci stanu techniki, przy czym przez stan

techniki rozumie si wszystko to, co przed datwed ug ktorej oznacza spierwszestwo do




uzyskania patentu, zosta o udgstione do wiadomai powszechnej w formie pisemnego lub
ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie l@wnienie w inny sposéb. Za cz stanu
techniki uwaa si rownie informacje zawarte w zg oszeniach wynalazkéw luborgw
u ytkowych, korzystajcych z wczeniejszego pierwszetwa, nieudospnione jeszcze do

wiadomoci powszechnej.

Wa ne jest, aby przed datzg oszenia tego rozwdania do
opatentowania jego istota nie zosta a udpatona do
wiadomoci powszechnej w jakiejkolwiek formie, szczegainie
formie publikacji naukowe)V przeciwnym razie ujawnienie istoty
wynalazku spowoduje utraprzez wynalazek cechy nown od
ktorej uzalenione jest przyznanie mu ochrony patentowej.

Rys. 6. Aby nie pozbawsi samemu mdiwo ci uzyskania ochrony patentowej dla wynikow

swoich prac badawczych najezachowa odpowiedni kolejno post powania.
3.1.1.2 Poziom wynalazczy

Wynalazek posiadagy t cech dla znawcy danej dziedziny techniki nie wynika posob

oczywisty ze stanu techniki;
3.1.1.3 Mo liwo przemys owego stosowania

Wynalazek uwaa si za nadajcy si do przemys owego stosowania, g@ wytwor lub sposob

wg tego wynalazku me by wykorzystany w dzia aln@i przemys owej lub w rolnictwie.




3.1.2 Kategorie patentéw dotyceych wynalazkow biotechnologicznych

Klasyfikuj ¢ rodzaje patentow dotyazych wynalazkow biotechnologicznych nalezauway ,

e moemy opatentowatrzy kategorie wynalazkow biotechnologicznych. riRgza grupa to
produkty takie jak polipeptydy, kwasy nukleinowe, mikroongamy, linie komorkowe, oraz
produkty  wielosk adnikowe przyk adowo zestawy diagiyczne lub kompozycje
farmaceutyczne. Druga grupa $posobytakie jak metody otrzymywania produktow, metody
diagnostyczne stosowane in vitro, oraz inne metdalyoratoryjne. Trzecia kategoria to
zastosowaniatakie jak nowe zastosowanie znanego produktu, mgk@d nowe wskazania

terapeutyczne dla znanych lekow.

Rys. 7. Podstawowe kategorie patentow dotyazh wynalazkow biotechnologicznych.




3.2 Wozory u ytkowe

Kolejnym dostpnym w niektérych krajach, w tym rowniev Polsce, rodzajem ochrony wzory

u ytkowe czyli tak zwane ma e patenty. Rozzania podlegape ochronie prawnej jako wzory
u ytkowe nie musz posiada poziomu wynalazczego — wystarczye charakteryzuj si

u ytecznoci . Przyk adami chronionych w Polsce wzoréwytkowych mog by r6é norodne

urz dzenia techniczne.

Rys. 8. Kolejny przedmiot chroniony to wzorytkowe, czyli tak zwane ma e patenty. Nie musz
one posiada poziomu wynalazczego — wystarcay/charakteryzuj si u ytecznoci . W Polsce
jako wzory uytkowe mog by chronione urzdzenia techniczne.

Uzyskiwany monopol ma podobny charakter jak w pazu patentu, lecz czas trwania
monopolu zosta skrocony do 10 lat. Zg oszenie wzpytkowego jest rozpatrywane przez wiz
patentowy i po ustaleniu,e zg oszone rozwranie spe nia wspomniane przes anki prawne

przyznawane jest prawo ochronne. Zakres ochrorigidefany jest przez zastrzenia ochronne.




W praktyce, wzorami wtkowymi chronione s zwykle stosunkowo proste udzenia
techniczne. Przyk adem m® by wstrzykiwacz do insuliny. Warto zwrociuwag na to, e
zakres ochrony jest definiowany przez cechy tedm@avskazane w zastraniach ochronnych i
nie ogranicza si jedynie do konkretnej realizacji rozwiania przedstawionej na rysunku
zawartym w opisie wzoru ytkowego. Wszystkie wzory ytkowe posiadagce cechy ujte w

zastrzeeniu s obj te zakresem monopolu wynikaggo z prawa ochronnego.

Rys. 9. Wzorami ytkowymi chronione szazwyczaj stosunkowo nieskomplikowane drenia
techniczne np. wstrzykiwacz do insuliny. Zakresaughjest definiowany przez cechy techniczne
wskazane w zastrzmniach ochronnych i nie ogranicza sivy cznie do konkretnej realizacji

rozwi zania przedstawionej na rysunku zawartym w opisie.




3.3 Wazory przemys owe

Trzeci typ ochrony dotyczy wzoréw przemys owych. twh przypadku chroniona jest posta
zewntrzna tji. wygld produktu (design). W przypadku wzorow przemyschwvyw Unii
Europejskiej uzupe niona zosta a terytorialna zasasigu uzyskiwanych praw. Oznacza te,
mo emy dokona zg oszenia wzoru przemys owego w Wizie Patentowym RP, ale réwnie
ubiega si o rejestracj wspolnotowego wzoru przemys owego obejmapgo swoim zasgiem
ca Uni Europejsk, dokonujc zgoszenia w unijnym Urdzie Harmonizacji Rynku
Wewn trznego (OHIM). Ze wzgldu na przyjt przez OHIM procedur post powania, zakres
terytorialny prawa i koszty jego uzyskania wzor alspptowy jest bardzo atrakcyjralternatyw

wobec ochrony wzoru przemys owego w oparciu 0 pesg@awa W asnai przemys owej.

Rys. 10. Przepisy dotyae wzoréw przemys owych sudo ochrony zewitrznego wygldu

produktow.




Wzory zarejestrowane mogoy chronione do 25 lat od daty zg oszenia. Ochronanaga
wnoszenia op at okresowych za jej utrzymywanieri&ea op ata wnoszona jest przy rejestracji
i obejmuje 5 lat ochrony. Dalsze op aty nglevnosi za kolejne 5-letnie okresy. Przedmiotowy
zakres ochrony obejmuje wzor identyczny oraz wseelzory, ktore nie robi odmiennego
0g0Inego wraenia na zorientowanym wtkowniku.

W praktyce mona przyj , e zakres monopolu ogranicza do konkretnej postaci produktu np.
wygl du inhalatora. Definicja zakresu ochrony odpowiaelismu co zosta o przedstawione na
rysunku zawartym w zg oszeniu. Dlatego wzor przadiiny na rysunku 12 po lewej stronie ma
nieco szerszy zakres ochrony raobrazowany jako zdgie produktu umiesczone po prawej

stronie.

Rys. 11. Przyznawany monopol ogranicza do konkretnej postaci produktu w formie
przedstawionje na rysunku zawartym w zg oszeniateDb wzor przedstawiony na rysunku po
lewej stronie zapewnia nieco szerszy zakres ochrony

Buduj ¢ w asne portfolio praw wycznych naley pamita o tym, e chronione mogby ré ne




aspekty gotowych produktow. Przyk adowo, w przypagiokazanej na rys. 13 mikromacierzy
DNA sprzedawanej przez Affymetrix memy przypuszcza e produkt ten jest chroniony
kilkoma patentami, wzorem przemys owym, widocznymmakami towarowymi, a software
wykorzystywany do analizowania danych uzyskiwanyzh pomoc mikromacierzy podlega

ochronie prawem autorskim.

Dopiero taka wieloaspektowa ochrona zapewnia dastat ochron produktu uniemdiwiaj ¢

dzia anie konkurencji.

Rys. 12. Tylko kompleksowa ochrona prawna wykargyst wszelkie dospne rodzaje praw
wy cznych zabezpiecza rie aspekty produktéw trafiaggych na rynek i zapewnia dostateczn

ochron produktu uniemdiwiaj ¢ dzia anie konkurencji.



3.4 Pytania do rozdzia u 3.

Wymie przedmioty w asnai intelektualnej, ktére podlegapchronie prawnej.
Co to jest ochrona kumulatywna?

Jaki wp yw na zdolno patentow mo e mie opublikowanie artyku u w prasie

naukowej? Kiedy publikacja nie zie mia a wp ywu na zdolno patentow?
Kiedy i w jakim celu naley z o y depozyt mikroorganizmu?

Wymie podstawowe kategorie patentow, w ktérych przyzmens patenty na

wynalazki farmaceutyczne i biotechnologiczne?



4 ZAKRES PRAWA WYNIKAJ CEGO Z PATENTU

4.1 Prawa wynikajce z patentu

Przez uzyskanie patentu nabywa grawo wy cznego korzystania z wynalazku w sposob
zarobkowy lub zawodowy na ca ym obszarze RzeczygiepPolskiej. Uprawniony z patentu
mo e wskaza, w szczegllnai przez stosowne oznaczenie na towaraehjego wynalazek
korzysta z ochrony. Uprawniony z patentu m@akaza osobie trzeciej, niemagej jego zgody,
korzystania z wynalazku w sposdb zarobkowy lub zdwgy polegajcy na wytwarzaniu,
u ywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub impwaniu dla tych celéw produktu
b d cego przedmiotem wynalazku lub stosowaniu sposoloucbgo przedmiotem wynalazku,
jak te u ywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub imipwaniu dla tych celéw
produktow otrzymanych bezp@dnio takim sposobem. Uprawniony z patentu enw drodze
umowy udzieli innej osobie upowanienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku.

Dla oméwionych powyej kategorii patentdw dotyceych rozwiza biotechnologicznych, np.
lekéw, warto zwréci uwag na istotn ré nic pomi dzy zakresem monopolu wynikaym z
patentow dotyczych produktéw, takich jak np. nowe substancje, akrgsem patentow
chroni cych ich sposoby wytwarzania lub zastosowania. Wicael patentu dotyczego
produktu, np. nowego zwiku chemicznego, me zablokowa dzia ania rynkowe w &icieli
praw do rozwiza dotycz cych sposobow wytwarzania takiego produktu lub jegstosowa
Eksploatacja rynkowa tych rozwia nie jest moliwa bez zgody w &iciela patentu

chroni cego substancj



Rys. 13. W aiciel patentu dotyczego zwizku chemicznego, n® zablokowa dzia ania
rynkowe w acicieli patentow dotyczych sposobdow wytwarzania takiego zkiu, kompozycji

zawieraj cych t substancj lub jej zastosowa

Znaczenie rynkowe patentow chrorych sposoby wytwarzania substancji lub ich zastesia
zmienia si diametralnie po wygai ciu patentu dotyczego substancji. Od tego momentu
wykorzystywanie rynkowe tych rozwia nie wi e si z ryzykiem naruszania wygas ego

patentu.



Rys. 14. Po wygai ciu patentu dotyczego zwizku chemicznego weiciele patentoéw
dotycz cych sposobow wytwarzania takiego zkiu, kompozycji zawieraych t substancj lub
jej zastosowa mog wykorzystywa swoje rozwizania bez ryzyka naruszania wygas ego

patentu.

4.2 Ograniczenia patentu

Nie narusza sipatentu przez:

- korzystanie z wynalazku dotyazgo rodkow komunikacji i ich czci lub urz dze,
ktére znajduj si na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej czasowakae tprzedmiotéw, ktére
znajduj si na tym obszarze w komunikacji tranzytowej (przygjvkomunikacyjny), (nie kdzie
narusza o polskiego patentu np. przeame opatentowanego udzenia z Czech do Szwecji
przez terytorium Polski),

- korzystanie z wynalazku dla celéw gavowych w niezbdnym wymiarze, bez prawa




wy cznoci, je eli jest to konieczne do zapob@énia lub usunicia stanu zagrenia wanych
interesOw Pastwa, w szczegolnoi w zakresie bezpieczstwa i porzdku publicznego, (nie
b dzie narusza o patentu np. wykorzystywanie opatemmego leku w trakcie gwa towne]
epidemii),

- stosowanie wynalazku do celow badawczych iwdadczalnych, dla dokonania jego
oceny, analizy albo nauczania, (nie dbie naruszao patentu np. wykorzystywanie
opatentowanych enzymow w pracy badawczej),

- korzystanie z wynalazku w nieatnym zakresie, dla wykonania czynop jakie na
podstawie przepisow prawa swymagane dla uzyskania rejestracji db zezwolenia,
stanowicych warunek dopuszczenia do obrotu niektérych wybw ze wzgldu na ich
przeznaczenie, w szczegoOlod rodkow farmaceutycznych, (nie dzie narusza o patentu np.
prowadzenie bada poréwnawczych w celu uzyskania dopuszczenia dootobdla leku
odtworczego),

- wykonanie leku w aptece na podstawie indywiduyaleeepty lekarskiej.

4.3 Wyczerpanie prawa z patentu

Patent nie rozcga si na dzia ania dotycze wyrobu wed ug wynalazku lub wytworzonego
opatentowanym sposobem, polegaj w szczegdlna@i na jego oferowaniu do sprzegalub
dalszym wprowadzaniu do obrotu, g wyrdb ten zosta uprzednio wprowadzony do albméd
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawgigo lub za jego zgodNie stanowi réwnie
naruszenia patentu import na terytorium Rzeczypdsp®olskiej oraz inne dzia ania dotyce
wyrobu wprowadzonego uprzednio do obrotu na teiywor Europejskiego Obszaru

Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgod

4.4 Uniewa nienie i wygani cie patentu

Patent moe by uniewaniony w ca oci lub w cz ci, na wniosek kadej osoby, ktéra ma w tym
interes prawny, jeeli wyka e ona, e nie zostay spe nione ustawowe warunki wymagame d
uzyskania patentu. Prokurator Generalny RzeczypiospoPolskiej lub Prezes Urdu
Patentowego me w interesie publicznym wygii z wnioskiem o uniewanienie patentu albo
przyst pi do toczcego si post powania w sprawie. Patent wygasa na skutek:

up ywu okresu, na ktory zosta udzielony;




zrzeczenia sipatentu przez uprawnionego przed Wieem Patentowym, za zgo@sob,
ktorym s u wynikaj ce z patentu;

nieuiszczenia w przewidzianym terminie op aty skreej albo

trwa ej utraty moliwo ci korzystania z wynalazku, z powodu braku potragando tego
materia u biologicznego, ktory sta sniedostpny i nie moe by odtworzony na podstawie
opisu.
Patent wygasa w dniu, w ktérym ngsto zdarzenie, z jakim ustawa we skutek wygani cia
patentu. Data wygai cia patentu powinna bypotwierdzona w decyzji. Wygai cie patentu z
powodu nieuiszczenia w przewidzianym terminie gpa@iresowej naspuje w dniu, w ktérym
up yn poprzedni okres ochrony wynalazku. Uniewnie albo wygani cie patentu podlega

wpisowi do rejestru patentowego.

4.5 Pytania do rozdzia u 4.

1. Czy prowadzenie badamaukowych moe naruszaprawa patentowe?
2. W jakich okolicznociach moe doj do uniewanienia patentu?
3. W jakich okolicznociach importujc z Chin do Polski substanathemiczn bez wiedzy

uprawnionego do polskiego patentu dotyegyo tej substanciji naruszymy prawa do tego

patentu?

4. Omow zakres ochrony dostarczany przez patenyskane dla rénych kategorii

wynalazkéw oraz ich wzajemne zah® ci.

5. Czy istniej okoliczno ci, w ktérych dokonujc zg oszenia patentowego nma pomin

jednego ze wspo tworcow zg aszanego do ochrony layka?



5 PROCEDURA PATENTOWA W KRAJU | ZA GRANIC

5.1 Polska procedura patentowa

Zg oszenia wynalazku w celu uzyskania patentu dojoisi poprzez wniesienie do Urdu
Patentowego RP naguj cych dokumentéw: 1) podania o udzielenie patentu, ogisu
wynalazku ujawniajcego jego istot 3) zastrzee patentowych, 4) skrotu opisu, a w razie
potrzeby, 5) rysunkéw. Przyk adowe opisy patent@ve nych krajow mona znale np. w

internetowej bazie ,,espacenet” (http://pl.espacenat/).
5.1.1 Przebieg pospowania w sprawie zg oszenia patentowego

Zg oszenie uwaa si za dokonane w dniu, w ktorym wp yo do Urz du Patentowego. Ustawa
dopuszcza rowniemo liwo  przes ania zg oszenia do Udu Patentowego telefaksem pod
warunkiem dostarczenia orygina u zg oszenia patezgo w ci gu 30 nastpnych dni.

Urz d Patentowy bada zgoszenie pod wdgim formalnym i merytorycznym. Badanie
merytoryczne dotyczy tych cech zg oszonego rozania, ktérych istnienie jest warunkiem
uznania go za wynalazek, a =zatem: nawO0 poziomu wynalazczego i midwvo ci
przemys owego stosowania. Po up ywie 18 m@sod daty zg oszenia wynalazku, a na wniosek
zg aszajcego po 12 miescach, Urzd Patentowy publikuje w Biuletynie Urdu Patentowego
informacj o dokonanym zg oszeniu patentowym. Zamieszcza ey miin. tytu wynalazku i
skrét opisu, a gdy jest to wskazane - réwmigsunek. Od dnia og oszenia 0 zg 0szeniu osoby
trzecie mog zapoznawasi z opisem wynalazku znajdueym si w aktach Urzdu Patentowego

i, w terminie 6 miesicy od tej daty, zg aszado Urz du swoje uwagi, co do istnienia przeszkod
uniemo liwiaj cych udzielenie patentu.

Urz d Patentowy rozpoczyna badanie zdotiopatentowej wynalazku od przeprowadzenia
bada stanu techniki w celu zidentyfikowania ewentuamyrzeszkdd dla udzielenia patentu w
zakresie danym przez Zg aszaego w pierwotnej wersji zastrze patentowych i przes ania
raportu do zg aszajego. W razie stwierdzenia braku takich przeszkéd dUPatentowy wydaje
decyzj o udzieleniu patentu. Udzielenie patentu rage pod warunkiem uiszczenia op aty za

pierwszy okres ochrony. W razie nieuiszczenia @pwat wyznaczonym terminie, Urd




Patentowy stwierdza wygai cie decyzji o udzieleniu patentu. Udzielone patepbyllegaj
wpisowi do rejestru patentowego. Udzielenie patesttuierdza si przez wydanie dokumentu
patentowego, ktérego czi sk adow jest opis patentowy obejmualy opis wynalazku,
zastrzeenia patentowe i rysunki. Opis patentowy jest kavliany przez Urzd Patentowy.
Zazwyczaj jednak rozpatrywanie zdolobd patentowej zg oszenia wie Si z wymian
korespondencji pomdzy Zg aszajcym a Urzdem. Jej celem jest wyjaienie wtpliwo ci
Urz du i ewentualne ograniczenie zakreswulanej ochrony do rozmiaru akceptowalnego dla
Urz du w wietle zidentyfikowanego stanu techniki. W przypadlotrzymania decyzji
odmawiaj cej udzielenia patentu zg aszajmoe zoy w lzbie Odwo awczej, sk adajej si z
ekspertow Urzdu Patentowego, wniosek o ponowne rozpatrzenievypM toku rozpatrywania
zg oszenia wynalazku lub w okresie 2 miegiod daty uprawomocnienia silecyzji 0 odmowie
udzielenia patentu zg aszey moe zoy wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzor
u ytkowy. Takie zg oszenie wzoru ytkowego uwaa si za dokonane w dniu zg oszenia
wynalazku.

Informacja o udzielonych patentach jest og aszawdimdomociach Urzdu Patentowego.

W ci gu 6 miesicy od daty og oszenia o0 udzieleniu patentudgamo e wnie umotywowany
sprzeciw wobec decyzji Urdu Patentowego RP. O wniesieniu sprzeciwu zawiaalasni
uprawnionego. J& uprawniony uzna sprzeciw za bezzasadny, rozpwzsi post powanie

sporne.

5.2 Termin na zg oszenie wynalazku do opatentowangraaic

Na podjcie decyzji co do ewentualnego ubiegania si ochron wynalazku za granic
zg aszajcy ma tylko 12 miescy liczonych od daty z enia zg oszenia w polskim Urdzie
Patentowym. Okres ten zosta wyznaczony przezdbnwencji paryskiej o ochronie w asmo
przemys owej, ktoérej stronjest rownie Polska. W przypadku zg oszenia wynalazku do
opatentowania za granicpo upywie 12-miescznego okresu pierwszgtwa, pierwsze
prawid owe zg oszenie wynalazku dokonane w Polstdedzi b dzie nowoci wynalazku

badanego w oparciu o procedury zagraniczne.

5.3 Procedury s u ce uzyskaniu ochrony patentowej za granic

Ubiegajc si 0 ochron wynalazku za graniczg aszajcy mo e skorzysta z jednej z trzech




przedstawionych nej procedur. Korzystag z 12-miesicznego terminu pierwszstwa moe:

- dokona zg osze w innych pastwach i wszcz postpowanie zg oszeniowe w oparciu o ich
krajowe procedury patentowe (patrz 5.3.1),

- dokona zg oszenia wynalazku w Europejskim Ulzie Patentowym celem uzyskania ochrony
w pa stwach bd cych stronami Konwencji o patencie europejskim mdnpadziernika 1973
roku (patrz 5.3.2),

- dokona zg oszenia wynalazku w Milzynarodowym Biurze W asna Przemys owej (WIPO)
w Genewie w trybie PCT, w oparciu o przepisy Uk adWspo pracy Patentowej z 16 czerwca
1970 roku (patrz 5.3.3).

5.3.1  Procedury krajowe

Dokonanie zg oszenia za grania/ oparciu o procedury krajowe maw danej ochrony jest
op acalne dla zg aszagego, jeeli pragnie on uzyskaochron w jednym, dwéch lub trzech
pa stwach. W wypadku, gdy zg aszey jest zainteresowany uzyskaniem ochrony wkezej

liczbie pastw, korzystniejsze dla niego okazuje dbkonanie zg oszenia nadzynarodowego w

trybie PCT lub zg oszenia europejskiego.

Rys. 15. Uzyskiwanie ochrony patentowej za gramo e wykorzystywa procedur krajow




ustalon w konwencji paryskiej.

5.3.2  Europejska procedura patentowa

Europejska procedura patentowa charakteryzujetysn, e na podstawie jednego zg oszenia
patentowego dokonywanego w Europejskim dme Patentowym (EUP) w Monachium i po
przeprowadzeniu jednego ujednoliconego posivania zg oszeniowego, niove jest uzyskanie
patentu jednoczaie w kilku pa stwach bd cych stronami Konwencji o patencie europejskim.
Zg oszenia dokonuje sibezporednio w EUP w jednym z jego zykéw urz dowych,
wyznaczajc jednoczenie pastwa, w ktérych da si ochrony. Nastpnie przeprowadzane s
kolejno: badanie formalne i poszukiwania patentokeecz ce si publikacj og oszenia o
zg 0szeniu i sprawozdania z poszukiwa

Po przeprowadzeniu badania zdolkiopatentowe] wynalazku, EUP uzgadnia ze zg asygj
ostateczn redakcj zg oszenia. Zg aszaly wnosi t umaczenia zastra na pozosta e gyki

urz dowe EUP, uiszcza op ara udzielenie patentu i druk opisu. Nastie EUP wydaje decyzj

0 udzieleniu patentu i publikuje opis w Biuletyé&P.

W terminie 9 miesicy od daty publikacji przeciwko udzielonemu patsvitmo e zosta z 0 ony
sprzeciw. Rozpoczyna on procedusprzeciwow, ktdra moe skutkowa uniewanieniem
decyzji EUP o udzieleniu patentu europejskiego. @ecyzji ko cz cej postpowanie
zg oszeniowe lub sprzeciwowe nezosta z 0 one odwo anie do Izby Odwo awczej EUP.
Patent europejski obowauje we wskazanych pstwach pod warunkiem wniesienia w @i 3
miesi cy po udzieleniu patentu europejskiego tumacopisu patentowego na ichzyki

urz dowe. W przypadku niez enia tumaczenia w tym terminie wydaje sdecyzj
stwierdzajc niewano patentu w danym patwie. Udzielenie patentu europejskiego skutkuje

ochron identyczn jak w przypadku patentow udzielonych w oparciuwacedury krajowe.



Rys. 16. Uzyskiwanie ochrony patentowej w Euromesnwvykorzystywaprocedur ustalon w
konwencji monachijskiej.

Patent europejski stanowi zatem 2k patentow krajowych posiadaych t sam podstaw.
Patenty krajowe udzielone na tej podstawiengezalene i podlegaj tylko ustawodawstwu
wewn trznemu poszczegolnych pw. Istota tej formy uzyskiwania ochrony patentpwe
Europie polega na przeniesieniu najwiejszej fazy rozpatrywania zg oszenia na poziom
regionalny, dziki czemu procedura w krajach cz onkowskich ogramisz jedynie do walidacji
patentu zaakceptowanego przez EUP. Pozwala toetala lepsze zardzanie kosztami

post powania patentowego.
5.3.3  Procedura PCT (Patent Cooperation Treaty)

Inn form uzyskania ochrony wynalazku w oparciu o jedno gzemie patentowe jest procedura

PCT, okrelona w przepisach Uk adu o Wsp6 pracy Patentoviéjekjo Polska jest stron




Zg oszenie w trybie PCT okrane mianem zg oszenia rdzynarodowego wnoszone jest do tzw.
urz du przyjmujcego, ktorym w przypadku Polski jest Udz Patentowy RP. Zg oszenie
powinno by sporzdzone w jednym z pykow urzdowych Midzynarodowego Organu

Poszukiwa, ktérym w przypadku Polski jest EUP.

Rys. 17. Najczciej uzyskiwanie ochrony patentowej w wielu krajaehgranic wykorzystuje
procedur ustalon w traktacie o wspo pracy patentowej (PCT), ktdma dalszym etapie

post powania w Europie mma po czy z procedur ustalon w konwencji monachijskie;.

W ramach op aty podstawowej zg aszgj otrzymuje z Midzynarodowego Biura Poszukiwa
raport z poszukiwa patentowych zawieragy list dokumentow uznanych za opiscg
rozwi zania techniczne najbbze rozwizaniu bd cemu przedmiotem zg oszenia, i stan@ei
tzw. najbli szy stan techniki. Wraz z wykazem dokumentow stanoweh najbliszy stan
techniki uzyskiwana jest tak wstpna pisemna opinia okdaj ca bardzo ogodlnie wp yw tych

dokumentéw na mdiwo opatentowania poszczegollnych aspektow bych przedmiotem




Zg oszenia.

Faza krajowa PCT obejmuje zenie zgoszenia patentowego w krajowych dach
patentowych pastw danej ochrony w terminie nieprzekraczam 30 miesicy liczonych od
daty pierwszestwa, przeprowadzenie przez te wy bada formalnych i merytorycznych
zZg 0szonego rozwkania oraz podgie przez nie decyzji 0 udzieleniu patentu lub dgcy
odmawiaj cej jego udzielenia.

Tryb PCT jest z wielu wzgtow korzystny dla zg aszajego. Domniemuje si e zg oszenie
takie dotyczy wszystkich patw bd cych stronami traktatu PCT, a rzeczywista decyzja o
wyborze docelowych patw i ograniczeniu zakresu terytorialnego zg osz@mzek adana jest do
30 miesica licz ¢ od daty pierwszestwa. Ponadto, w 12-miesznym terminie pierwszetwa
dokonywane jest jedno zg oszenie, przygotowywartngedokumentacja, w jednymzyku
(najcz ciej angielskim). Przy wkszej liczbie pastw danej ochrony, koszty pogiowania w

trybie PCT s du o ni sze ni suma kosztow procedur krajowych.

Najkorzystniejszym elementem procedury PCT jest nigriie
momentu podgia przez zg aszagego decyzji, co do weja w
faz krajow do 30 miesicy liczonych od daty pierwszgwa. W
tym czasie, rOwnie w oparciu 0 midzynarodowe badanie
wst pne, zg aszagpy moe si przekona o wartoci zg oszonegg
rozwi zania. Moe zrezygnowaz ubiegania si 0 jego ochron
przynajmniej w odniesieniu do niektérych pav. Oponieniu
ulega rownie termin wniesienia op at krajowych. rodki
przeznaczone na ten cel ey pozostaj do dyspozycj
zg aszajcego.

Oprocz wymienionych wyej form ubiegania sio ochron patentow istnieje rownie mo liwo
korzystania z trybu zwanego EURO-PCT¢z cego w sobie elementy procedury europejskiej i
procedury PCT. Charakteryzuje son tym, e zamiast fazy krajowej PCT obejmuje faz
regionaln. Zg oszenie midzynarodowe po zakozeniu fazy midzynarodowej przekazywane
jest do EUP i rozpatrywane w trybie procedury eejskiej, ktéra moe zakoczy si

udzieleniem patentu europejskiego w krajach Konyengatencie europejskim.
5.3.4  Podsumowanie

Ochrona patentowa wynalazku polega na tymw razie bezprawnego stosowania wynalazku




przez podmioty inne, areli uprawniony z patentu, ten ostatni moszuka pomocy w
dochodzeniu swoich praw w instytucjach gavowych. W wikszo ci przypadkow ochrona taka
jest skuteczniejsza nochrona wynalazku stanowiego tajemnic przedsibiorstwa.

Po zg oszeniu wynalazku do opatentowania w Polszdiwe jest uzyskanie ochrony w innych
pa stwach pod warunkiem dokonania w nich zg oskejowych, zg oszenia europejskiego lub

zg oszenia midzynarodowego PCT z zachowaniem 12 mEgiego terminu pierwszstwa.
5.4 Pytania do rozdzia u 5.

1. Wymie trzy podstawowe drogi prawne, ktérymi nma uzyska ochron patentow za

granic . Ktor z nich naley zastosowaw przypadku starania so ochron w wielu

krajach?
2. Kiedy najponiej mo na zg osi wynalazek do opatentowania za grafic
3. W ktorym momencie stara si o ochron mi dzynarodow zgodnie z proceduPCT

zg aszajcy z Polski mona z oy zg oszenie w europejskim udzie patentowym?

4. Czy midzynarodowe zg oszenie patentowe dokonane w tBGIE i kontynuowane
nast pnie jako EURO-PCT korzystaje z polskiego pierwszstwa moe by

kontynuowane w Polsce? Wskao liwe warianty prowadzenia pogtowania.

5. Czy patent europejski m@ by uniewa niony przez polski s1?



6 ZDOLNO PATENTOWA WYNALAZKOW BIOTECHNOLOGICZNYCH W POLSCE
| EUROPIE

6.1 Pozytywne Przes anki Zdolng Patentowej.

Wymogami, ktérych spe nienie jest warunkiem konigez do uzyskania patentu na zg aszany
do ochrony wynalazek snowo , poziom wynalazczy i charakter techniczny ujawegm w

Zg 0Szeniu rozwizania.

6.1.1 Nowo

Rys. 18. Pierwszym z warunkow fiweo ci uzyskania ochrony patentowej jest bezwdgh

nowo zg aszanego do ochrony rozwania.




Urz d patentowy rozpoczyna badanie nowood zgromadzenia publikacji stanowych stan
techniki. Najcz ciej s to publikacje zg oszepatentowych oraz artyku y wydrukowane w prasie
naukowej dotyczce rozwiza technicznych spokrewnionych tematycznie ze zgogzo
wynalazkiem. Naspnie, poszczegolne rozwiania znane ze stanu techniki poréwnuje =i
przedmiotem badanego zg oszenia. W kolejnym etapenia si, czy stwierdzone rdiice s
istotne dla specjalisty. Gdy odpowietha tak postawione pytanie jest pozytywna, przetimio

Zg 0Szenia m@a uzna za nowy.
6.1.1.1 Przyk ady

Poni ej przedstawiono przyk ady pochode z orzecze Komisji Odwo awczej przy EPO
dotycz ce nowoci. Podane numery decyzji pomagay odnalezieniu ca ego orzeczenia, np. w
bazie komputerowej udogtnianej na stronie internetowej EPO.
T 886/91
Zastrzegane rozwzanie
Zastosowanie okréonych sekwencji DNA, pochodeych z genomu HBV podtyp adyw,
koduj cych polipeptyd antygenu HBV; polipeptyd o okomej sekwencji aminokwasowej lub
jego fragmenty, warunkugy antygenowo HbsAg
Stan techniki
Sklonowanie i analiza strukturalna genomu HBV ppdty ady i adw. Zlokalizowanie genu
HbsAg, jego sekwencja nukleotydowa i przewidywaslarencja aminokwasowa. Sklonowanie i
ekspresja z wyciem fragmentow DNA z HBV podtypu adyw. Nie ujawnd ostatecznych
sekwenciji.

Decyzja Komisji Odwo awczej

aden ze znanych dokumentéw nie ujawnia sekwendi j&j fragmentow identycznych z
zastrzeganymi. Niewielkie réice w sekwencji s wystarczajce, aby zachowa nowo .
Argument, e rozwizanie nie jest nowe, poniewaznane sekwencje zawierajodcinki
identyczne z zastrzeganymi sekwencjami zosta @drzy poniewa aden z cytowanych
dokumentéw nie ujawnia, ani nie sugeruje poszczsgbl fragmentow traktowanych jako

odr bne przedmioty. Pomimoe zastrzegane sekwencje byy prawdopodobnie zawarigd




znanych fragmentow HBV podtypu adyw, nie zostaye gednak zidentyfikowane i nie
ujawniono ich struktury pierwszordowej. Informacje ze stanu techniki nie szkodwwo ci

zastrzeganego rozwaania.
6.1.2 Poziom wynalazczy.

W powszechnym rozumieniu wynalazek jest rozanhiem wyjtkowym, w ktorym dziki
niezwyk ym zdolnociom tworcow uda o siosi gn nieoczekiwany efekt. Zgodnie z prawem
patentowym, te wytkowe cechy rozwizania stanowi 0 jego poziomie wynalazczym.
Wynalazek uznaje siza posiadary poziom wynalazczy, jeli nie wynika on dla znawcy, w
sposob oczywisty ze stanu techniki (art. 26.1 pawgrzy czym znawcjest osoba posiadaa
przecitn wiedz z danej dziedziny techniki. Natomiast rozeanie oczywiste dla fachowca jest

efektem rutynowych dzia aktorych powodzenie daje sprzewidzie.



Rys. 19. Opatentowane molgy jedynie rozwizania nieoczywiste.

Rys. 20. Metodyka zobiektywizowanej oceny poziowynalazczego stosowana przez wiele

urz déw patentowych polega na stosowaniu tzw.” patajproblem — rozwizanie”.

W praktyce EPO, podczas oceny poziomu wynalazczegwi zania korzysta sicz sto z
.podej cia problem-i-rozwizanie” (ang.: ,problem-and-solution approach”). yyreie tego
rozumowania pozwala jednocrée zbada techniczny charakter rozvaania.

Sposabb ten polega kolejno na:

a) okreleniu ,najbli szego stanu techniki”, tj. znanych dokumentow, Wthrtre jest najblisza
ujawnieniu badanego rozwaania;

b) ustaleniu rénic pomi dzy ,najbli szym stanem techniki”, a zastrzeganym rozaniem oraz
nastpnie okreleniu obiektywnego problemu technicznego, ktoryenatozwi za ;

c) stwierdzeniu czy problem ten faktycznie zostawi zany przez wynalazek. Naphie ocenia




si poziom wynalazczy, czyli bada czy zastrzegane raamie okrelonego problemu nie mog o
by osi gni te przez specjalistiedynie w oparciu o ustalony stan techniki i ogémedz . O
poziomie wynalazczym wiadcz nieoczekiwane/zaskakuae wyniki, istnienie ,d ugotrwa ej

potrzeby”, uprzedzenia techniczne,dne wskazowki itp.

Rys. 21.a. Poziom wynalazczy.

Wynik oceny poziomu wynalazczego za pomoc metodyki ~problem
- rozwi zanie” zaley nie tylko od stanu techniki, ale rownied trafnoci zdefiniowania
problemu technicznego rozwywanego przez zgoszone do ochrony razamie. W
prezentowanym przyk adzie analizowana jest zdolpatentowa nowej pochodnej zeku X o
wzorze X-R, ktéra posiada lepszozpuszczalno ni zwi zek X. Najbliszy stan techniki
stanowi dwa opublikowane wczaiej dokumenty: dokument A — ujawnigy zwi zek X oraz

dokument B — opisugy, e podstawnik R poprawia rozpuszczalnpodobnego zwizku X'.




Rys. 21.b. Poziom wynalazczy.

Jeeli w sytuacji przedstawionej na rys. 24.a ustalimye problemem technicznym
rozwi zywanym przez zg aszado ochrony pochodnX-R jest poprawienie rozpuszczaloio
zwi zku X, ze wzgtlu na tre wczeniejszego dokumentu B rozwanie tak zdefiniowanego

problemu zostanie uznane za oczywiste, czyli paahavypoziomu wynalazczego.



Rys. 21.c. Poziom wynalazczy.

Jeeli w sytuacji przedstawionej na rys. 24.a ustalimye problemem technicznym
rozwi zywanym przez zg aszamo ochrony pochodn X-R jest poprawienie tabletkowania
zwi zku X, ze wzgllu na tre najbli szego stanu techniki rozwanie tak zdefiniowanego
problemu zostanie uznane za nieoczywiste, czyla@asce poziom wynalazczy. Dlatego tak

wa ne jest wykonanie rzetelnego badania stanu techpiided dokonaniem zg oszenia

patentowego.



6.1.3 Nadawanie sido przemys owego stosowania — charakter techniczny

Wynalazek uwaany jest za nadajy si do przemys owego stosowania,gé zgodnie z
wynalazkiem moe by uzyskiwany wytwor lub wykorzystywany sposob, w wuozeniu

technicznym, w jakiejkolwiek dzia alnoi przemys owej, nie wykluczag rolnictwa (art. 27

p.w.p.)

Rys. 22. Kolejn przes ank zdolnoci patentowej jest méwo przemys owego stosowania
zg oszonego do ochrony rozwania. Cecha ta utgsamiana jest cato z charakterem
technicznym rozwirania. W praktyce, dla spe nienia tej przes ankniéczne jest rownie
dostatecznie szczegb owe opisanie zg aszanegohdongcrozwizania w sposob pozwalajy
na jego odtworzenie. W przypadku niektorych wytahazbiotechnologicznych wykorzysimjch
nowe mikroorganizmy dostarczenie takiego opisuemokaza si niewykonalne. W takich
przypadkach zg aszajy zobowizany jest do z @nia depozytu mikroorganizmu.




6.1.4 Wynalazki biotechnologiczne

Ustawa p.w.p. zawiera Rozdzia 9 zatytu owany ,Big szczegodlne dotyceze wynalazkow
biotechnologicznych”.  Otwiera go art93 ktéry definiuje pojcie  wynalazku
biotechnologicznego, materia u biologicznego i sosmikrobiologicznego. Zgodnie z art:93
»llekro w rozdziale jest mowa o:

1) wynalazku biotechnologicznym — rozumie @izez to wynalazek w rozumieniu art. 24,
dotycz cy wytworu sk adajcego si z materia u biologicznego lub zawieraggo taki
materia albo sposobu, za pomodktorego materia biologiczny jest wytwarzany,
przetwarzany lub wykorzystywany,

2) materiale biologicznym — rozumie siprzez to materia zawieragy informacj
genetyczn i zdolny do samoreprodukcji albo nadey si do reprodukcji w systemie
biologicznym,

3) sposobie mikrobiologicznym — rozumie przez to sposéb, w ktérym bierze udzia lub
ktory zosta dokonany na materiale mikrobiologicmnglbo wynikiem ktorego jest ten
materia .”

W art. 93. 1. wskazano grupwybranych wynalazkéw biotechnologicznych, ktéregmdoy
opatentowane, mimo tegoe dotychczas ich patentowanie budzi o wieléplwo ci.

LArt. 932 1. Za wynalazki biotechnologiczne, na ktére mimg udzielane patenty, uwasi w
szczegOIlnai wynalazki:

1) stanowi ce materia biologiczny, ktory jest wyizolowanysa®jego naturalnegaodowiska
lub wytworzony sposobem technicznym, nawetijpoprzednio wyspowa w naturze,

2) stanowi ce element wyizolowany z cia a ludzkiego lub w Bpysob wytworzony sposobem
technicznym, wcznie z sekwencjub cz ciow sekwencj genu, nawet jeli budowa tego
elementu jest identyczna z budoslementu naturalnego,

3) dotyczce rolin lub zwierzt, je eli mo liwo ci techniczne stosowania wynalazku nie
ograniczaj si do szczeg6lnej odmiany tm lub rasy zwierzt.”

Powy sze definicje stanowiistotne uzupe nienie zasadye patent moe by udzielony na
mikrobiologiczne sposoby hodowli dn lub zwierzt oraz na wytwory uzyskane takim
sposobem (art. 29 pkt 2).

W praktyce przyk adami typowych kategorii, w ktdnyc patentuje si wynalazki




biotechnologiczne, s
produkty, np.: polipeptydy (enzymy, przeciwcia ajwasy nukleinowe (primery,
sekwencje koduge, wektory), mikroorganizmy, linie komorkowe, zesy (np.: zestawy
diagnostyczne), kompozycjerodki farmaceutyczne (np.: leki, szczepionki);
sposoby, np.: metody otrzymywania okomego produktu (np.: fermentacje, metody
izolacji i oczyszczania substancji biologicznyct®sty i metody diagnostyczne in vitro,
metody laboratoryjne (np. PCR);
zastosowania np.. zastosowanie okmeego produktu (np. znanego biaka) do
wytwarzania leku do leczenia oklenej choroby.

Oprocz podawania przes anek pozytywnych, ktéryohréenie warunkuje udzielenie patentu,

przepisy podajte ré ne kategorie rozwia , ktorych opatentowanie nie jest ntiove.

Rys. 23. Rozwkania biotechnologiczne, ktére nie posiadadolnoci patentowej w Polsce i Unii

Europejskie;.




6.2 Pytania do rozdzia u 6.

Jakie rozwizania z dziedziny biotechnologii i farmaciji nie mdry opatentowane?
Co to jest podegie problem-rozwizanie i do czego jest wykorzystywane?

Czy mona opatentowasekwencj aminokwasow nowego mutanta znanego enzymu
proteolitycznego stosowanego m.in. w preparataahmjozych, ktory to mutant posiada
obni one optimum temperaturowe? Zdefiniuj cel technicdzzgproponuj brzmienie

zastrzee patentowych.

Jak naley interpretowa wymaog nadawania sdo przemys owego stosowania wobec

wynalazkéw dotyczcych sekwencji DNA?

Czy komorka ludzkiego nowotworu jest mikroorgamém w rozumieniu prawa

patentowego? Jakie wp ywa to na jej zdolnpatentow?



7 KOSZTY UZYSKIWANA OCHRONY PATENTOWEJ

Niezale nie od wybranej drogi przeniesienia najwaciowszych technologii z oodkéw
akademickich do dych korporacji elementem niezinym dla powodzenia ca ego procesu jest
posiadanie ochrony patentowej na jak najszerszywytor@um, zw aszcza w krajach wysoko

rozwini tych i szybko rozwijajcych si rynkach azjatyckich.

Rys. 24. Najczciej uzyskiwanie ochrony patentowej za grangolega na czeniu procedury
krajowej, midzynarodowej zgodnie z traktatem o wspo pracy paverj (PCT) oraz
regionalnej, np. wynikagej z konwencji o patencie europejskim.

Z uwagi na moliwo  optymalizacji tempa ponoszenia wydatkow zminych z uzyskiwaniem
ochrony patentowej w skali ndzynarodowej zalecany jest tryb pgsiwania obejmugy
kolejno:

A. dokonanie zg oszenia/zg oszekrajowych definiujcych wynalazek i jego ewentualne




ulepszenia i zastrzegaych daty pierwszestwa,

B. dokonanie w cigu 12 miesicy od najwczeniejszego pierwszetwa zg oszenia w trybie PCT,
C. kontynuowanie pospowania zg oszeniowego przed wybranymi krajowyrgibaalnymi
urz dami patentowymi w cgu 30/31 miesicy od najwczeniejszego pierwszetwa, przy czym
w przypadku Europy zaleca sikorzystanie z procedury regionalnej polegaj na
kontynuowaniu pospowania przed EUP (czyli tzw. procedura EURO-PCT).

Zalecanacie ka postpowania zosta a przedstawiona na rysunku 24.

Jak to powinno wynika z opisanych wczaiej procedur, tego typu pogiowanie pozwala
zachowa, przy konieczncaci angaowania minimalnych rodkéw finansowych, mdiwo
ubiegania si o ochron patentow praktycznie na ca ymwiecie przez najd wszy dopuszczalny
okres (30 miescy) pozwalajc w tym czasie na zweryfikowanie wantd wynalazku i

znalezienie sposobu finansowania jego dalszegoajozw

Rys. 25. Najwaniejsze sk adniki kosztow uzyskiwania ochrony pavegj za granic.




7.1 Koszty zg oszenia patentowego w Polsce

W przypadku etapu krajowego w Polsce pe ne koszilgodania zg oszenia patentowego

wynosz obecnej oko o od 5do 8,5tys. z.
7.2 Koszty mi dzynarodowego zg oszenia patentowego w trybie PCT

Zgodnie z proponowanprocedur, najpo niej w ci gu roku od dokonania pierwszego zg oszenia
dotycz cego rozwizania, ktdore ma by chronione za grani¢c naley dokona zg oszenia
mi dzynarodowego w trybie PCT. Koszty dokonania zgeosz patentowego w trybie PCT

wynosz w chwili obecnej co najmniej oko o od 14,5 do 1% z .
7.3 Koszty wejcia w faz regionaln w EPO (zg oszenie Euro-PCT)

Mi dzynarodowy etap pogiowania w trybie PCT kazy si 30 miesicy po dacie
pierwszestwa. W tym terminie zgaszaly musi zdecydowa si, w jakich krajach chce
kontynuowa ubieganie sio ochron i zo y tumaczenie zg oszenia mzynarodowego wraz z
ewentualnymi  zmianami dokonanymi na etapie dmynarodowym w wybranych
krajowych/regionalnych urzlach patentowych. Operacja ta vé@ si ju ze znacznymi kosztami

i zaley przede wszystkim od olp ci opisu i jzykéw urz dowych w wybranych krajach,
poniewa gown cz  kosztébw na tym etapie stanowkoszty tumaczenia zg oszenia na
odpowiednie jzyki urz dowe.

Naley jednak pamita, e jest to dopiero pociek znacznych wydatkéw zwianych z
uzyskiwaniem, a nagbnie utrzymywaniem ochrony. Dalsze kosztytsidne do oszacowania,
poniewa cze z nich zaley bezporednio od przebiegu pogtowania patentowego w danym
kraju oraz stopnia jego skomplikowania. Im cp b dzie trwaa dyskusja z Urdem
Patentowym w danym kraju tym bardziej naleliczy si ze wzrostem kosztéw tej fazy
post powania zwizanych z kosztami zagistwa procesowego, zazwyczaj przymusowego dla
podmiotéw zagranicznych, pe nionego przez rzeczng@aentowego uprawnionego do
wyst powania przed danym urdem patentowym. W przypadku USA koszty te wynosd 200
do 450 USD za godzirpracy, a w Europie od 150 do 300 EUR.

Po uzyskaniu patentéw w krajach docelowych upramyip patentu ponosi koszty zwane z

utrzymywaniem ochrony. S0 zazwyczaj znaczne kwoty. Przyk adowo kosztybprz dowych




w Polsce za pe ne 20 lat ochrony patentowej wyn®8z390 z otych.

Z bada statystycznych regularnie prowadzonych przez EPyDika, e koszty uzyskania
ochrony patentowej drogEURO-PCT oraz jej utrzymywania przez pierwsze gt&) 10 lat
zaledwie w 8 pastwach nale cych do konwencji o patencie europejskim (tj. DK, FR, IT,
ES, CH, NL, AT) wynosz oko o 57 tys. euro.

Rys. 26. Poréwnanie rednich kosztow uzyskania ochrony patentowej dotggztrzech

najwa niejszych rynkéwwiata.
7.4 Wnioski praktyczne

Naley uzna, e w przypadku innowacji akademickich ich komergatja jest ci le
uzale niona od posiadania dla nich nlizvie szerokiej ochrony patentowej. W tym konteie
optymaln cie k postpowania zmierzag do uzyskania ochrony patentowej dla wynalazkéw

powstajcych w polskich orodkach naukowo-badawczych jest opisana pe&jvyprocedura




obejmujca z oenie zg oszenia polskiego, ngstie w cigu roku zg oszenia PCT i po 30
miesi cach kontynuowanie pogtowania patentowego w wybranych krajach. Jednakzzg du
na rosncy w trakcie posfpowania poziom jego kosztow za racjonalne pmswvanie naley
uzna finansowanie ze rodkéw publicznych jedynie co najwgj pierwszych 30 miesty
post powania tj. fazy krajowej i mdzynarodowej w trybie PCT. Koszty tych etapow

post powania wynoszw zale no ci od rodzaju wynalazku oko 0 19 - 26 tys. z .



Rys. 27. Wzrost kosztow pggiwania patentowego w czasie.

Dalsze angawanie si w ponoszenie kosztow popbwania patentowego jest uzasadnione
jedynie w przypadku uzyskania partnera finansowegginteresowanego komercyjnym
wykorzystaniem wynalazku.

Najwa niejszym wnioskiem p yrcym z powyszych rozwaa jest ustalenie,e komercjalizacja
wynalazkéw akademickich wymaga wspoé aze zapewnienia im ochrony patentowej, a w
polskich warunkach o powodzeniu caego procesu kgalzacji innowacji akademickich
decyduje zazwyczaj przebieg pierwszych 30 masitego procesu. Powodzenie finansowe
procesu komercjalizacji jest realne jedynie w pegku uzyskania zainteresowania ze strony
partnera finansowego/przemys owego w tym okresiege avzgldu na znaczny wzrost kosztow
ochrony patentowej, szanse na uzyskanie sukceansiivego spadagnacznie po 30 miesiu

od rozpoczcia postpowania patentowego. Dlatego tg Owna aktywno osOb zajmujcych si
rozwijaniem komercjalizacji wynalazkow akademickipbwinna skupia si na pierwszych 30

miesi cach postpowania patentowego, a przy braku uzyskania w tkresie zainteresowania ze




strony rynku komercjalizowanym rozwianiem proces ten powinien bganiechany.
7.5 Pytania do rozdziau 7.
1. Wymie najwa niejsze sk adniki kosztow zwianych z uzyskiwaniem ochrony

patentowej w Polsce.

2. Wymie najwa niejsze sk adniki kosztow zwianych z uzyskiwaniem ochrony

patentowej w skali mdzynarodowe].

3. Przedstaw na wykresie zmian czasie kosztow prowadzenia pg&iwania w trybie
PCT kontynuowanego naghie jako EURO-PCT.

4. Dlaczego koszty uzyskiwania ochrony patentow&usopie s wy sze ni koszty

uzyskiwania ochrony patentowej w USA?



8 KOMERCJALIZACJA WYNIKOW BADA

Poj cie ,transferu technologii” maa rozumie bardzo szeroko i przyj, e jest to kada
dziaalno podejmowana przez jednostki naukowe lub osoby eh matrudnione, ktéra jest
zwi zana z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzan@wvycth lub udoskonalonych
materia 6w, produktéw, us ug, procesow lub metatkpnaczonych do wprowadzenia na rynek
albo innego wykorzystania w praktyce, przy czymd@azowo dzia alno ta powinna zmierza
nie tylko do upowszechnienia innowacji, ale przedszystkim do uzyskania korzyi
maj tkowych przez podmioty i osoby zaangwane w realizacj tego procesu. Denie do
osi gni cia zysku ekonomicznego jest zasadnicech odré niaj ¢ transfer technologii od

innych zada edukacyjnych i naukowych realizowanych medowisku akademickim.
8.1 Transfer technologii z jednostek naukowych do prgem

Proces transferu technologii zrodkow naukowych do przemys u powinien przebiegad ug
okre lonych regu majcych posta jasnych i kompleksowych uregulowarawnych dotyczcych

w asnoci praw do wynikow pracy intelektualnej powst@jch w jednostkach badawczych lub
przy wspo udziale jednostki i jej pracownikéw. Zammaj, katalog takich regu przybiera posta
odpowiedniego regulaminu wewinznego jednostki naukowej. Zazwyczaj konieczné jak e
wprowadzenie rozwiza organizacyjnych pozwalajych na systematycznochron praw do
wynikow pracy intelektualnej i efektywne zadzanie gromadzonymi prawami wgznymi.
Poniewa jednostki naukowe nie sorganizacjami powo anymi do prowadzenia samodejeln
dzia alnoci gospodarczej, transfer technologii przybiera keformy r6 norodnych transakcji z
udzia em jednostek naukowych. Przedmiotem tego tsgmsakcji s zazwyczaj prawa wyczne
do wynikow bada posiadanych przez jednostknajcz ciej maj ce posta praw do zg oszenia
patentowego lub patentu dotycego komercjalizowanego wynalazku. Prawa do wyhalaz
posiadane przez jednostkbadawcz, niezalenie od etapu procedury patentowej i stopnia
zaawansowania prac wdemiowych, mog by przedmiotem obrotu. W praktyce oznacza ®,

mog by one sprzedane, wniesione aportem do spo ki l@mdjonowane.




Rys. 28. Niezal@ie od etapu pospowania patentowego prawo do wynalazku endy

przedmiotem réorakich transakcji.

Warto zauway , e warto projektow rozwojowych dotyczych lekédw biotechnologicznych
ro nie wraz z pokonywaniem kolejnych etapow zmieragh do uzyskania pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu. Im @ rynku tym mniejsze staje sryzyko inwestycji i wysza

warto projektu.



Rys. 29. Warto projektow rozwojowych dotyazych lekow biotechnologicznych nie wraz z
pokonywaniem kolejnych etapow zmierzggh do uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do
obrotu. Im bliej rynku tym mniejsze staje siyzyko inwestycji i wyza rynkowa wycena

warto ci projektu.

Opisywan prawid owo wykorzystuj fundusze inwestycyjne zajmage si inwestycjami w
przedsiwzi cia wysokiego ryzyka (ang. venture capital), ktamajcz ciej inwestuj w
rozwojowe projekty biotechnologiczne. W pewnym gaczeniu mona powiedzie, e celem
tego typu inwestorow jest przemieszczaniepsl krzywej obrazuicej wzrost wartaci projektu w
czasie. Inwestycje kapita u zakowego (ang. seed capital) dokonywane na samym potizu
tej krzywej, gdy projekt znajduje siw fazie przedklinicznej, a wygie inwestora naspuje
zazwyczaj w wyniku odsprzedania udzia 6w inwestardwan owemu w momencie gdy
zaawansowanie testoéw klinicznych pozwala przewidywah rejestracj preparatu. Tworzenie

sieci sprzeday i marketing nowego produktu sazwyczaj pozostawiane dum koncernom




farmaceutycznym.

Rys. 30. Fundusze inwestycyjne zajro@jsi inwestycjami w przedsizi cia wysokiego ryzyka

(ang. venture capital) najczciej inwestuj w rozwojowe projekty biotechnologiczne.

Z tego powodu, z perspektywy tworcow wynalazku a@atrakcyjniejsze, ale i trudniejsze do
uzyskania, wydaj si sposoby komercjalizacji, w ktorych nieuchronneepiesienie praw do
komercyjnego wykorzystywania wynalazku z jednosikdawczej na przedsiiorstwo nastpuje

w po niejszym etapie zaawansowania procesu valria rozwijanej technologii, kiedy to tak
nale y oczekiwa znacznego wzrostu jej wartd. Najbardziej korzystndla jednostki badawczej
oraz oczekiwan z uwagi na po dany rozwo0j nowoczesnej gospodarki w naszym krajdaje

si by droga obejmujca za oenie przy wspé udziale jednostki badawczej i zewemego
inwestora spo ki typu spin-off, przejmegj odpowiedzialno za komercjalizacj wynalazku

akademickiego, ktory jest licencjonowany spé cezagadach wycznoci lub w zamian za




udziay w spé ce, zostaje do niej wniesiony aportpray czym przeniesienie praw wgznych

do spo ki moe towarzyszy procesowi zak adania spé ki lub ngst na dalszym etapie jej

rozwoju.

Dlatego, modelowe rozwzanie powinno polegana zawizaniu spo ki kapita owej z inwestorem

zewn trznym w celu komercjalizacji wynalazku akademigkie Cz  udzia 6w w tej spo ce

powinna by obj ta w momencie jej zawzywania przez jednostkbadawcz i/lub twdrcow.

Tylko ze wzgldu na interesy jednostki badawcze i pr@minimalizowania ponoszonego przez

ni ryzyka, warto starasi tak kszta towarelacje pomidzy now spé k a jednostk, aby prawa

do patentu pozostaway potzowo po stronie jednostki, a spé ka dziaaa, pamniej
pocz tkowo, jedynie w oparciu 0 umowicencji wy cznej, ewentualnie z prawem pierwokupu
praw do patentu. Tego rodzaju rozeanie posiada naguj ce zalety:

- pozwala jednostce badawczej kontrolovtempo procesu komercjalizacji i w przypadku
braku po danych wynikoéw, o ile zostanie to zapisane w waashkumowy licencyjnej,
pozwala na rozwianie takiej umowy,

- daje jednostce badawczej niwo  sprzeday praw wy cznych do wynalazku lub
udzia 6w w spé ce na piaiejszym etapie rozwoju wdrania wynalazku, kiedy nalg
oczekiwa znacznego wzrostu ich wartp,

- pozwala na zaangawanie w dalszy rozwéj wynalazku (np. poprzez zhirenie lub
udzia'y w sp6 ce) przynajmniej cxi tworcow wynalazku,

- przy odpowiednio zredagowanej umowie licencyjnepwala prze oy na spok ci ar
kosztow zwizanych z uzyskiwanie ochrony patentowej,

- zapewnia inwestorowi konieczne minimum bezpiesiga oraz ustala ramy prawne, w
ktorych mog by realizowane wspolne interesy inwestora, twércg@dnostki badawczej,

- w przypadku gdy spo ka Hzie dzia a a w Polsce, umiwia rozwéj nowoczesnej polskiej
gospodarki.

Inwestowaniem w przeddiorstwa typu spin-off zajmuj si zazwyczaj tzw. fundusze

zal kowe, ktore przygotowane slo podejmowania ryzyka tworzenia tego typu przeéigistw.

Zazwyczaj we wspo tworzenie tego typu funduszy istweyjnych aangawane s rodki

publiczne.




8.2 Przyk ady modelowych rozwza stosunkow prawnych

Zazwyczaj baz dla og6 u dziaa dotycz cych ochrony i wykorzystywania wynikdw pracy
intelektualnej stanowiRegulamin korzystania z wynikéw pracy intelektualng powsta ych w
jednostce naukowe]. Regulamin taki powinien ustalao najmniej naspuj ce kwestie:

a) Okrela jakie przedmioty w asnai intelektualnej podlegajszczegdlnej ochronie i ustala
zasady uzyskiwania ochrony wciwe dla ronych przedmiotow (utwory autorskie, przedmioty
W asnoci przemys owej i programy komputerowe i bazy ddmyc

b) Ustala stosunki w asnaiowe pomidzy jednostk a Tworcami w odniesieniu do praw
maj tkowych do wszystkich przedmiotow w aswo intelektualnej (pracownicze: utwory
naukowe, przedmioty w asn@ przemys owej, programy komputerowe i bazy danydwory
niepracownicze).

c) Okrela podstawowe zasady korzystania przez jednogtkposiadanych przez nipraw
maj tkowych do przedmiotow w asnai intelektualne;.

d) Ustala procedury dotycze ochrony w asnai intelektualnej wskazug¢ jednoczenie osoby
odpowiedzialne za ich wykonywanie i zalzanie ogé em praw posiadanych przez jednostk

e) ustala zasady, ktére powinny obowiywa w Kksztatowaniu relacji z podmiotami
zewn trznymi.

Dla unikni cia niepotrzebnych nieporozumiew przysz oci, zw aszcza w przypadku
powodzenia procesu komercjalizacyjnego, warto adegm pocztku ustali udzia procentowy
Tworcow w uzyskanie komercjalizowanych wynikéw. Tentelowi suy O wiadczenie
tworcow wynalazku pracowniczego W oparciu o tre tego owiadczenia powinny by
dzielone w przysz @i korzy ci przys ugujce Tworcom wynikajce z Regulaminu.

Rownie istotne jest przygie regulacji ustalagpych podstawowe zasady korzystania ze wspolnego
wynalazku posiadanego przez kilka jednostek badgstcZ emu celowi s iy  powinnaUmowa

0 wspdlnoci prawa do patentu Umowa taka powinna okda udzia poszczegdlnych
wspo w acicieli w prawie do wynalazku. W tej samej propompwinny by dzielone koszty
zwi zane z uzyskaniem i utrzymywaniem ochrony patentoRe dane jest rownie aby taka
umowa ustalaa tryb podejmowania decyzji zminych z korzystaniem z wynalazku przez
wspo w acicieli oraz okrela a zasady rezygnaciji z udzia u we wspolnym prawie

W przypadku podicia przez jednostkbadawcz decyzji o korzystaniu z pomocy zewrznej




firmy doradczej specjalizugej si w wiadczeniu us ug zwrkanych z ochron w asnoci
intelektualnej oraz jej komercjalizagj wskazane jest podpisanie umowy ustaky zasady
wspo pracy oraz okréj cej zakres obowikow i odpowiedzialncci stron. Temu celowi s iy
Umowa o wspo pracy w zakresie ochrony i komercjalecji w asno ci przemys owej Warto
zwroci uwag, e korzystanie z us ug profesjonalnych firm doradbzynoe by uznane za
zbie ne z regionalnymi strategiami innowacji i w zeku z tym wspé finansowaree rodkow
Europejskiego Funduszu Spo ecznego Unii Europgjskez budetu pastwa. W najbliszych
latach mona liczy tak e na uzyskanie funduszy na tego rodzaju dzia amamach priorytetu 5
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W wienowarto zatem uwzgtini
mo liwo cz ciowo dotowanej formy realizacji wspé pracy z psjémaln firm doradcz.
Umowa powinna ponadto zawieraobowi zanie do zachowania poufrad oraz najwyszej
starannoci  wiadczonych usug, z uwzglnieniem zawodowego charakteru dzia afmo
us ugodawcy. Odpowiedzialno us ugodawcy ma by ograniczona umownie do okienej
kwoty, przy czym kwota ta powinna byadekwatna do wysokoi wynagrodzenia nal@ego
us ugodawcy. Warto zwrocitak e uwag na form prawn przedsibiorstwa us ugodawcy i
posiadanie odpowiednich ubezpiecze

W kontaktach z potencjalnymi inwestorami oraz inngsobami ewentualnie zainteresowanymi
udziaem w procesie komercjalizacji natestara si zminimalizowa ryzyko jednostki
naukowej zwizane z niebezpieczstwem wystpienia braku lojalnaci stron biorcych udzia w
negocjacjach. Temu celowi sywUmowa o0 zachowaniu poufnoci. Zasadniczo, na wczesnym
etapie negocjacji nalg unika ujawniania osobom trzecim nadmiernej dp szczegod ow
technicznych dotyczych rozwiza technicznych stanowgych przedmiot komercjalizaciji.
Dotyczy to zw aszcza wynalazkéw nie zg oszonyctzges do ochrony patentowej lub know-
how. Dobr praktyk jest stosowanie w kontaktach z potencjalnymi inesmsni skréconych
opisbw proponowanego przedsii cia skupiajcych si g éwnie na rynkowych walorach
komercjalizowanej technologii. W czi dotycz cej szczego 6w technicznych najekorzysta
przede wszystkim z publicznie doghych materia éw (takich jak opublikowane zg osaeni
patentowe i publikacje w literaturze fachowej). Wdéarpamita, e gownym celem
prowadzonych rozmow jest przekonanie potencjalngyeestora o rynkowej atrakcyjno

proponowanego przedsizi cia, i w tym celu nie ma potrzeby zaznajamianizgszczegd ami




technicznymi ujawniacymi istot komercjalizowanej technologii. Zw aszcza w przygad
prowadzenia negocjacji z osobami zagranicznymi yalevzgl dni trudnoci w ewentualnym
prawnym egzekwowaniu zobowia zawartych w umowie o zachowaniu poufcio Mimo

cz sto iluzorycznej ochrony dostarczanej przez tegm tymowy, ich zawieranie powinno by
obowi zkowym elementem poprzedzeym negocjacje. Podnosi ono wiarygodnostron
uczestniczcych w negocjacjach, a w przypadku przedwczesnegovnienia wynalazku
niezg oszonego jeszcze do ochrony przez nielojalrEagtnera, ktdre niweczy nowotakiego
rozwi zania, daje na gruncie konwencji o patencie eusbp®j moliwo  dokonania
prawid owego zg oszenia patentowego wgai pé roku od daty takiego ujawnienia.

Najcz ciej realizacja zaawansowanych etapéw prac welrimwych zwizanych z przegiem ze
skali laboratoryjnej na skalprzemys ow oraz opracowywaniem prototypu wymaga wspo pracy
z partnerem przemys owym, ktory dysponuje odpowiadrzapleczem technicznym oraz
niezb dnymi kompetencjami technologicznymi. Temu celowiu gy moe Umowa o
wspo pracy badawczo-rozwojowej Zazwyczaj znalezienie partnera przemys owego ksgia
efektywno procesu wdroeniowego. W relacjach z tego typu podmiotami nalewrdci
szczeglln uwag na zachowanie poufna przekazywanych informacji technicznych oraz
kwestie zwizane z prawami do wynikow prowadzonych wspdlnie fradawczo-rozwojowych.
Zw aszcza brak precyzyjnego uregulowania kwestitycocej praw do wynikbw mee
doprowadzi do niekontrolowanego i niezamierzonego przez jetkhonaukow transferu
technologii. Ze wzgldu na tre art. 11.3 pwp brak odbnych regulacji umownych, w razie
dokonania wynalazku w wyniku realizacji tego typmawy, prawo do wynalazku przys uguje
zamawiajcemu. Natomiast zgodnie z art. 11.5 pwp przduisicy pomagajcemu uzyska
wynalazek przys uguje licencja dorozumiana. Z tgemych powodéw umowa o wspo pracy
badawczo-rozwojowej powinna precyzyjnie okee zakres prowadzonych prac, harmonogram
ich realizacji oraz wskazywapsoby odpowiedzialne za jej wykonywanie.

Znalezienie inwestora powinno bywie czone utworzeniem przedbiorstwa typu spin-off.
Temu celowi suy zazwyczajUmowa spoé ki z ograniczon odpowiedzialnoci . Udziay
przys ugujce jednostce badawczej mogy obj te w zamian za wk ad pieniny albo poprzez
wniesienie aportu magego postapraw w asncci intelektualnej. Wymaga to jednak dokonania

wyceny wartoci takiego aportu i wi e si z powstaniem obowzku podatkowego po stronie




wspolnika obejmujcego udziay. W zalao ci od wysokoci kapitau zak adowego, warto
rownie rozway obj cie udziadw w zamian za stosunkowo niewielki wk pini ny
(minimalny kapita zak adowy sp6 ki z 0.0. wynosieanie 50 tys. z otych) i dokonanie transferu
technologii do utworzonej spo ki w oparciu o umolicencji wy cznej. Warto zaznaczy e
dochodzenie do ostatecznego kszta tu umowy speEskizazwyczaj procesem skomplikowanym i
wymagajcym prowadzenia czasoch onnych negocjacji. Dla ningka niedostatecznego
odzwierciedlenia intereséw jednostki naukowej watstznej umowie spé ki w negocjacjach
powinni bra udzia profesjonalni doradcy prawni posiadg niezbdne kwalifikacje w
dziedzinie prawa handlowego.

Udost pnienie chronionej w asnoi intelektualnej innym podmiotom nie musi wa si z
przeniesieniem praw w asre do komercjalizowanych rozwaa na te podmioty. Temu celowi
suy Umowa licencyjna Przedmiotem licencji mogby wszelkie przedmioty chronione
prawami w asnai intelektualnej, niezalaie od aktualnego statusu prowadzonych ewentualnie
postpowa administracyjnych, np. pogiowania w sprawie zg oszenia patentowego. W
przypadku, gdy zgodnie z zamierzeniami licencjodawiicencjobiorca ma by jedynym
podmiotem uprawnionym do korzystania z licencjonoggo wynalazku méwi sio licencji
wy cznej. Umowa licencji wy cznej przekazuje znaczne prawa licencjobiorcy,yktaryskuje
pozycj poroéwnywaln z rzeczywistym w &icielem praw do licencjonowanego rozwéania.
Std te w roli licencjobiorcy wy cznego moe wystpi przedsibiorstwo typu spin-off
utworzone w celu komercjalizacji licencjonowanegheologii lub podmiot utworzony w celu
zarz dzania i eksploatacji w asno intelektualnej nale cej do jednostki naukowej. W tym
drugim przypadku licencjobiorca powinien migrawo udzielania dalszych licencji (tzw.
sublicenciji). Czas trwania umowy licencji wgznej powinien by w opisywanych przypadkach
uzale niony od osigni cia zamierzonego celu gospodarczego (np. wprowaelzgoduktu na
rynek, znalezienie inwestora itp.) Umowa licencyjpawinna take wskazywa podmiot
odpowiedzialny za utrzymywanie licencjonowanegonaaokrela wysoko op at licencyjnych
oraz ustala do kogo nalee b dzie prawo do usprawnie licencjonowanej technologii
dokonanych przez licencjodawc Brak takiego postanowienia drie jednoznaczny z
pozostawieniem praw do usprawnigo stronie licencjodawcy.

W przypadku rozwinitych technologii gotowych do stosowania, ich wiaielowi zalee




powinno przede wszystkim na budowaniu thwee szerokiego rynku zbytu. Cel taki ne by

osi gni ty poprzez zawieranie szeredigencji niewy cznych majcych przede wszystkim
znaczenie handlowe. Postanowienia takiej licencigazwyczaj mniej skomplikowane skupiaj
si g 6wnie na precyzyjnym okrkeniu zakresu uzyskiwanego przez licencjobiouprawnienia
(mo e by ograniczone czasowo lub terytorialnie) oraz sp@sekyliczania i uiszczania op at
licencyjnych. Licencjobiorca jest zazwyczaj pozbamyi prawa do samodzielnego udzielania
sublicencji. Po stronie licencjodawcy powinny pdaosak e wszelkie prawa do usprawnie
licencjonowanej technologii, obowaek utrzymywania w mocy praw wyznych do
licencjonowanej technologii oraz obowek dochodzenia roszczewobec ich naruszycieli.
Licencjodawca mae rownie uzyska prawo do wystpowania wobec naruszycieli naruszgich
prawa wy czne w zakresie oltiym uzyskan przez niego licencj

Najprostsz drog realizowania transferu technologii jest umowa sgdezy praw wy cznych do
wynikOow pracy intelektualnej npumowa sprzeday patentu. Negocjacje poprzedzaje jej
zawarcie powinny skupiasi przede wszystkim na uzyskaniu korzystnej ceny ograniczeniu
odpowiedzialnoci sprzedajcego. W przypadku uiszczania czi wynagrodzenia w postaci op at
guasi-licencyjnych warto zobowia nabywc do kontynuowania komercjalizacji sprzedawane;j
technologii lub ustali limity minimalnych op at rocznych. Najcziej umowy sprzedy s
zawierane w przypadkach, gdy nabywcamids e korporacje przemys owe. ®ne zazwyczaj
zainteresowane gromadzeniem praw do wszelkich ra@awi dotycz cych ich dziedziny
dzia alnoci. Cz sto intencj kupuj cego nie jest komercjalizacja kupowanej technoldggiiz

ograniczenie dzia akonkurencji.
8.3 Pytania do rozdzia u 8.

1. Wymie podstawowe sposoby gospodarczego wykorzystywatenw.

3. Wyjanij poj cia: spin-off, venture capital, seed-capital. Zgomuj polskie odpowiedniki
dla tych poj .

2. Wymie zalety prowadzenia komercjalizacji wynalazkéw teahnologicznych

polegaj cej na za oeniu przedsibiorstwa typu spin-off.

4.  Jakie funkcje powinien realizowgRegulamin korzystania z wynikdw pracy




intelektualnej powsta ych w jednostce naukowej’?

5.  Kiedy naley podpisa umow o poufnoci?



9 PODSUMOWANIE

Rys. 31. Podstawowe wskazéwki dla osob zapwah si komercjalizacj wynikdw bada

prowadzonych w eodkach akademickich.

We wspé czesnej gospodarce opartej na wiedzy kgatiearja wynikow bada naukowych
stanowi bardzo istotny element niedby dla uzyskania dostatecznego tempa rozwoju
cywilizacyjnego spo eczastw. Naukowcy oraz osoby uczestnice w kolejnych etapach procesu
wdro eniowego powinni by wiadomi podstawowych mechanizméw oraz dpsych narzdzi
charakterystycznych dla transferu technologii zaehocego we wspo czesnej gospodarce.

W przypadku innowacji akademickich ich komercjatizajest ci le uzaleniona od posiadania
dla nich moliwie szerokiej ochrony patentowej. Szczegdlnie wypadku powstagpych w
rodowisku akademickim wynalazkow biotechnologicanycfarmaceutycznych powstajych,

ktorych wdro enie wymaga poniesienia znacznych nak adow, konee@zst pozyskanie partnera




biznesowego. Ochrona prawna komercjalizowanego layka zabezpiecza nie tylko interesy
tworcow ale stanowi réwnie zabezpieczenie dla inwestycji ponoszonych w proces
wdro eniowego. Dlatego wspé czge nie jest mdiwe skomercjalizowanie wynalazku,
zw aszcza wynalazku biotechnologicznego, bez stosgar zabezpieczenia praw wgznych.

W tym kontekcie optymaln cie k postpowania zmierzag do uzyskania ochrony
patentowej dla wynalazkow powsteych w polskich orodkach naukowo-badawczych jest
opisana w rozdziale 5 procedura obejrogj z o enie zg oszenia polskiego, ngstie w cigu
roku zg oszenia PCT i po 30 miesach kontynuowanie pogtowania patentowego w wybranych
krajach.

Pierwsze 30 miesty od daty dokonania zg oszenia patentowego powioyo po wi cone
prébie rynkowej weryfikacji komercjalizowanej innagji. Dzia ania te powinny obejmowa
przede wszystkim przygotowanie biznesowej analiZgrawanej technologii oraz probie
zdobycia zainteresowania partnera finansowegof@imgluszu venture capital).

Najwa niejszym wnioskiem pyrcym z tej publikacji jest ustalenie,e komercjalizacja
wynalazkéw akademickich wymaga wspoé arie zapewnienia im ochrony patentowej, a
zw aszcza w polskich warunkach o powodzeniu ca pgacesu komercjalizacji innowacji
akademickich decyduje przebieg pierwszych 30 migstego procesu. Powodzenie finansowe
procesu komercjalizacji jest realne jedynie w pemju uzyskania zainteresowania ze strony
partnera finansowego/przemys owego w tym okresieg avzgldu na znaczny wzrost kosztow
ochrony patentowej, szanse na uzyskanie sukceansivego spadagnacznie po 30 miesiu

od rozpoczcia postpowania patentowego. Dlatego tg Owna aktywno osOb zajmujcych si
rozwijaniem komercjalizacji wynalazkow akademickiehh Polsce powinna skupiasi na
pierwszych 30 miescach postpowania patentowego, a przy braku uzyskania w tkmesie
zainteresowania ze strony rynku komercjalizowanyyawi zaniem proces ten powinien by

zaniechany.



Zastanow si czy warto?

1. Czy widzisz zastosowanie praktyczne dla swojegwi zania?
2. Czym Twoje rozwizanie réni si od innych podobnych (technicznie i rynkowo)?
3. Przygotuj szczegd owy opis swojego rozeinia i odpowiedzi na pytania 1 i 2.

TAK

Czy Twoj wynalazek mo e nadawa si do opatentowania?

Sprébuj wstpnie sprawdzi zdolno patentow:

1. Nowo - poroéwnaj ze znanym Ci stanem techniki (nie pufplza wczenie),
2. Charakter techniczny — oktgroblem techniczny,

3. Poziom wynalazczy — zastosuj podéa ,problem —rozwizanie”

TAK

Zabezpiecz prawa wy czne

Skontaktuj si z rzecznikiem patentowym w celu zbadania staninni&c i
przygotowania polskiego zg oszenia patentowegosapreEie zg oszenia PCT.

Przygotuj pierwszy biznes-plan i ofert dla inwestoréw

Skontaktuj si z zawodowym doradcw celu uzyskania pomocy — nie zapomnij| 0
zachowaniu o poufnagi (zacznij od: Dzia u Nauki, eodka transferu technologii
centrum innowaciji lub rzecznika patentowego).

Znajd inwestora w ci gu 30 miesicy

1. Przygotuj ofert inwestycyjn w oparciu o zgromadzone dokumenty i przedsiaw
j potencjalnym inwestorom (fiundusze seed-capitadnture capital, osoby
prywatne, firmy z brary, rodki publiczne),
2. Pamitaj o:
- zachowaniu poufnai,
- presji czasu,
- dotarciu do mdiwie najszerszego grona zainteresowanych,
- r6 nicy pomi dzy deklaracj s own, a podpisanumow .

Rys. 31. Zalecenia dla 0sob rozap cych komercjalizacji wynikdw swoich bada
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