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OD AUTOROW

Innowacje i zaawansowane technologie sg dzi$ podstawg rozwoju zarowno naj-
wiekszych gospodarek swiatowych jak i poszczegdlnych dynamicznie rozwijajgcych
sie przedsiebiorstw. Czesto kojarzg sie one ze znaczacymi naktadami kapitatowymi
i wielkimi korporacjami, jednak w nowoczesnej gospodarce ogromng role w ich kreowa-
niu i rozpowszechnianiu odgrywajg mate i Srednie przedsiebiorstwa. Ich niewgtpliwymi
zaletami sg dynamizm przedsiebiorczy, elastycznos¢ oraz zaangazowanie w realizowane
projekty innowacyjne.

Warto podkresli¢, ze wprowadzanie i wykorzystywanie przez mate przedsiebiorstwa
nowoczesnych technologii wymaga nie tylko wiedzy technicznej. Znaczgce wyzwania
stajg przed nimi w zakresie znajomosci zagadnien ekonomicznych, prawnych, rynko-
wych i kompetenciji z zakresu zarzgdzania. Ponadto, aby budowac i utrzymywac¢ swoj
potencjat innowacyjny mate i Srednie przedsiebiorstwa potrzebujg odpowiedniego $ro-
dowiska, w ktérym bedg mogty pozyskiwac potrzebne im zasoby i informacije. Znaczgca
rola w budowie takiego srodowiska spada na panstwo oraz instytucje wsparcia.

Niniejsze trzy tomowe vademecum ukazuje sie w ramach serii wydawnictw zre-
alizowanej w ramach dziatan Ogolnopolskiej Sieci Transferu Technologii i Wspie-
rania Innowacyjnosci MSP (STIM) przez ekspertow Stowarzyszenia Organizato-
row Osrodkow Innowacji i Przedsiebiorczosci w Polsce (SOOIPP). Jest ono formg
przewodnika dla przedsiebiorcow w zakresie podstawowych zagadnien zwigzanych
z transferem technologii, finansowaniem innowaciji i wtasnoscig intelektualng. Pierwsza
czes¢ niniejszego tomiku opisuje zasady i kategorie praw wtasnosci intelektualnej, na-
rzedzia ochrony i charakterystyke umow licencyjnych. Druga czes¢ zostata poswiecona
na przeglad dodatkowych zrodet informacii zwigzanych z wtasnoscig intelektualng.

Autorzy pragng podziekowac wszystkim osrodkom wchodzgcym w sktad sieci STIM,
za cenne uwagi i wskazowki przy tworzeniu niniejszego opracowania oraz komentarze
i udostepnienie niezbednych materiatow.

Jezeli naleza Panstwo do sektora MSP | majg Panstwo pytania i watpliwosci odnosnie
stosowania prawa witasnosci intelektualnej — zachecamy do kontaktu z siecig STIM.
Konsultant STIM przyjedzie do Panstwa firmy i doradzi jak nalezy postgpic.

Kontakty do regionalnych Osrodkéw Sieci STIM znajdujg sie na 2 stronie oktadki,
a takze na stronie internetowej: www.stim.org.pl.
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1. ZASADY | KATEGORIE
PRAW WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ

1.1. Ogolna charakterystyka

We wspotczesnej gospodarce przewaga konkurencyjna przedsiebiorstw coraz rzadziej
uzalezniona jest od wielkosci fabryk oraz tradycyjnych materialnych sktadnikow kapi-
tatowych. W wielu analizach wskazuje sie, ze podstawg sukcesu najwiekszych spotek
sg sktadniki niematerialne, takie jak kapitat ludzki, sie¢ dystrybucji, zaawansowane
technologie stosowane przez dang spotke, marki itp. Naturalna jest wobec tego chec
ochrony tak wypracowanego kapitatu intelektualnego.

Prawo wtasnosci intelektualnej pozwala na zapewnienie sobie wytgcznosci wiasnie
w zakresie niematerialnych sktadnikow przedsiebiorstwa. Obejmuje dos¢ szeroki zakres
tematyczny. Najczesciej wskazuje sie na:

1) patenty,

2) prawa ochronne obejmujgce wzory przemystowe i znaki towarowe (wtasnosc prze-
mystowa),

3) prawa autorskie i prawa pokrewne.

Przedmiotem ochrony nie sg przedmioty materialne, lecz pewne dobra stanowig-
ce zjawiska o charakterze niematerialnym.

Cechg wspolng wszystkich praw wtasnosci intelektualnej jest to, ze dajg upraw-
nionemu mozliwos$¢ zakazania innym pewnych czynnosci zwigzanych zazwyczaj
z gospodarczg eksploatacjg dobr bedgcych przedmiotem ochrony. Ten zakazo-
wy charakter praw ma bardzo istotne konsekwencje praktyczne. Bardzo czesto
przedsiebiorcy rezygnujg z ochrony, poniewaz uwazaja, ze nikt i tak nie bedzie
chciat naruszac ich praw, lub tez sgdzg, ze uzyskiwanie praw, a nastepnie ich
sgdowa egzekucja jest zbyt droga. Przy podejmowaniu takiej decyzji biznesowe|
nalezy mie¢ swiadomos$c¢, ze prawa wtasnosci intelektualnej sg nie tylko bronig
o charakterze ofensywnym, ale takze narzedziem obrony.

Jezeli przedsiebiorca rezygnuje z korzystania z tego narzedzia, a konkurenci
nie, odstania sie na ataki ze strony konkurenciji. Znanych jest wiele przyktaddw,
w ktorych bardzo powazne przedsiebiorstwa lekcewazyty zgtoszenie do re-
jestracji znaku towarowego, by nastepnie, ku swojemu przerazeniu, stwierdzi¢,
ze identyczny lub podobny znak zostat zarejestrowany przez inng spotke.
Koszt ochrony naszych najwazniejszych sktadnikow majatkowych stano-
wi w tym wypadku niewielki utamek kosztow zwigzanych z wycofaniem
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produktu z obrotu czy tez kosztéw sporu zmierzajgcego do odebrania rejestracji dru-
giej stronie.

1.2. Zasada terytorialnosci

Podstawg wszelkich praw wytgcznych jest ich terytorialny charakter. Oznacza to, ze kazde
prawo dotyczgce tego samego dobra niematerialnego (np. identycznego znaku towaro-
wego lub tego samego wynalazku) funkcjonujgce w dwoch krajach jest od drugiego cat-
kowicie niezalezne. Mozliwe jest zatem, ze ten sam wynalazek zgtoszony w dwaéch krajach
zostanie objety patentem w jednym z nich, a w drugim nie. Mozliwe jest tez, ze te same
prawa przystugiwac bedg w dwoch krajach roznym osobom. Fakt istnienia, zakres ochrony
oraz podmiot uprawniony w jednym kraju sg bez znaczenia dla sytuacji odpowiednich praw
w innych krajach.

1.3. Zrédta prawa wiasnosci intelektualnej

Podstawowymi przepisami regulujgcymi prawo wtasnosci intelektualnej w Polsce sa:

1) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej (Dz.U. z 2003 .
nr 119, poz. 1117 ze zm., dalej takze jako pwp),

2) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 nr 80, poz. 904).
Ustawy te obejmujg w zasadzie wszystkie najwazniejsze kwestie zwigzane z prawem
wiasnosci intelektualne;j.

Poza wskazanymi przepisami krajowymi coraz istotniejszg role odgrywajg zrédfa prawa
migedzynarodowego i prawo wspoélnotowe. Prostg konsekwencjg zasady terytorialnosci
oraz coraz bardziej globalnego charakteru gospodarki jest to, ze przedsiebiorcy bedg
zazwyczaj ubiegac sie o ochrone praw wiasnosci intelektualnej w wielu krajach. W zakre-
sie praw wiasnosci intelektualnej funkcjonuje zatem dosy¢ duzo przepiséw o charakterze
miedzynarodowym, w szczegolnosci w formie umow miedzynarodowych. W ramach Unii
Europejskiej bardzo istotnym zrédtem prawa sg rozporzadzenia i dyrektywy wydawa-
ne w ramach prawa wspolnotowego. Wszystkie zrodfa prawa podzieli¢ mozna na dwie
grupy:

1) Przepisy ustanawiajgce minimalny poziom ochrony pomiedzy poszczegolnymi kra-
jami. Do powyzszej grupy nalezy:

— Konwencja paryska o ochronie wiasnosci przemystowej (Dz.U. z 1975 r. nr 9, poz. 51),

— Porozumienie w sprawie handlowych aspektow praw wiasnosci intelektualnej (TRIPS),
zatgcznik do umowy ustanawiajgcej Swiatowg organizacje handlu (Dz.U. z 1996 .
nr 32, poz.143),

— dyrektywy WE dotyczgce harmonizacji przepisow na przyktad w zakresie znakow
towarowych, pewnych aspektow prawa patentowego lub praw autorskich.

2) Przepisy zmierzajgce do stworzenia ponadnarodowych instytucji umozliwiajgcych
uzyskanie w jednym postepowaniu prawa wytgcznego w kilku krajach:

— Porozumienie Madryckie o miedzynarodowej rejestracji znakéw (Dz.U. z 1993 r.
nr 116, poz. 514) i protokdt do tego porozumienia (Dz.U z 2003 r.,nr 13, poz. 129),

— Ukfad o wspotpracy patentowej (Uktad PCT) (Dz.U. z 1991 r. nr 70, poz. 303),

— Konwencja o udzielaniu patentow europejskich (Konwencija o patencie europejskim)
(Dz.U. nr2004 r. nr 79, poz. 737),

— Rozporzgdzenie o wspoéinotowym znaku towarowym.
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1.4. Prawa autorskie a prawa wtasnosci przemystowej

Wsrdd praw wtasnosci intelektualnej wyrdznia sie prawa wtasnosci przemystowej
oraz prawa autorskie i prawa pokrewne. Podstawowym praktycznym wyréznikiem jest
Sposob powstania prawa wytgcznego.

Prawa wtasnosci przemystowej udzielane sg przez uprawniony do tego organ
(w Polsce jest to Urzad Patentowy RP' a takze kilka rownolegle dziatajgcych organéw
0 zasiegu ponadkrajowym). Prawa te podlegajg wpisowi do odpowiedniego rejestru,
a zakres ich zdefiniowany jest na podstawie dokumentacji przediozonej urzedowi.
Ma to istotne konsekwencje praktyczne. Bez aktywnos$ci ze strony uprawnione-
go koniecznej czesto juz w bardzo wczesnej fazie — nie ma mozliwosci uzyskania
prawa. Ponadto, jak wynika z zasady terytorialnosci, aby uzyskac¢ ochrone w wielu
panstwach, konieczne jest prowadzenie réwnoleglych postepowan zgtoszeniowych
w kazdym kraju potencjalnie dla nas interesujgcym.

Odmiennie funkcjonujg prawa autorskie. Do powstania prawa wytgcznego nie sg
wymagane zadne formalnosci, a prawo powstaje w zasadzie we wszystkich krajach
na swiecie rownolegle.

2. NARZEDZIA OCHRONY

2.1. Tajemnica przedsigbiorstwa

Najprostszg formg ochrony dobr niematerialnych jest utrzymanie w tajemnicy. Nie-

zaleznie od tego, na jaki rezim ochrony ostatecznie sie zdecydujemy, zawsze przed

podjeciem decyzji powinnismy stosowac¢ narzedzia zwigzane z ochrong tajemnicy
przedsiebiorstwa. Zalety takiej ochrony sg rozliczne:

1) Nie istniejg zadne ograniczenia prawne co do przedmiotu ochrony, chroni¢ mozna
wszystko, co da sie w praktyce zachowac w tajemnicy;

2) Ochrona jest prawie darmowa; koszty zwigzane sg jedynie z zastosowaniem fi-
zycznych (np. sejf) lub prawnych (np. umowy o poufnosci) srodkdw zmierzajgcych
do utrzymania stanu tajemnicy; koszty te sg jednak nieporéwnywalne na przyktad
z kosztami miedzynarodowej ochrony patentu;

3) Ochrona jest bardzo skuteczna — np. nie ma mozliwosci obejscia patentu, poniewaz
nikt nie wie, co tak na prawde podlega ochronie.

Istniejg jednak dwa gtdbwne zagrozenia zwigzane z tym sposobem ochrony:

1) Zagrozenie utratg stanu tajemnicy. Ochrona oparta jest na pewnym stanie faktycz-
nym — braku wiedzy u innych osob. Ustanie tego stanu faktycznego i upowszechnie-
nie wiedzy powoduje koniec ochrony. Stopien zagrozenia zalezy gtéwnie od charak-
teru przedmiotu objetego tajemnicg. Jezeli zasada dziatania urzgdzenia jest mozliwa
do zrozumienia na podstawie produktu wprowadzanego do obrotu, to jasnym jest,
ze ta forma ochrony bedzie dostepna tylko do momentu uruchomienia sprzedazy.
Na drugim krancu znajdujg sie sytuacije dotyczgce na przyktad substancji chemicznej

1 Szczegotowe informacje o Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej znajdujg sie w rozdziale V niniejszego opracowania. Strona
internetowa Urzedu Patentowego (www.uprp.pl) zawiera podstawowe informacje na temat wlasnosci przemystowej, procedur udzielania
praw wytgcznych, a takze wykorzystywane formularz oraz teksty ustaw.
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powstajgcej w wyniku reakcji wywotywanej przez przechowywany w sejfie sktadnik,
ktory jest dostepny tylko dla jednej osoby w przedsiebiorstwie;

2) Niezalezne opatentowanie. Daleko bardziej niebezpieczna jest jednak sytuacja,
w ktorej osoba trzecia niezaleznie uzyskuje wiedze o rozwigzaniu, a nastepnie na
przykfad patentuje je. W tej sytuaciji, przy zatozeniu braku ztej wiary tej osoby, dyspo-
nent tajemnicy przedsiebiorstwa bedzie miat jedynie mozliwos$¢ kontynuowania swo-
jego dziatania w niezmienionym zakresie (tzw. prawo uzytkownika uprzedniego).

Pomimo wspomnianej prostoty ochrony istniejg pewne minimalne warunki, jakie
nalezy spetni¢, aby ochrona tajemnicy przedsiebiorstwa mogta mie¢ zastosowanie.
Sg nimi mozliwo$¢ okreslenia przedmiotu ochrony oraz kontynuowania podjecia
nalezytych staran w celu utrzymania stanu poufnosci.

Najkorzystniejsza jest sytuacja, w ktoérej nie udostepniamy nikomu informacii
0 przedmiocie ochrony. Z praktycznego punktu widzenia jest to jednak bardzo trudne.
Nawet w pierwszych fazach zycia projektu, kiedy ochrona tajemnicy jest najintensywniej
stosowana, istnieje czesto koniecznos¢ przedstawienia projektu podwykonawcom, in-
westorom itp. W tych sytuacjach dla zabezpieczenia sie przed utratg ochrony konieczne
jest podpisanie zobowigzan o poufnosci. Zobowigzanie takie moze byc¢, i czesto jest,
elementem innych umow dotyczgcych na przyktad wspotpracy przy rozwoju projektu.
Zobowigzania do poufnosci powinny by¢ podpisane przez wszystkie osoby, ktore
mogg uzyskac dostep do projektu. Zatem nie tylko przez prezesa spotki, ktdra bedzie
testowac produkt, ale takze przez wszystkie osoby faktycznie prowadzgce testy, jezeli
charakter ich dziatan pozwala na zapoznanie sie z chronionym przedmiotem.

2.2. Zagadnienia zwigzane z prawem patentowym
Prawo patentowe jest jednym z najczes$ciej uzywanych narzedzi ochrony rozwigzan
o charakterze technologicznym. W przeciwienstwie do ochrony rozwigzan jako tajemnicy
przedsiebiorstwa podstawg ochrony w przypadku prawa patentowego jest petne przed-
stawienie chronionego rozwigzania w dokumencie zwanym opisem patentowym. Doku-
ment ten jest takze podstawg okreslenia przedmiotu ochrony w przypadku sporu.
Patent jest prawem udzielanym na ograniczony okres (do 20 lat).

Mozna wskaza¢ nastepujgce warunki ochrony patentowe;j:

Aby dane rozwigzanie mogto podlegac ochronie patentowej, musi spetnia¢ szereg
wymogow okreslanych w literaturze mianem zdolnosci patentowe;:

1) Nowosc¢. Rozwigzanie nie moze byc¢ przed datg zgtoszenia (lub datg pierwszenstwa)
podane do wiadomosci publicznej w jakikolwiek sposob i w jakimkolwiek miejscu.
Dotyczy to takze podania do wiadomosci publicznej przez samego wynalazce.
Zatem projekt rozwigzania przed zgtoszeniem musi by¢ traktowany jako tajemnica
przedsiebiorstwa i wszystkie osoby, kitére z projektem sie zapoznajg, powinny by¢
objete zobowigzaniem o poufnosci. Nowos¢ rozumiana jest przez organy udzielajace
ochrony dosy¢ wasko. Rozumienie to zaktada w istocie ,fotograficzng” tozsamosc
rozwigzania ujawnionego wczesniej i rozwigzania zgtoszonego.

2) Poziom wynalazczy (nieoczywistos€). Oznacza on, ze wynalazek musi by¢ czym$
wiecej niz tylko oczywistg dla specjalisty kombinacjg lub rozszerzeniem rozwigzan

10
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juz wczesniej znanych. To wiasnie istnienie lub brak przestanki poziomu wynalaz-

€zego jest podstawowym przedmiotem sporéw przy udzielaniu lub egzekwowaniu

patentow.
3) Stosowalnos¢ przemystowa. Wymag ten nalezy rozumie¢ dosy¢ wasko. Odnosi sie
on do mozliwosci powtarzalnego zrealizowania wynalazku.

W krajach Unii Europejskiej funkcjonuje takze wymaog technicznego charakteru wy-
nalazku. Ma on znaczenie w ograniczonej liczbie przypadkow. W szczegolnosci jest on
istotny w odniesieniu do wynalazkéw realizowanych za pomocg komputera.

Ochronie patentowej podlega¢ moze bardzo wiele rozwigzan, poczgwszy od urzg-
dzen mechanicznych, hydraulicznych itp., poprzez ukfady elektryczne lub elektronicz-
ne, kompozycje i zwigzki chemiczne, do sposobow postepowania w celu uzyskania
pozadanego technicznie skutku.

Czesto jeden pomyst wynalazczy moze objg¢ szereg kategorii. Na przyktad pa-
tent moze dotyczy¢ nowej substancji chemicznej i sposobu jej wytwarzania oraz kom-
pozycji.

Najwazniejszym elementem opisu patentowego sg zastrzezenia patentowe. Za-
strzezenie patentowe zawiera zbior cech, ktére decydujg o tym, ze dany przedmiot
jest chronionym wynalazkiem. Ma ono istotne znaczenie w przypadku sporéw o naru-
szenie. W przypadku sporu sgd powinien zbada¢ przedmiot, ktéremu zarzucane jest
naruszenie, i zweryfikowac, czy posiada on cechy wymienione w zastrzezeniu. Cechy te
moga byc¢ realizowane w sposob literalny lub tez jedna lub wiecej z cech wymienionych
w zastrzezeniu moze byc¢ realizowana poprzez rownowazng ceche techniczng (te drugg
koncepcije okresla sie czasem mianem doktryny ekwiwalentow).

Patent zawiera¢ bedzie zazwyczaj wiele zastrzezen. Moga to by¢ tak zwane zastrze-
zenia niezalezne, kidre zawierajg wyczerpujgcy zestaw cech definiujgcych wynalazek,
lub tez zastrzezenia zalezne, ktére odwotujg sie do innego zastrzezenia i dodajg do-
datkowe lub zawezajg juz wskazane wczesniej cechy. Taka konstrukcja zastrzezen ma
przede wszystkim charakter taktyczny. W toku postepowania moze bowiem okazac sie,
ze szeroko zdefiniowany wynalazek jest jednak watpliwy np. z punktu widzenia nowos-
ci lub poziomu wynalazczego. Zastrzezenia zalezne mogg by¢ wowczas narzedziem
obrony, stanowigc niejako bezpieczng pozycje odwrotu. Cechy dodatkowe wskazane
w zastrzezeniu zaleznym mogg zosta¢ wigczone do zastrzezenia niezaleznego, i tak
zawezony przedmiot ochrony zostanie uznany za nowy i nieoczywisty.

Przy ochronie patentowe] koniecznie nalezy wskazac¢ inne elementy dokumentaciji
zgtoszeniowej, kidre sg takze istotne. Opis wynalazku zawierajgcy w szczegolnosci
przyktady realizacji oraz rysunki. Elementy te stuzg przede wszystkim umozliwieniu
innym osobom zrozumienia wynalazku i samodzielnej jego realizacji (dostateczne-
mu ujawnieniu). Warunkiem ochrony patentowej jest bowiem ujawnienie rozwigzania
i umozliwienie innym stosowania go po wygasnieciu ochrony. Zarzut, ze opis paten-
towy niedostateczne przedstawia rozwigzanie, jest czestym zarzutem spotykanym
w sporach.

2.3. Przyktad praktycznego funkcjonowania ochrony patentowej

Wyobrazmy sobie stan techniki, w ktérym nowy jest wynalazek, ktorego prototyp
przedstawiony jest ponizej.

11
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Kto$, kto po raz pierwszy opracowat to rozwigzanie pozwalajgce na swobodne
spozywanie positkéw oraz wykonywanie innych prac na specjalnie do tego celu opra-
cowanym urzgdzeniu, mogtby przygotowac nastepujgce zastrzezenie:

Urzgdzenie do podtrzymywania przedmiotdw, znamienne tym, ze zawiera poziomy
blat umieszczony na czterech podirzymujgcych go pionowych nogach.
tatwo stwierdzi¢, ze ochrona tak zdefiniowanego rozwigzania bedzie dosyc¢ staba,
i kazdy tatwo jest w stanie zaproponowac szereg sugestii na obejscie proponowanego
zastrzezenia.
Po pewnym zastanowieniu mozemy zaproponowac nastepujgcy zestaw zastrzezen
definiujgcy efektywniejszy zakres ochrony:
1. Urzgdzenie do podtrzymywania przedmiotdw, znamienne tym, ze zawiera zasadniczo
poziomy blat oraz zamocowany do niego element podtrzymujgcy.
2. Urzgdzenie wedfug zastrz. 1, znamienne tym, ze element podtrzymujgcy umieszczony
jest pod blatem.
3. Urzgdzenie wedtug zastrz. 2, znamienne tym, ze element podtrzymujgcy ma postac
nog.
4. Urzgdzenie wedlug zastrz. 3, znamienne tym, ze nogi sg pionowe.
5. Urzgdzenie wedfug zastrz. 3 lub 4, znamienne tym, ze element podtrzymujgcy sklada
Sie z czterech ndg.
Itd.

W obrocie pojawia sie nastepujgcy obiekt:

Pierwszym pytaniem jest, czy narusza on zastrzezenie 1. Zgodnie z zaprezento-
wang powyzej metodologig wtasciwym sposobem postepowania jest sprawdzenie,
czy przedmiot ten posiada cechy wskazane w zastrzezeniu 1. Odpowiedz jest twierdzgca
— zawiera on zarowno blat, jak i element podtrzymujgcy. Dla stwierdzenia naruszenia nie
ma przy tym zadnego znaczenia, ze produkt ten posiada dodatkowg ceche w postaci
oparcia. Cecha ta zwieksza funkcjonalnos¢ przedmiotu i nie wykluczone, ze mogtby
sie on sta¢ z tego powodu przedmiotem ochrony patentowej (tzw. patent zalezny).

12



WEASNOSC INTELEKTUALNA

Jezeliw obronie przed naruszeniem pozwany wniesie o uniewaznienie patentu, przedsta-
wiajgc nastepujgce wczesniejsze rozwigzanie nieznalezione w trakcie postepowania
zgtoszeniowego:

& [puk mosowana]

<«—| wiszgcy blat

to, jak widzimy, dzieki dobrej konstrukciji zastrzezen nie obroni sie ostatecznie przed
naruszeniem. To rozwigzanie podwaza bowiem jedynie nowos¢ zastrzezenia 1, i ewen-
tualnie krok wynalazczy zastrzezenia 2. Jednakze uprawniony zapewne bedzie w stanie
utrzymac ochrone w formie ograniczonej do zastrzezenia 3, co w tej sprawie bedzie
wystarczajgce do stwierdzenia naruszenia.

Powrocmy jednak do pierwszego negatywnie ocenionego przez nas zastrzezenia:

Urzgdzenie do podtrzymywania przedmiotow, znamienne tym, ze zawiera poziomy
blat umieszczony na czterech podirzymujgcych go pionowych nogach.

Przedmiot, ktéremu chcemy zarzuci¢ naruszenie, przedstawia sie nastepujgco.

Pomimo ze literalnie zastrzezenie nie jest naruszane, dochodzi do naruszenia na pod-
stawie teorii ekwiwalentéw. Zgodnie z tg doktryng, istotna jest tre$¢ zastrzezenia, a nie
tylko jego literalna forma, wiec oczywista modyfikacja, ktéra nie zmienia zasady dziatania
przedmiotu, powinna zosta¢ uznana za znajdujgcg sie w zakresie ochrony.

2.4. Strategie i koszty miedzynarodowej ochrony patentowej
Ubieganie sie o ochrone w pojedynczym kraju, z punktu widzenia praktycznego, jest
zupetnie bezcelowe. Z uwagi na wymaog ujawnienia oznacza ono zgode na swobodne
korzystanie z rozwigzania we wszystkich pozostatych krajach. Jezeli zatem rozwigza-
nie ma jakg$ potencjalng wartos¢, to bedziemy prébowali zapewni¢ sobie ochrone
w wielu krajach. Trzeba pamietac¢, ze z uwagi na wymogi zdolnosci patentowej, zgto-
szen dokonuje sie zazwyczaj w poczgtkowych fazach rozwoju technologii. Czesto
trudno jest wtedy oceni¢ potencjat rynkowy pomystu. Istnieje zatem szereg rozwigzan
pozwalajgcych na odsuniecie w czasie najwiekszych wydatkow.

Pierwszenstwo konwencyjne jest najstarszym narzedziem. Pozwala ono na do-
konanie pojedynczego zgtoszenia w kraju pochodzenia za stosunkowo niskg optatg
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(na przyktad w Polsce $rednio ok. 4 tys. zf). Nastepnie przez 12 miesiecy istnieje
mozliwos¢ swobodnego ujawniania wynalazku bez obawy o utrate przez niego cechy
nowosci lub nieoczywistosci.

Kolejnym krokiem jest zazwyczaj dokonanie zgtoszenia miedzynarodowego. Jest
to kolejne narzedzie funkcjonujgce na podstawie umowy miedzynarodowej. Pozwala
ono dokonac kolejnego zgtoszenia w pojedynczym jezyku, np. w jezyku angielskim,
i uzyska¢ chocby pewne wstepne informacje o zdolnosci patentowej. Koszt takiego
zgtoszenia jest nieco wyzszy (w granicach 4 tys. euro) i pozwala na przedfuzenie okresu
na podjecie ostatecznej decyzji o kolejne 28 miesiecy.

Patent europejski jest jednym z najwazniejszych narzedzi uzyskiwania ochrony
patentowej w krajach Wspolnoty Europejskiej oraz szeregu krajow sgsiednich. Jest to
instytucja, ktéra powstata w oparciu 0 umowe miedzynarodowg i funkcjonuje réwnolegle
do prawa wspolnotowego. Jej rola w zakresie obrotu prawnego we Wspdlnocie jest
jednak nie do przecenienia.

Whbrew swojej nazwie instytucja ta nie pozwala na uzyskiwanie pojedynczego pa-
tentu obejmujgcego catg Europe. Jest to narzedzie, kidre pozwala w drodze jednego
postepowania prowadzonego przez Europejski Urzgd Patentowy w Monachium? na
uzyskanie wigzki patentow dotyczgcych poszczegolnych panstw stron konwencji
0 patencie europejskim.

Instytucja ta pozwolita na istotne ujednolicenie praktyki w odniesieniu do zdolnosci pa-
tentowe] wynalazkdw, obnizyta takze wyraznie koszty ochrony patentowej w Europie.

Poczatkowy koszt europejskiego zgtoszenia patentowego wynosi rowniez kilka tysiecy
euro. W trakcie postepowania zgtoszeniowego, ktore trwa zazwyczaj okoto 3 lat, istnieje
koniecznosc¢ poniesienia dalszych kosztow. Dopiero po udzieleniu patentu pojawia sie
koniecznos¢ tzw. nacjonalizacii, to jest dokonania ttumaczen na jezyki krajow, w ktérych
potrzebna nam jest ochrona. Sredni ogolny koszt uzyskania ochrony w Europie okreéla
sie na 40 000 euro i jest on roziozony na okofo 7 lat, przy czym najwieksza jego czesc
przypada na koniec tego okresu.

2.5. Zagadnienia zwigzane z ochrong znakéw towarowych

Kolejnym narzedziem ochrony w zakresie prawa wfasnosci przemystowe] sg znaki
towarowe. Nie jest to narzedzie, ktére chroni¢ bedzie sam innowacyjny produkt jako
taki. Jest ono raczej zwigzane z ochrong jego marketingowej oprawy, to jest sposobu
identyfikacji tego produktu w obrocie. Jak wskazuje doswiadczenie, taka ochrona moze
okazac¢ sie rownie istotn, jak ochrona innowacyjnego rozwigzania.

Gospodarcza funkcja znakow towarowych jest nie do przecenienia we wspotczesne;
gospodarce rynkowej. Znak towarowy, identyfikujac pochodzenie towaru, pozwala na
ochrone inwestycji poczynionych przez przedsiebiorce w jako$¢ produktu, obstuge,
itp. Z tego powodu moze stanowi¢ ogromng warto$¢ na rynku. Wyceny najwiekszych
globalnych marek osiggajq kilkadziesigt miliondw dolarow.

Z drugiej strony, znak towarowy jest istotnym regulatorem rynku i narzedziem ochro-
ny intereséw konsumenta. Znanych jest wiele historii dotyczgcych nagtego spadku

2 Szczegotowe informacje o Europejskim Urzedzie Patentowym w Monachium znajdujg sie w rozdziale 5. niniejszego opracowania.
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popularnosci znakow z powodu lekcewazenia przez wiascicieli jakosci produktow lub
obstugi klientéw. Dobre funkcjonowanie systemu ochrony znakéw towarowych daje
konsumentowi do reki narzedzie pociggania przedsiebiorcy do odpowiedzialnosci.

Znakiem towarowym moze by¢ w zasadzie wszystko, co pozwala na identyfikacje
rynkowego zrodfa towarow.

Mozliwe formy znakow towarowych we wspotczesnej gospodarce sg bardzo liczne.
Poza klasycznymi postaciami znakéw bedgcych stowami lub potaczeniem stow i grafiki
w funkcji znakow towarowych wystepowaé mogg takze specyficzne ksztatty (na przykfad
nietypowe pojemniki, butelki na napoje), melodie lub inne dzwieki.

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania jako znaku towarowego jest mozliwosc
funkcjonowania w obrocie w charakterze identyfikatora pochodzenia towaru. Istnieje
szereg nazw, ktére majg charakter ogolnoinformacyjny lub odnoszg sie do nazwy to-
waru. Rejestracja takich okreslen, jak MLEKO, w odniesieniu do napojow bedzie zatem
niedopuszczalna. Istnieje mozliwosc¢ rejestracji znakdw o charakterze informacyjnym
pod warunkiem wykazania, ze w drodze uzywania nabyly one nowe znaczenie i sg juz
kojarzone ze zgtaszajgcym.

Funkcjonuje znaczna liczba instytucji prawnych pozwalajgcych na rejestracje znakow
towarowych. Ponizej opisane zostang trzy alternatywne rezimy prawne umozliwiajgce
uzyskanie rejestracji znaku w krajach Wspolnoty Europejskiej. Wszystkie kraje czton-
kowskie posiadajg krajowe urzedy rejestrujgce znaki towarowe (na przyktad w Polsce
jest to Urzad Patentowy RP).

Rejestracja znaku w kazdym kraju osobno daje nam najlepszg kontrole nad proce-
sem rejestracji oraz mozliwos¢ dostosowania strategii do warunkow lokalnych. W kaz-
dym kraju korzystamy z lokalnego petnomocnika, ktory moze nam na przyktad doradzic¢
w kwestii lokalnej praktyki formutowania listy towaréw lub tez co do konotacji dane-
go znaku w lokalnym jezyku. Nie ma takze przeszkod, abysmy w kazdym kraju re-
jestrowali marke lokalng stanowigcg na przyktad ttumaczenie na jezyk lokalny na-
szego znaku.

Podstawowg wadg jest koszt zwigzany z koniecznoscig korzystania z lokalnych
petnomocnikow oraz podwyzszone koszty organizacyjne zwigzane z zarzgdzaniem tak
powstatym portfelem znakow. Postepowanie w poszczegolnych krajach prowadzone
bedzie w roznych jezykach, rézne bedg procedury, wyznaczane terminy, argumenty
podnoszone w odpowiedzi na zarzuty organdw lub oséb trzecich. Pozwala to na duzg
elastycznosce, jednakze istotnie podnosi koszty.

Madrycki system rejestracji znaku. System madrycki skiada sie z dwoch umow
miedzynarodowych: Porozumienia Madryckiego oraz Protokotu do Porozumienia Ma-
dryckiego. Czesc¢ krajow Wspolnoty zwigzana jest tylko jedng z tych umow. Od tego
roku zas takze Wspolnota jako catos¢ jest cztonkiem Protokotu.

Rejestracje znakow w systemie madryckim cechuje maksymalna prostota. Osoba,
kidra chce zastrzec znak, sktada wniosek w lokalnym urzedzie patentowym, wniosek
sporzadzany jest w jezyku angielskim lub francuskim i obejmuje liste towaréw spo-
rzgdzong w tym jezyku. Na wniosku nalezy tez wskazac kraje, w ktorych domagamy
sie ochrony. Wniosek ten jest przesytany do biura miedzynarodowego w Genewie,
ktore przesyta jego kopie do urzeddw wszystkich panstw, ktére zostaty wymienione
w zgtoszeniu. Urzedy te majg okreslony czas (12 lub 18 miesiecy) na odrzucenie takiego
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znaku i wskazanie podstaw. Jezeli zaden sprzeciw nie wptynie, znak jest zarejestrowany
i funkcjonuje we wszystkich krajach niezaleznie, tak jak znaki rejestrowane w proce-
durze krajowej. W przypadku odmowy istnieje mozliwos¢ podijecia polemiki z danym
urzedem krajowym, oznacza to jednakze przejscie na teren postepowania krajowego,
ze wszystkimi jego wadami i zaletami.

Poza prostotg zaletg systemu madryckiego jest niski koszt. W zasadzie juz przy
checi zgtoszenia w dwodch krajach system madrycki bedzie zapewne tanszy od dwdch
niezaleznych zgtoszen krajowych.

Ze wzgledu na powyzsze cechy system madrycki jest bardzo dobrym narzedziem
do weryfikowania sytuacji naszego znaku w innych krajach. Czestg praktykg jest
zgtaszanie znakow w systemie madryckim w krajach, w ktérych jedynie potencjalnie
jestedmy zainteresowani ochrona patentowg. Odmowy wstepne otrzymane w niekto-
rych krajach bedg nas informowac o potencjalnym konflikcie z innym uprawnionym.
Pozwoli nam to dostosowac strategie ekspansji geograficznej do sytuacji prawnej
w poszczegolnych krajach.

Rownie istotng zaletg jest elastycznosc. Korzystajgc z systemu madryckiego, mozemy
wybra¢ dowolne kraje Wspolnoty, obnizajgc koszty. Mozemy takze w ramach tej same;
rejestracji objgc kraje nie nalezgce do Wspolnoty.

Wspolnotowy znak towarowy. Podstawowg zaletg wspolnotowego znaku towaro-
wego jest jego jednolity charakter. Oznacza to, ze w wyniku pojedynczej rejestraciji
otrzymujemy pojedyncze prawo wytaczne, wykonywane w jednolity sposob na terenie
catej Unii. Ptynie z tego szereg zalet:

1) uproszczenia organizacyjne (jedno postepowanie, jeden znak do wnoszenia optat
okresowych),

2) uproszczenie wymogow uzywania — dla spetnienia wymogu uzywania znaku wystar-
czajgce jest uzycie go w dowolnym kraju wspolnoty,

3) uproszczenie egzekwowania prawa — sgd wtasciwy miejscowo dla pozwanego moze
wydac zakaz uzywania znaku wspolnotowego na catym terytorium Wspalnoty.

Jednoczesnie jednak jednolity charakter znaku wspolnotowego moze byc¢ jego wada,

albowiem przeszkoda do rejestraciji w jednym chocby kraju cztonkowskim skutkuje uni-

cestwieniem znaku w obrebie catej Wspadlnoty. Istnieje wprawdzie mozliwosc konwersji

na znaki krajowe, jest ona jednak dosy¢ kosztowna.

2.6. Prawo ochronne na znak towarowy - lista towaréw i ustug

Najistotniejszymi elementami definiujgcymi ochrone znaku towarowego, ktére w szcze-
golnosci muszg by¢ prawidiowo zaprezentowane w zgtoszeniu znaku, to graficzna
prezentacja znaku oraz lista towardw i ustug, ktére majg by¢ objete znakiem.

Lista towardw i ustug, ktérymi objeta jest ochrona znaku towarowego, ma takze
drugg funkcje poza definiowaniem zakresu ochrony. Istniejg przepisy, ktére zmierzajg
do eliminacji z ochrony znakoéw nie uzywanych. Na przyktad w ramach Wspolnoty
Europejskiej uprawniony do znaku towarowego bedzie zobowigzany do uzycia go
w obrocie w ciggu 5 lat od daty rejestraciji. Jezeli znak nie jest uzywany przez okres
dtuzszy niz 5 lat dla wszystkich towaréw wskazanych w zgtoszeniu, istnieje mozli-
wos¢ wygaszenia prawa ochronnego lub czesciowego wygaszenia w przypadku,
gdy znak jest uzywany tylko dla niektérych towardw.
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2.7. Zakres ochrony znaku towarowego i ochrona znakéw renomowanych
Zakres ochrony wyznaczany jest przez kryterium niebezpieczernstwa wprowadzenia
w bfad. Niebezpieczenstwo wprowadzenia w btad jest, co istotne, znacznie szerszym
pojeciem niz tylko niebezpieczenstwo pomylenia dwoch znakow. Obejmuje ono takze
zagrozenie sytuacjg, w ktorej konsument rozrozniajgc znaki podejrzewa, ze pomiedzy
0sobami wprowadzajgcymi oznaczone nimi towary do obrotu istnieje jakis kapitatowy
lub organizacyjny zwigzek.

Niebezpieczenstwo wprowadzenia w btgd stanowi wypadkowg dwoch podobienstw
— podobienstwa znakow oraz podobienstwa towardw objetych rejestracjg do towarow,
na ktoére naktadany jest znak.

W orzecznictwie podkresla sie, ze nie istniejg zadne jednoznaczne reguty dotyczg-
ce na przyktad liczby wspolnych liter lub ilosci podobienstw. Nalezy bra¢ pod uwage
wszystkie okolicznosci sprawy. Co wiecej, istnieje mozliwos¢ wzajemnego kompensowa-
nia sie roznych czynnikéw. Zatem tudzgce podobienstwo znakéw powodowac bedzie,
ze do naruszenia dojdzie nawet przy niewielkim jedynie podobienstwie towaréw. Po-
dobnie duza sita odrézniajgca znaku wigzgca sie na przykiad z jego popularnoscig
lub z niezwykle oryginalnym charakterem utatwia¢ bedzie wystgpienie wprowadzenia
w btad.

W orzecznictwie i doktrynie prawa znakow towarowych utarto sie przekonanie,
ze powyzsze kryterium w stosunku do pewnych najbardziej wartosciowych znakéw
nie bedzie na przyktad wystarczajgce. Istnieje bowiem mozliwos¢ nieuzasadnionego
czerpania korzysci z ich reputaciji, na przyktad poprzez sprzedawanie alkoholu pod
markg MERCEDES.

Z tego powodu w stosunku do znakéw renomowanych, to jest znakéw kojarzonych
Z wysokg jakoscig i specyficznymi korzystnymi cechami, uznaje sie, ze nalezna jest
im ochrona niezaleznie od towardw lub ustug, na ktdre owe znaki bytyby lub znaki
podobne naktadane.

Kryterium ochrony jest jednak inne. Aby wykaza¢ naruszenie, uprawniony zobo-
wigzany jest do udowodnienia, ze stosowanie kwestionowanego przez niego oznacze-
nia moze by¢ szkodliwe dla renomy lub zdolnosci odrozniajgcej jego znaku lub tez
ze moze przynosi¢ nieuczciwg korzys¢ uzywajgcemu.

2.8. Prawo autorskie

W zakresie ochrony rozwigzan technologicznych prawo autorskie nie ma najwiekszego
znaczenia. Jednakze ze wzgledu na tatwos¢ powotania sie na nie oraz minimalne wy-
datki potrzebne do uzyskania ochrony jest to narzedzie czasami wykorzystywane.

Ochronie na podstawie prawa autorskiego podlegajg wszelkiego rodzaju utwory,
w szczegolnosci literackie, filmowe, programy komputerowe, zdjecia, rzezby, a takze
mapy, utwory sztuki przemystowej lub utwory architektoniczne.

Prawa autorskie mogg mie¢ zatem pewne znaczenie, jezeli innowacyjne rozwigza-
nie moze zosta¢ uznane za utwor wzornictwa przemystowego, taki jak projekt sprzetu
AGD, nowy mebel itp.

Ponadto prawo autorskie pozostaje wcigz podstawowym narzedziem ochrony
w zakresie oprogramowania komputerowego. Ochrona dotyczy w tym wypadku kodu
programowego, ktory chroniony jest w sposob analogiczny do tekstu literackiego.
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Na podstawie prawa autorskiego uprawniony moze zakaza¢ kopiowania i rozpo-
wszechniania wytworu, a takze ma kontrole nad powstawaniem utworéw zaleznych.

2.9. Pozostate prawa ochronne

Poza opisanymi najwazniejszymi instytucjami istnieje szereg rzadziej spotykanych
praw wyfgcznych dostosowanych do ochrony specyficznych dobr oraz specyficznych
rodzajow inwestycji. W szczegodlnosci istniejg narzedzia pozwalajgce na ochrone utwo-
row wzornictwa przemystowego, zbioréw danych lub oznaczen zwigzanych z danym
rejonem geograficznym (np. oscypek).

3. UMOWY LICENCYJNE W ZAKRESIE OBROTU
WLASNOSCIA INTELEKTUALNA

3.1. Definicja i rodzaje licenciji

Jak opisano w poprzednich rozdziatach, prawa wtasnosci intelektualnej tworzg pewien
zakres wytgcznosci, ktory pozwala podmiotowi uprawnionemu na zakazanie innym go-
spodarczej eksploataciji tych praw. Istnienie tego typu praw wytgcznych jest podstawg
funkcjonowania rynku rozwigzan technologicznych.

Licencja jest umowg, w ktdrej jedna ze stron zezwala drugiej na dziatanie, ktérego
inaczej mogtaby zakazac. Jest to wiec porozumienie zazwyczaj dwustronne, w ktérym
jedna ze stron (licencjodawca) upowaznia drugg (licencjobiorce) do wkroczenia w swoj
wilasny zakres wytgcznosci.

Co istotne, tak okreslona umowa zazwyczaj nie bedzie dotyczy¢ praw wytacznych
0s0b trzecich. Jedynie w ekstremalnych sytuacjach licencjodawca moze zgodzi¢ sie
na zagwarantowanie licencjobiorcy bezpieczenstwa przed zarzutami ze strony oséb
trzecich co do innych praw wytgcznych nie bedgcych przedmiotem umowy.

Umowa licencyjna jest niezwykle elastycznym narzedziem. Trudno nawet mowic
0 jakichs$ kategoriach umow licencyjnych, poniewaz jest prawdopodobne, ze w kazdym
wypadku stosunek umowny bedzie uksztattowany odmiennie. Jedynym znaczgcym
ograniczeniem w zakresie swobody ksztaftowania relacji pomiedzy stronami umowy
sg przepisy prawa konkurencji, ktore zabraniajg pewnych klauzul jako niedozwolonych
porozumien.

W szczegolnosci zakres licencjonowanych uprawnieh moze rozciggac sie od
wszystkich praw przystugujgcych licencjodawcy do bardzo doktadnie okreslonego na
przyktad prawa sprzedazy danego towaru na wasko zakreslonym obszarze geograficz-
nym. Pozwala to na zbudowanie sieci licencjobiorcéw z odpowiednio uksztattowanymi
uprawnieniami. Na przyktad zupetnie osobno mozna udzieli¢ licencji dotyczgcych:
produkciji, sprzedazy, uzywania produktu do celéw zawodowych, podwykonawstwa lub
udzielania dalszych licencji. Kazde z tych uprawnien moze by¢ rozbite pod wzgledem
geograficznego obszaru zainteresowan, ale takze wedfug pola zastosowania. Na przy-
ktad produkt w postaci nowej sztywnej blachy moze byc¢ przedmiotem osobne;j licencji
do zastosowania w oknach, drzwiach, do produkciji szaf i do usztywniajgcych konstrukcje
stelazy. Jednoczes$nie mozna wyobrazi¢ sobie linie podziatu, w ktorej osobny podmiot
uzyskuje prawo do sprzedazy na rynku detalicznym, a osobny na rynku hurtowym.
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Kolejnym elementem, ktéry powoduje elastycznosc, jest wytaczny lub niewytgcz-
ny charakter licencji. Licencja wytgczna zaktada nieudzielanie licencji w tym samym
zakresie innej osobie. Mozliwe jest takze pozostawianie uprawnienia do korzystania
Z rozwigzania licencjodawcy lub zrzeczenie sie go.

Licencja moze by¢ takze petna lub ograniczona. Licencja petna polega na upowaz-
nieniu licencjobiorcy do dziatan takich samych, jak licencjodawca. Ograniczenia moga
dotyczyC¢: czasu trwania, sposobu korzystania z prawa ochronnego, dopuszczalnych
dla licencjobiorcy rynkéw zbytu.

Istotne kryterium rozréznienia stanowi takze mozliwos¢ przenoszenia licencji na osoby
trzecie przez licencjobiorce lub jej brak.

3.2. Negocjacje licencyjne i licencja — co nalezy wzig¢ pod uwage?

Poza prawnym aspektem umow licencyjnych bardzo istotny jest biznesowy punkt wi-
dzenia, zgodnie z ktérym podkresli¢ nalezy znaczenie umowy licencyjnej jako narzedzia
regulacji dtugookresowej relacji pomiedzy stronami. Wspodtpraca, ktérej poczatkiem
jest umowa licencyjna, trwa czesto wiele lat i bardzo istotne jest okreslenie ram tej
wspotpracy, w ktorej obie strony bedg sie czuty jako ,wygrani”. Przedmiot negocjacii,
a takze tres¢ umowy zaleze¢ bedg zazwyczaj od sytuacji biznesowej stron.

Do zawarcia umowy licencyjnej dojs¢ moze z wielu najrézniejszych powodow:

PERSPEKTYWA LICENCJODAWCY

Licencjodawca moze posiadac pewng wiedze techniczng, ktdra nie jest przedmiotem
jego podstawowej dziatalnosci lub tez ktdra posiada zastosowania wykraczajgce poza
jego podstawowg dziafalno$¢. Moze on zatem postrzegac jg jako dodatkowe zrodto
przychodow.

Licencjodawca moze takze poszukiwac partnera posiadajgcego mozliwosci marke-
tingowe i/lub dystrybucyjne w interesujgcym go obszarze.

Czesto licencja bedzie narzedziem pokonywania barier geograficznych w rozwoju lub
tez sposobem na dotarcie do rynkéw, gdzie inwestor zagraniczny napotyka na istotne
bariery.

Zupetnie inne bedg postanowienia umowy w przypadku, kiedy licencja jest formag
uregulowania wspotpracy technologicznej, np. nad rozwojem nowej technologii, do
ktorej potrzebne sg kompetencije i know-how obu partnerdw.

Wreszcie licencja moze by¢ czesto skutkiem ugody wynikajgcej z procesu o naru-
szenie lub tez narzedziem przeciwdziatania potencjalnemu procesowi.

W obu ostatnich przypadkach czesto moze sie zdarzy¢, ze umowa bedzie miata
forme licencji wzajemnej, w ktorej obie strony udostepniajg sobie okreslone tech-
nologie.

PERSPEKTYWA LICENCJOBIORCY

Podstawowym celem dziafania licencjobiorcy bedzie zazwyczaj chec¢ uzyskania
dostepu do technologii, do znaku towarowego lub praw autorskich. Moze by¢ to przy-
datne dla jego podstawowej dziatalnosci lub tez moze stuzy¢ zabezpieczeniu sie przed
potencjalnymi roszczeniami 0 naruszenie.
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3.3. Terminologia i struktura umowy licencyjnej

Umowa licencyjna, pomimo ogromnej swobody dziatania posiadanej przez strony,
bedzie czesto nawigzywa¢ do pewnego ogoélnego schematu. Postuguje sie ona
takze szeregiem specyficznych okreslen, ktore zostang wyjasnione ponizej.

Jezeli chodzi o preambute, nie jest ona elementem tradycyjnie wystepujgcym
w umowach poza krajami anglosaskimi. Jednakze z uwagi na potrzebe zapre-
zentowania sytuaciji rynkowej, ktora sktonita strony do podjecia negocjaciji, jest
czasami wykorzystywana. Z prawnego punktu widzenia, czes$¢ ta nie powinna
zawiera¢ zobowigzan stron, a jedynie przedstawiac faktyczne tto towarzyszace za-
warciu umowy. Moze ona stuzy¢ wykfadni poszczegdlnych postanowienn umownych
w przypadku sporu.

Ze wzgledu na ich skomplikowanie umowy licencyjne czesto zawiera¢ bedg czesc
dotyczgcg definicji termindw na potrzeby danej umowy. W szczegodlnosci mogg to
by¢ definicje technologii podlegajgcej licencji, definicje tego, co strony uznajg za
ulepszenia produktu, definicje terytorium lub przedmiotowego zakresu licenciji.

Najistotniejszym elementem licencji bedzie samo postanowienie, w ktorym stro-
ny okreslajg, jakie uprawnienia przyznane sg licencjobiorcy. Ta klauzula zazwyczaj
odwotywac sie bedzie do kategorii wskazanych wczesniej i okresla¢ bedzie licencje
na przyktad jako niewytgczng, odptatng, ograniczong w czasie lub do konkretnego
terytorium, bez mozliwosci przenoszenia na osobe trzecig.

Optaty licencyjne stanowig wynagrodzenie, jakie licencjodawca otrzyma w zamian
za udzielong licencje. Wynagrodzenie to ksztattowane moze by¢ w sposob bardzo
elastyczny w zaleznosci od sytuacji negocjacyjne;.

Najprostszg formg moze byc¢ jednorazowa ptatnosc¢ okreslona kwotowo. Jest to
jednakze rozwigzanie spotykane bardzo rzadko. Zazwyczaj taczy sie je z innymi
formami wynagrodzenia, a wysoko$¢ wynagrodzenia uzalezniona jest w jaki$ sposob
od obrotéw lub przychodoéw licencjobiorcy zwigzanych z wykorzystaniem licenciji.
Moze to by¢ warto$¢ procentowa stata, progresywna lub degresywna. Mozliwe
jest takze ustalenie tzw. milestone payments — to jest statych wptat zwigzanych
z przekroczeniem pewnej wartosci obrotu lub wolumenu sprzedazy. Mogg one
funkcjonowac¢ samodzielnie lub w potgczeniu z optatami procentowymi.

Jezeli wysokosc¢ opfat licencyjnych uzalezniona jest od informacji ksiegowych prze-
chowywanych przez licencjobiorce to bardzo istotne jest stworzenie licencjodawcy
mozliwosci otrzymywania biezgcych informaciji o ich wysokosci, a takze umozliwienie
weryfikacji poprawnosci. Dokonywac sie to moze na rozne sposoby. Najprostszym
rozwigzaniem jest zawarte w umowie upowaznienie licencjodawcy do okresowej kon-
troli ksigg handlowych licencjobiorcy. Nie zawsze licencjobiorca bedzie chciat sie na
to zgodzi¢. Mozliwe jest zatem wyspecyfikowanie jakie informacije i w jakich terminach
licencjobiorca zobowigzany jest przekazywac. Informacije te nastepnie bedg weryfikowa-
ne przez biegtego rewidenta lub inng osobe posiadajgcg zaufanie obu stron.

3.4. Gwarancje, rekojmie, ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

Temat gwarancji i rekojmi udzielanych przez strony jest bardzo istotnym problemem
w negocijacjach licencyjnych. Z pewnoscig nie mozna uznac, ze kwestia ta jest w jakis$
sposob uregulowana ustawowo. Nawet jezeli postugujemy sie per analogiam zasadami
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co do rekojmi za wady rzeczy w umowie na przykfad najmu lub sprzedazy, to analogie

te muszg by¢ bardzo ostrozne.

W obrocie spotyka sie najczesciej nastepujagce rodzaje gwaranciji

1) Gwarancja co do tytutu prawnego. Licencjodawca gwarantuje, ze prawo ochronne
jest rzeczywiscie jego wtasnoscig. Gwarancja ta nie jest zupetnie oczywista — moz-
liwe sg sytuacje, w ktorych istniejg potencjalne roszczenia osob trzecich, kidre na
przyktad twierdzg, ze braly istotny udziat w opracowaniu wynalazku i powinny by¢
uwzglednione jako tworcy.

2) Gwarancja co do dziatania rozwigzania. Zazwyczaj licencjodawca bedzie gotéw udzie-
li¢ licencjobiorcy gwarancji co do tego, ze na przyktad produkt wykonany wedtug
opisu patentowego faktycznie dziala. Mozna takze zaleznie od sytuacji wyobrazic¢
sobie oswiadczenia lub gwarancije dotyczgce skutecznosci rozwigzania.

3) Znacznie trudniejszg kwestig sg gwarancje bezpieczenstwa prawnego technologii.
Jak to juz zostalo wspomniane, patent nie gwarantuje uprawnionemu immunitetu
wobec innych praw wytgcznych. Zazwyczaj licencjodawca nie bedzie chetny do
udzielenia petnej gwarancji dotyczgcej braku naruszenia. Mozna jednakze oczekiwac
uzyskania pewnych gwarancji posrednich dotyczgcych na przyktad braku wiedzy
licencjodawcy co do zarzutow osob trzecich, lub tez co do przeprowadzenia przez
niego badan patentowych w celu zabezpieczenia sie przed zarzutami. Mozliwe jest
takze rozwigzanie, w ktérym jedna ze stron zobowigzuje sie zakupi¢ ubezpieczenie
od kosztéw obrony przed procesem o naruszenie. Ubezpieczenia takie funkcjonuja
w obrocie, sg jednakze jeszcze mato popularne, a co za tym idzie stosunkowo
drogie.

W trakcie trwania umowy licencyjnej obie strony mogg uzyskac pewne usprawnienia
co do przedmiotu licencji. Domyslinie rozwigzania opracowane przez kazdg ze stron
pozostajg jej wtasnoscig. Zaleznie jednak od wzajemnej sity negocjacyjnej jedna
ze stron moze oczekiwac, ze w umowie licencyjnej znajdzie sie postanowienie, na
podstawie, ktorego wszelkie ulepszenia sg automatycznie licencjonowane drugiej
stronie (lub wzajemnie).

Czesto istotnym elementem umowy sg kwestie dokumentacji, pomocy technicznej
i szkolen. Moze miec¢ to praktyczne znaczenie dla licencjobiorcy, jezeli technologia nie
jest mu specjalnie znana. Moze tez stanowi¢ dodatkowe zrédto zysku licencjodawcy.

Mozliwa jest tez sytuacija, w ktorej pewne know-how licencjodawcy wcale nie jest
ujawniane, natomiast umowa zawiera postanowienia dotyczace dostarczania gotowych
potproduktow.

Istotne mogg byc¢ dla stron postanowienia regulujgce sposob postepowania
w przypadku upadtosci. Umowa licencyjna bedzie zazwyczaj skuteczna w stosunku
do nastepcow prawnych licencjodawcy. Jednakze pewne postanowienia, na przyktad
dotyczgce powyzej opisanego rozwigzania, gdzie pewne know-how nie jest ujawniane
licencjobiorcy, mogg wymagac szczegolnych rozwigzan na wypadek upadtosci lub
likwidaciji licencjodawcy. Moze to by¢ w szczegolnosci ztozenie doktadnej dokumentacii
osobie cieszgcej sie zaufaniem obu stron i umozliwienie dostepu do niej licencjobiorcy
w przypadku, gdy licencjodawca lub jego nastepcy stang sie niezdolni do dostaw na
wymaganym poziomie.
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3.5. Specyficzne kwestie dotyczace licencji know-how i inne klauzule

Przy licencjach know-how przedmiotem licenciji jest rozwigzanie chronione jako tajem-
nica przedsiebiorstwa. Jak juz wspomniano na wstepie, podstawowym problemem
w takim przypadku jest koniecznos$¢ zachowania poufnosci. Umowy takie bedg cze-
sto zawiera¢ wzor oswiadczenia o poufnosci, jakie licencjobiorca (osoba prawna)
zobowigzany jest uzyska¢ od kazdego swojego pracownika, ktéremu przekazana
zostanie tajemnica przedsiebiorstwa.

Umowa licencyjna zawiera¢ moze wiele innych postanowien zaleznie od potrzeb
stron. Interesujgcag klauzulg moze by¢ zapis na sgd arbitrazowy, pozwalajgcy unik-
ngc¢ postepowan sgdowych w przypadku sporow. Jezeli licencjodawca zawiera
wiele analogicznych umow, w niektorych moze znalez¢ sie klauzula najwieksze-
go uprzywilejowania. Umowy licencyjne, szczegolnie te, gdzie strony wywodzg
sie z roznych krajow, bedg takze czesto posiadac istotny aspekt podatkowy.
W szczegdlnosci system umow licencyjnych moze pozwala¢ na optymalizacije
obcigzen podatkowych pomiedzy kilkoma krajami. W takim wypadku koniecznym
bedzie uregulowanie zasad ptacenia podatkéw od optat licencyjnych. Strony
moga np. obcigzy¢ licencjobiorce kosztami podatkow od optat licencyjnych pta-
conych w tanszym podatkowo kraju licencjodawcy lub tez roztozy¢ obcigzenia
rownomiernie. Istotnym przedmiotem regulacji umownej moze byc¢ takze poste-
powanie w przypadku wykrycia naruszenia. Inicjatywa w postepowaniu nalezec¢
bedzie w takiej sytuacji do licencjodawcy. Umowa moze jednak zawiera¢ zobo-
wigzania licencjobiorcy do aktywnego poszukiwania naruszen oraz wspotpracy
w egzekwowaniu praw wytgcznych. Mozliwe sg takze postanowienia dotyczgce
rozktadu obcigzen finansowych dotyczgcych poszukiwania i egzekucji praw
wytgcznych.

3.6. Ograniczenia swobody umow w zakresie licencji wynikajgce z prawa kon-
kurencji (prawa antymonopolowego)

Przepisy prawa konkurencji (prawa antymonopolowego w Stanach Zjednocznych)
sg w zasadzie jedynym istotnym ograniczeniem swobody umow licencyjnych.
Jednoczesnie jest to ograniczenie, ktérego nie sposob przeceni¢. Sankcjg za
zawarcie porozumienia zawierajgcego niedozwolone klauzule moze bowiem byc¢
niewazno$¢ catej umowy. Swiadomo$é ograniczen jest zatem niezwykle wazna,
a ich lekcewazenie moze prowadzi¢ do ogromnych kosztéw, gdy umowa funkcjonu-
jaca od kilku lat w obrocie nagle okaze sie od samego poczatku niewazna. Swiado-
mos¢ niewaznosci moze by¢ takze wykorzystana przez jedng ze stron w nego-
cjacjach.

Prawo konkurencji we Wspolnocie opiera sie na przepisach traktatu o usta-
nowieniu Wspolnoty Europejskiej. W odniesieniu do umow licencyjnych jest to
art. 81, ust. 1 traktatu, kitory zakazuje zawierania umow mogacych ,wptywac na han-
del pomiedzy krajami cztonkowskimi i ktérych przedmiotem lub celem jest unikniecie,
ograniczenie lub naruszenie konkurenciji w obrebie wspdlnego rynku”.

Powyzszy przepis jest niezwykle ogolny i odnosi sie do wszelkich uméw zawieranych
pomiedzy przedsiebiorcami. Istnieje zatem obszemy system przepisdw precyzujgcych
go w odniesieniu do konkretnych rodzajéw umow. W stosunku do umaow licencyjnych
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funkcjonuje Rozporzadzenie o wytgczeniu grupowym dla uméw transferu technologii
(WUE 772/200). Przepisy zawarte w tym rozporzgdzeniu zostaty istotnie znowelizowane
w maju 2004 roku, w istocie oznaczato to wprowadzenie zupetnie nowego systemu.

System funkcjonowania Rozporzadzenia jest dosy¢ skomplikowany i w istocie na-
ktada dosy¢ duze obowigzki weryfikacji poprawnosci umow na strony. Weryfikacja ta
moze wymagac stosowania dosy¢ wysublimowanej analizy ekonomicznej dotyczace;
na przyktad okreslenia rynku technologii lub rynku produktu, na ktorym bedzie oceniac
sie konkurencyjne skutki porozumienia.

Podstawowg czescig Rozporzgdzenia jest wskazanie klauzul niedozwolonych w umo-
wach transferu technologii. Sg to rézne klauzule w zaleznosci od tego, czy strony
umowy sg konkurentami, czy nie.

W stosunku do umow pomiedzy konkurencyjnymi przedsigbiorcami zakazane sg
klauzule dotyczgce:

1) ustalania cen w stosunku do oséb trzecich,

2) ograniczenia wielkosci produkcii,

3) podziatu rynkéw lub klientow (z pewnymi wyjgtkami),

4) ograniczenia w mozliwosci korzystania przez licencjobiorce z opracowane] przez
niego technologii.

W odniesieniu do przedsiebiorstw niekonkurencyjnych zakazane sg nastepujgce
klauzule:
1) ustalenia cen,
2) ograniczenia co do terytorium lub klientow; oraz
3) ograniczenia co do sprzedazy uzytkownikom korncowym w ramach systemu selek-
tywnej dystrybucii.

Z Kolei nastepujgce klauzule, cho¢ niedopuszczalne, nie spowodujg uchylenia cafej
umowy:
1) zobowigzanie licencjobiorcy do udzielenia wytgcznej licencji lub przeniesienia praw
do ulepszen na rzecz licencjodawcy lub wskazanej osobie trzeciej,
2) zobowigzanie do niepodwazania waznosci licencjonowanych praw wytgcznych,
3) ograniczenia wielkosci produkcji (w przypadku przedsiebiorstw niekonkurencyjnych).

4. ROZSTRZYGANIE SPOROW W ZAKRESIE
PRAW WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ

4.1. Sagdowe egzekwowanie praw wyfgcznych

Rozstrzyganie sporow dotyczgcych prawa wtasnosci intelektualnej jest istotnym elemen-
tem funkcjonowania systemu ochrony prawa wtasnosci intelektualnej. Egzekucja praw
wytgcznych jest niestety przedsiewzieciem dosy¢ drogim. W szczegdinosci w ramach
Unii Europejskiej istnieje dosy¢ skomplikowany system zwigzany z terytorialnym charak-
terem tych praw. Oznacza to, ze procesy sgdowe prowadzone muszg by¢ niezalezne
w kazdym kraju. Sg pewne préby zmierzajgce do uproszczenia tego systemu, lecz na
razie nie zakonczyly sie one sukcesem.
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Istotnym narzedziem w zakresie egzekwowania praw wytgcznych sg réznego rodzaju
orzeczenia i postanowienia o charakterze wstepnym. W wielu krajach (takze w Polsce)
istniejg narzedzia pozwalajgce uzyskac zakaz naruszania praw wytgcznych w terminie
znacznie krotszym niz potrzebny do zakonczenia petnego postepowania.

Z uwagi na koszty i ryzyko bardzo czesto dochodzi do ugodowego zakonczenia
sporu. Ugoda taka czesto bedzie miata forme licencji, wykorzystujac narzedzia wy-
mienione w poprzednim rozdziale.

4.2. Alternatywne rozwigzywanie sporéw

Hasto Alternatywne Rozwigzywanie Sporow (czesto stosuje sie anglojezyczny skrot ADR
— Alternative Dispute Resolution, robi bardzo duzg kariere w krajach wysoko rozwinie-
tych. Dotyczy ono rozstrzygania sporow poza panstwowym systemem sgdowniczym.
Jest to dopuszczalne, jezeli strony wyrazg na to zgode. Zgoda taka dotyczy¢ moze
sporu, ktéry powstat miedzy stronami, lub tez pewnej kategorii sporéw przysztych.
W szczegolnosci w umowie licencyjnej mozliwe jest umieszczenie postanowien doty-
czacych sposobu rozstrzygania sporow wynikajgcych z funkcjonowania umowy.

Zalety ADR sg rozliczne. Przede wszystkim pozwalajg na petng kontrole stron nad
postepowaniem. O ile w ramach sgdownictwa powszechnego strony sg zwigzane
procedurg, sktadem sgdu, zasadami dowodowymi itp., to w przypadku sporu roz-
strzyganego alternatywnymi metodami sprawy te mogg by¢ uksztattowane w sposob
wygodny dla stron. Na przyktad mozliwe jest wtgczenie do skfadu orzekajgcego
osoby o kwalifikacjach technicznych dotyczgcych technologii lub tez specjalisty
w zakresie obrotu na rynku, ktérego dotyczy umowa. W efekcie opisane powyze;
niedogodnos$ci zwigzane ze zroznicowaniem przepisow pomiedzy poszczegolny-
mi krajami zostajg zniesione. Kolejng zaletg bardzo istotng w przypadku umow
licencyjnych jest mozliwo$¢ utrzymania faktu istnienia sporu oraz rozstrzygniecia
w tajemnicy. Alternatywne formy rozstrzygania sporéw bedg tez czesto znacznie
szybsze niz korzystanie z sgdownictwa powszechnego.

Istniejg rozne formy alternatywnego rozwigzywania sporow. Podstawowymi dwoma
sg mediacja i arbitraz.

Mediacja moze by¢ szczegdlnie interesujgca formg w przypadku stron umowy
licencyjnej, gdzie waznym celem jest unikniecie antagonizowania stron. Mediacje
sg w istocie wspomagang formg negocjacji. W ramach trwajgcych juz negocjaciji
strony mogg skorzysta¢ z ustug osoby niezwigzanej bezposrednio ze sprawg.
Osoba ta moze wspomoc je w negocjacjach, podkreslajac wspolne interesy oraz
proponujgc rozwigzania, ktére nie bytyby przez strony brane pod uwage przede
wszystkim ze wzgledu na emocje zwigzane z negocjacjami. Jej rola moze takze
polega¢ na ustaleniu struktury negocjaciji i zidentyfikowaniu punktow spornych. Co
istotne, mediator nie przejmuje inicjatywy i nie ma zadnej mocy narzuci¢ stronom
rozwigzan, ktére uwaza za stuszne. Petni jedynie role stuzebng wobec stron i je-
dynie one mogg zdecydowac¢ o ostatecznym rozstrzygnieciu sporu. Mediacja nie
jest jeszcze specjalnie popularng formg rozstrzygania sporu w Polsce. Istnigjg listy
mediatorow utrzymywane przez liczne organizacje miedzynarodowe, ktére mogg
stanowi¢ sugestie co do wyboru 0séb, ktdre posiadajg doswiadczenie i kwalifikacje
w tym zakresie.
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Drugg formg ADR jest arbitraz. Jest to w istocie postepowanie analogiczne do
sporu sgdowego, jednakze prowadzone jest nie przez zawodowych sedzidw, a przez
arbitrow. Sktad sgdu arbitrazowego rozstrzygajgcego dang sprawe moze by¢ ustalany
ad hoc. Czesto stosowanym rozwigzaniem jest powolywanie przez kazdg ze stron
jednego arbitra. Arbitrzy uzgadniajg nastepnie osobe superarbitra przewodniczgcego
postepowaniu. Istniejg tez state sgdy arbitrazowe, np. przy Krajowej Izbie Gospodarcze;j
albo przy Miedzynarodowej Izbie Gospodarczej w Paryzu. Sgdy te posiadajg wiasny
regulamin postepowania oraz liste arbitrow. Arbitrami sg zardwno prawnicy, jak i osoby
Z innym doswiadczeniem.

Wyrok arbitrazu bedzie jednoinstancyjny, bez mozliwosci zakwestionowania go przed
sgdem powszechnym (z pewnymi wyjgtkami). Postepowanie, wtgcznie z rozprawami,
jezeli takowe bedg przeprowadzane, bedzie niejawne.
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1. ZASADY SPORZADZANIA
DOKUMENTACJI ZGLOSZEN WYNALAZKOW
| WZOROW UZYTKOWYCH

Zasady sporzgdzania dokumentacji zgtoszen wynalazkow i wzorow uzytkowych
precyzyjnie wyjasnia przygotowany w 2005 r. przez Urzgd Patentowy Rzeczypospo-
litej Polskiej Poradnik wynalazcy. Jest on dostepny po wpisaniu w przeglgdarke:
www.uprp.pl/rozne/poradnik.pdf

1.1. Optaty zwigzane z ochrong wtasnosci przemystowej

Postepowanie zwigzane z ochrong wtasnosci przemystowej wigze sie z ponoszeniem
pewnych kosztow. Czesto przy wypetnianiu formularzy wnioskéw o dofinansowanie
projektéw przedsiebiorcy borykajg sie z problemem witasciwego zaplanowania kwo-
ty przeznaczonej na ochrone wtasnosci intelektualnej. Wysokos¢ optat zwigzanych
z ochrong wynalazkow, wzorow uzytkowych, wzoréw przemystowych, znakoéw towaro-
wych, oznaczen geograficznych i topografii uktadow scalonych okresla rozporzgdzenie
Rady Ministrow z dnia 2 marca 2004 r., poz. 309. Dokument zawiera tabele wysokosci
opfat zaleznie od rodzaju zgtaszanego wniosku.

Przy okreslaniu wysokosci kwot dotyczgcych ochrony wtasnosci intelektalnej
pewng pomoc moze stanowi¢ studium poswiecone kosztom uzyskania patentu euro-
pejskiego wydane przez Europejski Urzad Patentowy (European Patent Office — EPO)S.
Publikacja dostarcza informacje na temat prostego wskaznika wysokosci kosztéw oraz
wysokosci poszczegolnych optat za uzyskanie patentu.

1.2. Postepowanie w przypadku rejestracji znaku towarowego

Urzad Patentowy RP podaje szczegodtowe kroki postepowania dotyczace rejestracji

znaku towarowego®. Oto kolejne etapy postepowania:

1) Sprawdzenie mozliwosci zarejestrowania nazwy w bazie Urzedu Patentowego lub
w Czytelni Ogolnej Urzedu Patentowego RP — czynnej w godz. 8.00-16.00. Informa-
cje o zgtoszeniach nowych znakéw towarowych dokonywanych w procedurze krajo-

3 Opracowanie zamieszczone jest na stronie Portalu IPR-Helpdesk (Intellectual Property Rights); www.ipr-helpdesk.org.
4 Informacje o procedurze postgpowania dostgpne sg na wskazywanej juz wielokrotnie stronie Urzedu Patentowego RP,
(www.uprp.pl), w zakiadce najczesciej zadawanych pytan.

27



WEASNOSC INTELEKTUALNA — TOM I

wej — dostepne sg w bazie znakéw towarowych oraz Biuletynie Urzedu Patentowego
po trzech miesigcach od daty zgtoszenia (stanowi o tym art. 143. ustawy Prawo
Witasnosci Przemystowe)).

2) Wypetnienie formularza podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towa-
rowy, ktory mozna pobrac¢ z Informacji Ogolnej. W podaniu zamieszczone sg
uwagi dla wypetniajgcych druk, gdzie mozna znalez¢ szczegotowe informacie,
w jaki sposob nalezy wypetni¢ druk oraz jak opisac znak.

3) Wskazanie odpowiedniej klasy towardw na podstawie Miedzynarodowej Klasyfikacii
Towardw i Ustug (klasyfikacii ,nicejskiej”).

4) Whniesienie optaty za zgtoszenie na konto Urzedu Patentowego RP — NBP O/O War-
szawa Nr 93101010100025832231000000.

1.3. Procedura zatrzymania towaréw naruszajgcych prawa wlasnosci intelektualnej
Akcesja Polski do Unii Europejskiej spowodowata szereg istotnych zmian i powstanie
nowych wytycznych zwigzanych z wtasnoscig intelektualng. Polska stata sie wschod-
nig granicg Unii Europejskiej, za$ polskie urzedy zaczety odgrywac¢ zasadniczg role
w systemie ochrony. Dziatania te majg uniemozliwi¢ import podrobionych towaréw na
obszar Unii Europejskiej. Zachodzi konieczno$c¢ podijecia dziatan przez wtascicieli praw
wiasnosci intelektualnej wraz z polskimi urzedami celnymi w celu ochrony wtasnych
interesow. Wprowadzenie nowych uregulowan miato na celu dostosowanie polskich
przepisdw do przepisow obowigzujgcych w Unii Europejskie;.

Polskie prawo wtasnosci przemystowej przewiduje skuteczng procedure umozliwia-
jacq zatrzymanie pirackich lub podrobionych towardw na granicy RP. Podstawe prawng
zatrzymania stanowi art. 57 ust. 2a Kodeksu celnego®.

1.4. Wtasnosc¢ intelektualna i Programy Ramowe Unii Europejskiej

Strategicznym celem Programéw Ramowych Unii Europejskiej jest dgzenie do utrzyma-
nia mozliwie wysokiego poziomu rozwoju we wszystkich dziedzinach zycia spotecznego.
Kraje cztonkowskie ktadg ogromny nacisk na intensywne wpieranie wymiany naukowej,
wspotpracy badawczej oraz rozmaitych sieci naukowych. Cafosci postepowania przy-
Swieca aktualna od lat zasada, ze wiedza bedgca wynikiem wysitku intelektu ludzkiego
stanowi klucz do rozwoju gospodarki. Od dawna obserwujemy zjawisko przemieszczania
sie naukowcow po swiecie w poszukiwaniu wiedzy, kontaktow z innymi naukowcami
i materiatow do badan. Wszystko to wymaga wymiany szeroko rozumiane] wiedzy,
a zatem tego, co jest wytworem intelektu ludzkiego, korzystajgcego z ochrony w ramach
tzw. wltasnosci intelektualne;.

Komisja Europejska prowadzi konsultacje spoteczne dotyczgce przysztego
ksztattu ochrony wtasnosci intelektualnej. Wskazuje przy tym na kwestie wtasnosci
intelektualnej jako na jedng z siedmiu miedzysektorowych inicjatyw w zaprezento-
wanej w pazdzierniku ubiegtego roku nowej strategii dziatan dla przemystu. Zgod-

5 Szczegodlowa procedure zatrzymania towardw naruszajgcych prawa wiasnosci intelektualnej opisuje Rozporzadzenie Rady Ministréw
z 5 lutego 2002 r. w sprawie sposobu i trybu postgpowania organdw celnych przy zatrzymywaniu towaréw w wypadku podejrzenia
naruszenia przepisow dotyczgcych ochrony wiasnosci intelektualnej (Dz.U. nr 12, poz. 112).

28



DODATKOWE ZRODEA INFORMACUJI (...)

nie ze swoimi zobowigzaniami, Komisja rozpoczeta konsultacje majgce pomaoc
w uksztattowaniu systemu ochrony wtasnosci intelektualnej (IPR — Intellectual Property
Rights), tak aby przynosit on korzysci dla przemystu. Konsultacje obejmujg swoim
zakresem podstawowe wymagane cechy systemu patentowego: patent Wspolno-
towy jako priorytet w unijnej polityce IP, system patentu europejskiego ze szczegol-
nym uwzglednieniem Europejskiej Umowy o Procedurze Spornej (EPLA) ukierun-
kowanej na ustanowienie Europejskiego Sgdu Patentowego oraz kwestie zwigzane
Z harmonizacjg prawa patentowego w Europie®.

Informacje praktyczne: Przedsiebiorcy zainteresowani dyskusjg na szczeblu euro-
pejskim na temat zagadnien zwigzanych z prawem wtasnosci intelektualnej moga
nadsyta¢ swoje opinie do 31 marca 2006 r. Formularze oraz dokumenty konsultaciji
dostepne sg na stronie internetowej wspomnianego serwisu www.ipr-helpdesk.org.
Zgromadzona w ten sposob wiedza postuzy jako tto dla dyskusji, ktéra odbedzie sie

13 czerwca 2006 r.

2. WYBRANE ORGANY
KRAJOWE | MIEDZYNARODOWE UDZIELAJACE
PRAW WLASNOSCI PRZEMYSLOWEJ

2.1. Urzad Patentowy RP

Urzad Patentowy RP jest centralnym organem administracji rzgdowej udzielajgcym
patentéw, praw ochronnych na znaki towarowe i innych praw wtasnosci przemystowe;.
Podstawowym jego zadaniem jest udzielanie praw wytgcznych na przedmioty ochrony
witasnosci przemystowej. Realizowane jest to poprzez:

1) udzielanie ochrony prawnej na przedmioty wtasnosci przemystowej,

2) gromadzenie i udostepnianie dokumentacji i literatury patentowej,

3) wspottworzenie i popularyzowanie zasad ochrony wiasnosci przemystowe;.

Podstawowe zadania urzedu dotyczgce udzielania i utrzymywania ochrony prawnej,
sg realizowane w oparciu o ustawodawstwo krajowe dla zgtoszen wnoszonych bez-
posrednio do urzedu oraz w oparciu 0 porozumienia miedzynarodowe: dla zgtoszen
wynalazkow i wzorow uzytkowych — w trybie Uktadu o wspotpracy patentowej (PCT)
i zgtoszen znakow towarowych —w trybie Porozumienia madryckiego o miedzynarodowej
rejestracji znakow i protokotu do tego porozumienia.

Prezes Urzedu Patentowego RP przyjmuje interesantow w sprawach skarg i wnio-
skow w kazdg $rode w godz. 15.00-17.00, tel.. 022 825 05 84.
Obstuge administracyjng wptywajgcych do Urzedu skarg i wnioskéw prowadzg

6 Opracowanie na podstawie serwisu internetowego, wspierajacego kreatywno$c i wynalazczo$¢ w Europie (www.ipr-helpdesk.org).
Serwis jest finansowany z 6. Programu Ramowego UE. Zawiera wiele przydatnych i praktycznych informacji dotyczacych praw
wiasnosci intelektualnej.
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pracownicy Gabinetu Prezesa, pok. 121: Henryk Pawlik (e-mail: hpawlik@uprp.pl)
oraz Aleksandra Jabtonska (e-mail: ajablonska@uprp.pl) tel.: (22) 825 80 01 w. 12,
w godz. 8.00-16.00.

Dane kontaktowe:

URZAD PATENTOWY RP

Al. Niepodlegtosci 188/192, 00-950 Warszawa
tel.: (22) 825 80 01

www.uprp.pl

godziny otwarcia: pon. — pt.; 8.00-16.00

2.2. Polska Izba Rzecznikow Patentowych

Rzecznicy patentowi” wystepujg w charakterze petnomocnikéw przed Urzedem Pa-
tentowym RP, sgdami administracyjnymi oraz przed innymi sgdami i organami orze-
kajgcymi w sprawach wtasnosci przemystowe;.

Rzecznicy patentowi i aplikanci tworzg Polskg Izbe Rzecznikow Patentowych
— samorzgd zawodowy, do ktorego zadan nalezy w szczegdlnosci zapew-
nianie warunkow nalezytego wykonywania zawodu, reprezentowanie rzecz-
nikow patentowych i aplikantéw, wspotdziatanie w ksztattowaniu i stosowa-
niu prawa wtasnosci przemystowej, doskonalenie zawodowe i ksztatcenie
aplikantow, sprawowanie nadzoru nad nalezytym wykonywaniem zawodu.
Od 1 marca 2004 r. polscy rzecznicy patentowi, ktérzy zostali wpisani na liste
Europejskiego Urzedu Patentowego w Monachium, uzyskujgc tytut europejskie-
go rzecznika patentowego (European Patent Attorney, Zugelassener Vertreter
vor dem EPA, mandataire en brevets européens), mogg reprezentowac klientow
przed tym Urzedem. Natomiast od 1 maja 2004 r. polscy rzecznicy patentowi
wpisani na liste zawodowych petnomocnikéw w sprawach znakéw towarowych
i wzorow petnig te role przed unijnym Urzedem Harmonizacji Rynku Wewne-
trznego (Znaki Towarowe i Wzory) w Alicante.

Polska lzba Rzecznikéw Patentowych uczestniczy w pracach europejskiej
organizacji Committee of National Institutes of Intellectual Property Attorneys
(CNIIPA). Na stronie internetowej PIRP znajdujg sie listy kancelarii patentowych
z dwunastu okregow.

Dane kontaktowe:

POLSKA IZBA RZECZNIKOW PATENTOWYCH
ul. Madalinskiego 20 lok. 2, 02-513 Warszawa
tel./fax: 022 646 40 12
www.rzecznikpatentowy.org.pl

e-mail: info@pirp.org.pl

7 Zakres dziafania rzecznikow patentowych reguluje ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz.U. nr 49,
poz. 509 z pézn. zm.).
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2.3. Europejski Urzad Patentowy

Organ wiasciwy w zakresie udzielania patentow europejskich. Zawiera bardzo obszerny
dziat pod nazwg , Toolbox for applicants” z wyczerpujgcymi informacjami dotyczgcymi
postepowania w przypadku dziatan podejmowanych z wtasnoscig przemystowa.

Dane kontaktowe:

EUROPEJSKI URZAD PATENTOWY

European Patent Office, 80298 Munich, Germany
tel.: +4989/2399 0, fax: +4989/2399 4465

EPO Customer Services

tel.: +4989/23 99-4636

Adres email w zaleznosci od rodzaju zapytania
www.european-patent-office.org

2.4. Urzad Harmonizacji w Rynku Wewnetrznym

Zajmuje sie udzielaniem praw ochronnych na wspolnotowe znaki towarowe oraz
wspolnotowe wzory przemystowe. Oprocz bogatych informacji na temat procedur oraz
praktycznego funkcjonowania procedury zgtoszeniowej pozwala takze na dokonywanie
zgtoszen on-line.

 Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante, SPAIN

tel.: + 34 96 513 9100, fax: + 34 96 513 1344

WwWw.oami.eu.int

2.5 Urzad Patentowy Stanéw Zjednoczonych

Amerykanski urzagd udzielajgcy praw wytgcznych na wynalazki i znaki towarowe. Bardzo
obszerna strona zarowno pod wzgledem informacyjnym jak rowniez umozliwiajgca
monitorowanie zgtoszen w toku.

www.uspto.gov

2.6. Swiatowa Organizacja Wiasnosci Intelektualnej

Ma bardzo szerokie zadania zwigzane z miedzynarodowym obrotem w zakresie
wiasnosci intelektualnej. W szczegodlnosci zajmuje sie ona administrowaniem syste-
mem rejestracji miedzynarodowych znakéw towarowych (www.wipo.int/madrid/en)
oraz miedzynarodowych zgtoszen patentowych (www.wipo.int/patentscope/en).

WWW.Wipo.int
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3. PROFESJONALNI PELNOMOCNICY
~ W ZAKRESIE PRAW
WLASNOSCI PRZEMYSLOWEJ

W wiekszosci krajow $wiata funkcjonuje wyspecjalizowany zawdd zajmujacy sie
wilasnoscig przemystowg — rzecznik patentowy. Sg to najczesciej osoby o wyksztatceniu
w jakims zakresie mieszanym — posiadajgcy zarowno wiedze prawniczg, jak i informacije
z zakresu technologii podlegajgcych ochronie.

Informacije na temat polskich rzecznikow patentowych otrzyma¢ mozna we wczesniej
juz opisanej Polskiej Izbie Rzecznikdw Patentowych (www.rzecznikpatentowy.org.pl).
Strona internetowa izby zawiera w szczegdlnosci peing liste kancelarii rzecznikow
patentowych w Polsce.

Analogiczng organizacjg dla rzecznikdw patentowych uprawnionych do wyste-
powania przed Europejskim Urzedem Patnetowym jest European Patent Institute
(www.patentepi.com). Lista osob uprawnionych do reprezentacji zamieszczona jest
na stronie: www.european-patent-office.org/reps/search.html.

4. INNE ORGANIZACJE ZAJMUJACE SIE
PRAWEM WEASNOSCI PRZEMYSLOWEJ

4.1. IPR Helpdesk
www.ipr-helpdesk.org
Jednostka ta jest inicjatywg Unii Europejskiej zajmujgcg sie szerzeniem informaciji
na temat wtasnosci przemystowej i jej gospodarczego znaczenia. Powstata przede
wszystkim w celu udzielania pomocy potencjalnym i aktualnym uczestnikom projektow
badawczo-rozwojowych finansowanych przez Wspdlnote w zakresie szeroko pojetego
prawa wiasnosci intelektualne;.
Informacje praktyczne: Informacje na temat prawa wtasnosci intelektualnej zamiesz-
czone sg takze na stronach Unii Europejskiej:
* www.europa.eu.int/comm/internal_market/indprop/index_en.htm — w zakresie prawa
wilasnosci przemystowej,
* www.europa.eu.int/comm/internal _market/copyright/index_en.htm — w zakresie praw
autorskich.

W odniesieniu do znakow towarowych ciekawym zrodtem informacii sg strony orga-
nizacji zrzeszajgcych wiascicieli marek oraz prawnikdw zajmujgcych sie tg tematyka.
* Brytyjski Institute of Trade Mark Attorneys (www.itma.org.uk),

* Amerykanska organizacja International Trademark Association (www.inta.org).
W zakresie ochrony technologii oraz jej komercyjnego wykorzystania ciekawym zrédtem
informaciji jest Licensing Executives Society (www.les.org).
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5. INNE NARZEDZIA POMOCNICZE
DOSTARCZAJACE WIEDZY NA TEMAT PRAWA
WLASNOSCI PRZEMYSLOWEJ

5.1. Rejestr Cyfrowy

Rejestr Cyfrowy to sposoéb na proste dochodzenie praw do wtasnosci intelektualne;.
Dzieki niemu mozna tatwo stwierdzi¢, kto jest wtascicielem dzieta i kiedy ono zostato
zarejestrowane. Jest to rodzaj notariusza cyfrowego.

Rejestr Cyfrowy daje potwierdzenie posiadania kazdej formy wtasnosci intelektual-
nej. Bezpieczenstwo witasnosci intelektualnej zapewnia technologia, ktéra umozliwia
obliczenie kodu bez koniecznosci kopiowania pliku na serwer. Plik nigdy nie opuszcza
komputera uzytkownika i jest bezpieczny — w Rejestrze Cyfrowym przechowywany jest
tylko kod.

Jest to projekt badawczy, ktory ma na celu swiadczenie ustugi ochrony danych
i uproszczenia postepowania dowodowego w przypadku sporu. Zarejestrowany
w rejestrze plik stanowi dowdd w postepowaniu. A wykorzystana technologia daje
pewnosc, ze wystawiane certyfikaty sg wiarygodne. Rejestr Cyfrowy umozliwia rowniez
weryfikacje ,on-line” o kazdej porze, aby dostarczy¢ dowodu w postaci daty i cza-
su rejestracji.

Informacje praktyczne: Rejestracja i korzystanie z Rejestru Cyfrowego sg bezptatne.
Wiecej informacii na temat Rejestru Cyfrowego mozna znalez¢ w dziale pytania i odpo-
wiedzi. Witryna ta jest takze miejscem zawierajgcym zasoby i informacje na temat
ochrony wtasnosci intelektualnej i praw autorskichg.

www.rejestreyfrowy.pl

5.2. Portal Borderwatch

Portal informacyjny przeznaczony jest dla przedsiebiorcow, kidrzy zainteresowani sg
wykorzystaniem procedury celnej w wiecej niz jednej jurysdykcii.

Portal zostat stworzony przez organizujacg szkolenia interaktywne spotke LawIinCon-
text, przy wspotpracy kancelarii prawnej Baker & McKenzie oraz wspotpracujgcych
Z nig kancelarii zajmujgcych sie udzielaniem porad w zakresie praw ochrony wiasnosci
intelektualne;j.

Borderwatch dostepny jest 24 godziny na dobe, siedem dni w tygodniu. Jest stosunkowo
niedrogim narzedziem oferujgcym szybki i tatwy dostep do aktualnych i przyjaznych
dla uzytkownika informaciji na temat ochrony praw wtasnosci intelektualnej w ramach
istniejgcych procedur celnych obowigzujgcych w ponad 50 krajach swiata®.

Informacje praktyczne: www.lawincontext.com

8 Informacje pochodzace ze strony internetowej magazynu ,Puls Biznesu”, www.pb.pl; edycja internetowa z dnia 6 lutego 2006 r.
9 Opracowanie wiasne na podstawie strony internetowej portalu: www.lawincontext.com.
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5.3 Informacja patentowa on-line — wybrane profesjonalne internetowe bazy
informacji patentowych

Z dostepem nieodptfatnym:

Espacenet — www.ep.espacenet.com

To zbidr baz administrowanych i udostepnianych nieodpfatnie przez Europejski Urzad
Patentowy, zawierajgcych dane bibliograficzne, skroty, petne teksty opiséw zgtoszenio-
wych i patentowych: EP (europejskie), WO (miedzynarodowe) oraz z ponad 50 krajow
Swiata. Zawarto$¢ baz jest zmienna i rézna dla réznych krajow. Przyjazny interfejs
(rowniez w jezyku polskim: www.pl.espacenet.com), wiele objasnien, mozliwos¢ wy-
szukiwania wedtug roznych kryteriow.

* On-line European Patent Register — www.european-patent-office/epidos/epr.htm
Baza udostepniana przez European Patent Register (EPO) zawierajgca wszystkie
opublikowane zgtoszenia EP oraz opublikowane zgtoszenia WO (miedzynarodowe)
z wyznaczeniem przynajmniej jednego kraju Konwencji o Patencie Europejskim.
Dla kazdego zgtoszenia baza zawiera obszerne dane bibliograficzne oraz aktualny
stan prawny (dane proceduralne); mozliwos¢ poszukiwan wedfug roznych danych
bibliograficznych; baza uaktualniana codziennie.

* Patent Full-Text and Full-Page Image Databases — www.uspto.gov/patft/

Baza utworzona i administrowana przez USPTO (urzad patentowy USA), zawierajgca
petne teksty dokumentéw patentowych US od 1976 r., faksymile od 1790 r. oraz opub-
likowane zgtoszenia od 15 marca 2001 r. Posiada mozliwos¢ wyszukiwania prostego
(wg jednego kryterium) i bardziej zaawansowanego (z uzyciem operatorow logicznych);
patenty z lat 1790-1976 moga by¢ wyszukiwane tylko wedtug numeru patentu i kla-
syfikacji US.

* DEPATISnet — www.depatisnet.dpma.de

Serwis Niemieckiego Urzedu Patentow i Znakow Towarowych zawierajgcy dokumenty
patentowe z cafego $wiata w oryginalnym jezyku dokumentu; dostepna informacja
biograficzna, a takze petne teksty dokumentow.

Z dostepem odpfatnym:
* INPADOC - www.european-patent-office.org/inpadoc/

System najbardziej rozlegtych baz patentowych, tworzony i administrowany przez

EPO, zawierajgcy ok. 95% wszystkich patentéw publikowanych na $wiecie od 1973 r.

Najwazniejsze bazy INPADOC to:

1) PFS (Patent Family Service), ponad 25 min rekordéw zawierajgcych ,rodziny pa-
tentow” od 1968 r.,

2) PRS (Patent Register Service), ponad 43 min rekordow ze stanem prawnym doku-
mentow od 1978 .

Baza INPADOC zawiera informacje o zgtoszeniach i patentach japoniskich w jezyku

angielskim.
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* Derwent World Patent Index — www.scientific.thomson.com/products/categories/patent/
Pewna, obszerna, doskonale opracowana przez firme Derwent baza patentowa.
Udostepnianie takze za posrednictwem: Questel.Orbit, Dialog, STN

Podstawowa zawarto$¢: ok. 9 min wynalazkéw z catego swiata (,rodzin patentow”),
ok. 19 min patentéw, ok. 3 min rysunkow (od 1988 r.), skréty opiséw (od 1975 r.); doku-
mentacja patentowa z ponad 40 krajow i organizacji miedzynarodowych. Wazne cechy:
rozszerzony tytut wynalazku oraz jasne i zwiezte streszczenie — opracowywane przez

specjalistéw; szczegodtowe indeksowanie przedmiotowe, wysoki stopien standaryzacii
danych; specjalna, wtasna klasyfikacja wprowadzona przez firme DERWENT.

* Patent On-line Information System — www.european-patent-office.org/jpinfo/

To jedyne na swiecie zrodto kompletnych danych o ochronie wtasnosci przemystowej
w Japonii. Zawiera patenty od 1955 r., wzory uzytkowe od 1960 r., wzory przemystowe
od 1965 r.; znaki towarowe od 1902 r., jedyna baza z informacjg o stanie prawnym JP,
uaktualniania co 2 tygodnie.
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ANKIETA

WLASNOSC INTELEKTUALNA

W trosce o to, by jak najlepiej przygotowac kolejne wydania Vademecum Innowacyjne-
go Przedsiebiorcy, prosimy Panstwa o wypetnienie ponizszej ankiety i odestanie jej na
adres: Biuro Stowarzyszenia Organizatorow Osrodkow Innowacii i Przedsiebiorczosci
w Polsce, ul. Wolczanska 51/19, 90-608 Lodz.

1) Jakie byly Pana(i) oczekiwania odnosnie niniejszego tomiku?

Z podziekowaniami i zyczeniami dalszej
efektywnej wspotpracy

sie¢ STIM






