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W Polsce ramy prawne doty-
czace dzielenia sie pomysta-
mi technologicznymi okreslajg
m.in. Ustawa Prawo wiasnosci
przemystowej, Kodeks cywilny
i Ustawa o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji. Na prawa wia-
snosci intelektualnej, z ktérych
korzystanie umozliwia czer-
panie korzysci biznesowych,
udzielane sg licencje. W za-
leznosci od uprawnien, jakie
daja, dzielg sie one na kilka
grup: petne, krzyzowe, otwar-
te, ograniczone i niewytaczne,
a takze sublicencje.

OLIWIA CZARNOCKA

rzecznik patentowy
POLSERVICE, Kancelaria Rzecznikéw Patentowych

arzadzanie prawami wtasno-

E Sci intelektualnej jest natural-
nym elementem zarzadzania

firma, poniewaz stanowia one czesc¢
jej zasobdw biznesowych i praw-
nych. Do praw wtasnosci intelektu-
alnej w szerokim rozumieniu zalicza
sie prawa autorskie i prawa do nich
pokrewne, prawa wtasnosci przemy-
stowej (patenty na wynalazki, prawa
ochronne na wzory uzytkowe i znaki
towarowe, prawa z rejestracji wzorow
przemystowych, topografii uktadow
scalonych i oznaczen geograficznych),
prawa do baz danych oraz know-how.

W literaturze opisywane jest podejscie
identyfikujace kilka pozioméw za-
awansowania zarzadzania wtasnoscia
intelektualna w przedsiebiorstwach.
Pierwszy z poziomow to obrona, gdzie
dziatalnosc¢ zwigzana z zarzadzaniem
koncentruje sie na obronie wtasnych
zasobow IP i pozyskaniu nowych
zasobow wtasnosci intelektualnej.
Na drugim poziomie przedsiebiorstwo

WEASNOSCIA
INTELEKTUALNA

UMOWY LICENCYJNE

zaczyna skupiac sie na optymalizacji
kosztéw zwigzanych z wytworzeniem
i utrzymaniem zasobow, natomiast
na trzecim rozwaza sie mozliwosci
ptatnego udostepniania wtasnych
zasobow jako Zrédta pozyskania ka-
pitatu dla firmy. Na kolejnym pozio-
mie wtasnosc intelektualna przenika
coraz wiecej obszaréw dziatalnosci
firmy, za$ na ostatnim - osoby zarza-
dzajace wykazuja pewne wizjonerstwo
i che¢ budowania dtugofalowej stra-
tegii firmy ze $wiadoma akceptacja
ryzyka, jakie niesie ze soba zaanga-
zowanie w ryzykowne przedsiewzie-
cia. To, na ktérym poziomie znajduje
sie przedsiebiorstwo zalezy od wielu
czynnikow, takich jak np. wielko$¢
przedsiebiorstwa czy jego kondycja.

Dzielenie sie z innymi podmiotami
wiedza i wynikami badan lezy u zr6-
dta stylu zarzadzania okre$lanego jako
Open Innovation, w ktérym nie chodzi
o swobodny i niekontrolowany prze-
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ptyw rozwiazah miedzy podmiotami,
ale o zrozumienie, Ze przy obecnym
poziomie przeptywu informacji i pra-
cownikow mozna czerpac¢ korzysci
biznesowe réwniez ze wspobtpracy
z innymi podmiotami i dzieleniem
sie naszymi pomystami, oczywiscie
w kontrolowany i bezpieczny sposéb.

Pozyskiwanie kapitatu z wtasnych
praw moze polegac na sprzedazy lub
licencjonowaniu ich, wykorzystaniu
ich do wspélnego przedsiewziecia
zinnym podmiotem (np. konsorcjum),
wykorzystaniu ich do pozyskania in-
nych praw (tzw. licencja krzyzowa),
zastosowaniu ich do zwiekszenia cen
produktéw lub ustug, a takze do utwo-
rzenia nowego podmiotu w oparciu
0 prawa majatkowe.

Umowy licencyjne na prawa wtasno-
$ci przemystowej wymagaja zacho-
wania formy pisemnej. W umowie
takiej mozna okresli¢ ograniczone
korzystanie np. z patentu (tzw. licen-
Cja ograniczona). Warianty ograniczen
zakresu korzystania z wynalazku przez
licencjobiorce sa rézne. Do typowych
naleza ograniczenia czasowe, teryto-
rialne lub dotyczace sposobu korzy-
stania z wynalazku, przy czym wspo-
mniane rodzaje ograniczen moga sie
przenikac. Jezeli w umowie licencyjnej
nie ograniczono zakresu korzystania
z wynalazku, licencjobiorca ma pra-
wo korzystania z niego w takim sa-
mym zakresie jak licencjodawca (tzw.
licencja petna).

Licencja wygasa najpdzniej z chwi-
la wygasniecia patentu. Strony moga
przewidzie¢ dtuzszy okres obowiazy-
wania umowy w zakresie postanowien
innych niz licencja, obejmujacych
w szczegolnosci odptatne Swiadczenia
konieczne do korzystania z wynalaz-
ku, takie jak pomoc techniczna.

Jezeli umowa licencyjna nie za-
strzega wytagcznosci korzystania z wy-
nalazku w okreslony sposéb, udziele-
nie licencjijednej osobie nie wyklucza
mozliwosci udzielenia licencji innym
osobom, a takze jednoczesnego ko-
rzystania z wynalazku przez upraw-
nionego z patentu (tzw. licencja nie-
wytaczna).
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Mozliwe jest réwniez udzielanie
dalszej licencji (tzw. sublicencja), ale
tylko za zgoda uprawnionego z paten-
tu. Udzielenie dalszej sublicenciji jest
natomiast niedozwolone.

Licencja, na wniosek zainteresowane-
go, podlega wpisowi do rejestru pa-
tentowego. Uprawniony z wpisanej
do rejestru licencji wytacznej moze
na rowni z uprawnionym z patentu
dochodzi¢ roszczen z powodu naru-
szenia patentu, chyba ze umowa licen-
cyjna stanowi inaczej.

a stanowiacego tajemnice przedsie-
biorcy mozna stosowa¢ odpowiednio
przepisy o umowie licencyjne;.

Uprawniony z patentu moze ztozy¢
w Urzedzie Patentowym o$wiadcze-
nie o gotowosci udzielenia licenc;i
na korzystanie z jego wynalazku (tzw.
licencja otwarta). Oswiadczenie takie
nie moze zosta¢ odwotane ani zmie-
nione. Zacheta do sktadania oswiad-
czen o gotowosci udzielenia licencji
otwartej jest zmniejszenie o potowe
optat okresowych za ochrone wyna-

lazku. Licencja otwarta moze by¢ wy-

JEZELI' W UMOWIE LICENCYJNEJ

NIE OGRANICZONO ZAKRESU KORZY-
STANIA Z WYNALAZKU, LICENCJO-
BIORCA MA PRAWO KORZYSTANIA

Z WYNALAZKU W TAKIM SAMYM
ZAKRESIE JAK LICENCJODAWCA
(TZW. LICENCJA PEENA).

Jezeli umowa licencyjna nie sta-
nowi inaczej, licencjodawca jest obo-
wiazany do przekazania licencjobiorcy
wszystkich posiadanych przez niego
w chwili zawarcia umowy licencyjnej
informacji i doswiadczen technicz-
nych potrzebnych do korzystania
zwynalazku. Dotyczy¢ to moze zardw-
no informacji jawnych, jak i tych pouf-
nych, przy czym dostep do informacgji
poufnych powinien by¢ powiazany
z odpowiednimi karami umownymi
za ujawnienie tych informacji bez zgo-
dy uprawnionego z patentu.

W razie przejecia prawa do patentu
obciazonego licencja umowa licen-
cyjna jest skuteczna wobec nastepcy
prawnego. Moze to mie¢ miejsce przy
tzw. sukcesji uniwersalnej, a zatem
przyktadowo na skutek dziedziczenia,
zbycia przedsiebiorstwa, jak réwniez
postepowania upadtosciowego.

Do umowy o korzystanie z wynalaz-
ku zgtoszonego w Urzedzie Patento-
wym, na ktory nie udzielono jeszcze
patentu, jak rowniez do umowy o ko-
rzystanie z wynalazku niezgtoszonego,

korzystywana w sytuacji niepewnosci
uprawnionego z patentu co do eko-
nomicznej wartosci wynalazku, ktory
jednoczesnie nie chce rezygnowac
catkowicie z ochrony (po pewnym cza-
sie od zaniechania wnoszenia optat
za ochrone nie ma mozliwosci przy-
wrbcenia patentu ,do zycia”).

W przypadku licencji otwartej
optata licencyjna nie moze przekra-
cza¢ 10% korzysci uzyskanych przez
licencjobiorce w kazdym roku korzy-
stania z wynalazku, po potraceniu
naktadow.

Mozliwos¢ ptatnego udostepniania
zasobow, a zatem udzielania licencji
jest waznym zagadnieniem. Umowa
licencyjna jest tym bardziej ztozona,
im wiecej obejmuje praw. Moze wiec
zaistnie¢ sytuacja, w ktérej jedna
umowa bedzie regulowac korzystanie
z technologii, na ktéra sktada sie np.
kilka patentow, wzorow uzytkowych,
prawa autorskie, know-how oraz baza
danych.
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