Przewodnik po

Regulaminie zarzadzania prawami
autorskimi i pokrewnymi, prawami
wlasnosci przemystowej oraz
zasadach komercjalizacji wynikoéw
badan naukowych i prac rozwojowych

KOGO OBOWIAZUJE REGULAMIN?

Regulamin wigze wszystkich obecnych i bytych pracownikéw Instytutu, a wiec
osoby, ktére majg badz miaty zawartg z Instytutem umowe o prace. Rodzaj zaj-
mowanego stanowiska (pracownik naukowy, badawczo-techniczny, administra-
cyjny) nie ma w tym przypadku znaczenia.

Ponadto zapisy regulaminu mogg dotyczy¢ oséb, ktére zawarty z Instytutem
inne typy umoéw (np. umowy zlecenia, umowy o dzieto), jesli tak wynika ze szcze-
goétowych zapiséw tych umoéw. Przyktadowy zapis w umowie moze wygladaé w
ten sposob:

,Wykonawca oswiadcza, Zze zapoznat sie z obowiqzujgcym u Zleceniodawcy Re-
gulaminem zarzqdzania prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami wtasnosci
przemystowej oraz zasadami komercjalizacji wynikéw badar naukowych i prac
rozwojowych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz, Ze akceptuje i przyjmuje do
stosowania jego postanowienia”.

W dalszej czesci dokumentu te osoby zbiorczo sg nazywane ,pracownikami”.

CO JEST W NIM UREGULOWANE?

Regulamin okresla prawa i obowigzki Instytutu oraz jego pracownikéw w przy-
padku wytworzenia przez nich w ramach umowy i w okresie jej obowigzywania
utworu, know-how, wynalazku itp. Nie chodzi tutaj wytgcznie o rezultaty prac
badawczych, ale wszelkie efekty pracy, np. programy, bazy danych. W szczegél-
nosci regulamin okresla:

e  kto ma prawo decydowac o sposobie korzystania z tych débr,

e w jaki sposéb te dobra mogg by¢ wykorzystywane oraz

e kto moze czerpac korzysci finansowe w zwigzku z ich wykorzystywaniem i w
jakiej wysokosci.
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FORMY KOMERCJALIZAC]I

Wynalazki, know-how, badz tez inne
efekty pracy twodrczej lub konstruk-
cyjnej (np. stworzone bazy lub pro-
gramy komputerowe) mogg by¢ ko-
mercjalizowane zarowno przez Insty-
tut, jak i przez ich tworcow.
W pierwszym przypadku mamy do
czynienia z tzw. samodzielng komer-
cjalizacjg, za$ w drugim — komercja-
lizacjq przez twérce.

Zaréwno Instytut, jak i twdérca moga
bezposrednio zajmowac sie komer-
cjalizacja tj. samodzielnie prowadzi¢
dalsze prace badawczo-rozwojowe
oraz podejmowac inne dziatania ma-
jgce na celu przygotowanie techno-
logii lub produktu do wprowadzenia
na rynek. Alternatywnie mozna po-
wotac specjalng spotke celowg, w

ramach ktérej beda realizowane te
prace i czynnosci. W takiej sytuacji
bedziemy mie¢ do czynienia z ko-
mercjalizacjg posrednia.

Komercjalizacja przez spdtke celowa
jest zalecana, gdy dziatania majace
na celu dopracowanie technologii,
jej testowanie badz sprzedaz s pra-
cochtonne, a strona zajmujaca sie
komercjalizacjg nie chce sie wyfacz-
nie temu poswieci¢. Przyktadowo,
twdrca woli zajac sie pracg naukowa
niz rozwojem technologii. Wéwczas
w ramach spotki celowej powotywa-
ny jest zespdt pracujgcy nad rozwo-
jem technologii, przygotowaniem do
jej sprzedazy inwestorowi finanso-
wemu lub branzowemu badz jej
wdrozeniem na rynek.

,Komercjalizacja przez spotke celowq jest zalecana, gdy dziatania majqgce na
celu dopracowanie technologii, jej testowanie bqdz sprzedaz sq pracochtonne,
a strona dokonujgca komercjalizacji nie chce sie wytgcznie temu poswiecic.”

PODZIAL KOSZTOW I KORZYSCI FINANSOWYCH

Udziat w zysku ze sprzedazy technologii lub produktu opracowanego przez pracownika Instytutu zalezy od tego, kto
zajmuje sie komercjalizacja—Instytut czy tworca.

W przypadku samodzielnej komercjalizacji przez Instytut tworcy przystuguje wynagrodzenie w wysokosci 50% srodkow
uzyskanych z komercjalizacji pomniejszonych o 25% kosztéw poniesionych bezposrednio w zwigzku z podejmowang
komercjalizacjg przez Instytut badz specjalnie powotang przez niego spoétke celowg. W przypadku kilku twdrcéw ich
udziat w wynagrodzeniu bedzie réwny udziatowi w wytworzeniu wynalazku.

W przypadku, gdy to twoérca lub twoércy dokonuja komercjalizacji (komercjalizacja przez twérce) — samodzielnie badz z
udziatem spoétki celowej — Instytutowi nalezy sie wynagrodzenie w wysokosci odpowiadajacej 25% srodkéw pozyska-
nych w efekcie komercjalizacji pomniejszonych o 25% kosztéw poniesionych bezposrednio w zwigzku z podejmowang
komercjalizacjg przez twdrce, tworcow badz spdtke celows.

Komercjalizacja przez tworcow

Komercjalizacja przez Instytut

Wynagrodzenie tworcy [50% przychoddéw — 25% kosztéw] [75% przychoddéw — 75 % kosztow]

Wynagrodzenie Instytutu [50% przychoddéw — 75% kosztéw] [25% przychoddw — 25 % kosztow]




KOSZTY 1 KORZYSCI Z KOMERCJALIZAC]I NA PRZYKLADACH

SAMODZIELNA KOMERCJALIZACJA PRZEZ INSTYTUT: Jedli Instytut w wyniku sprzedazy patentu na wynalazek uzyskat
kwote 50 000 zt, zas jedynym kosztem poniesionym w zwigzku z tg sprzedaza byt koszt ochrony i wyceny patentu —
10 000 zt, twérca otrzyma wynagrodzenie w kwocie 22 500 zt. Wynagrodzenie Instytutu wyniesie zas 17 500 zt.

W przypadku, gdy w wytworzeniu wynalazku uczestniczyto 3 twdrcow, tworca A miat 50% udziat w wytworzeniu wy-

nalazku, zas$ twércy B i C - po 25%, wodwczas wynagrodzenia twoércow wyniosg odpowiednio:
A—112501z, B—5625zt, C—5625 zt.

KOMERCIJALIZACJIA PRZEZ TWORCE: Jesli wiec twdrey uzyskaja z komercjalizacji $rodki w wysokosci 50 000 zt, za$ ich

jedyny koszt stanowita ustuga wyceny patentu — 10 000 zi, Instytut otrzyma 10 000 zt. Podziat pozostatych srodkow
pomiedzy twdrcéw zalezy od ich wewnetrznych ustalen chociaz najlepiej, aby oparty byt o wktad w wytworzenie da-
nego dobra oraz wktad w prace przygotowawcze do sprzedazy technologii badz jej wdrozenia.

Komercjalizacja przez Instytut Komercjalizacja przez twoércéw
Wynagrodzenie twdrcy 22 500 zt 30 000 zt
Wynagrodzenie Instytutu 17 500 zt 10000 zt

KTO MA PRAWO PODJAC DECYZJE O KOMERCJALI-
ZAC]T?

Z punktu widzenia przepisdw prawa Dyrektor Instytutu ma prawo jednooso-
bowo podja¢ decyzje, czy i w jaki sposdb Instytut bedzie komercjalizowat
dany wynalazek, know-how czy inne dobro posiadajace potencjat komercjali-
zacyjny. Lepiej jednak, aby decyzja taka zapadta we wspotpracy pomiedzy
tworcg/ twdrcami a Dyrektorem Instytutu. W praktyce, jesli twoérca nie jest
zainteresowany umozliwieniem praktycznego korzystania z wtasnego wyna-
lazku, bardzo trudno bedzie go skomercjalizowac. Dostosowanie produktu
badZ technologii do komercyjnego uzytku wymaga zaangazowania zespotu
dysponujgcego wiedzg i doswiadczeniem w waskiej dziedzinie zwigzanej z
wynalazkiem. Decyzja o komercjalizacji dotyczy réwniez okreslenia formuty, w
jakiej dane dobro bedzie komercjalizowane—czy technologia zostanie sprze-
dana podmiotowi zewnetrznemu czy tez powstanie spotka np. typu spin-off,
ktéra zajmie sie dostosowaniem technologii /produktu do wymagan klientow
lub inwestoréw.

Decyzja o objeciu wynalazku, wzoru przemystowego czy wzoru uzytkowego
ochrong prawng (patentem, prawem z rejestracji czy prawem ochronnym)
rowniez pozostaje w gestii Dyrektora Instytutu. Niemniej jednak twdrca zaw-
sze moze sam wystgpi¢ do Dyrektora z wnioskiem o objecie rezultatéw jego
prac ochrong, wskazujac jednoczesnie proponowany obszar geograficzny, na
jakim ta ochrona powinna by¢ realizowana. Wazne jest to, aby przed podje-
ciem tych decyzji zachowad rezultaty prac w poufnosci, poniewaz ich ujawnie-
nie moze skutkowad brakiem mozliwosci objecia ich ochrona.




KOMERCJALIZACJA KROK PO KROKU
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Zgtaszanie nowych dobr wtasnos$ci przemystowej

Tworca, ktory wytworzy wynalazek, know-how, program, baze danych itp. powinien poinformowac o tym fakcie kierow-
nika jednostki, w ktdrej realizowat te prace. Najczesciej pracownik zgtosi ten fakt kierownikowi wiasnego zespotu ba-
dawczego. Zgtoszenie wytworzenia nowego dobra dokonywane jest na formularzu stanowigcym zatgcznik 1) do regula-
minu. Twdrca lub twdrcy wypetniajg jego pierwsza czesc. W szczegdlnosci w formularzu tym twoércy okreslajg rowniez,
jaki byt % udziat poszczegdlnych oséb w wytworzeniu danego dobra.

Po otrzymaniu zgtoszenia kierownik ocenia nowo$¢ danego dobra oraz analizuje pod katem mozliwosci i racjonalnosci
objecia go ochrong prawng, wypetniajgc drugg czes¢ formularza stosownymi informacjami. Podpisany przez co najmniej
jednego z twdrcow oraz kierownika, a nastepnie zeskanowany formularz wysytany jest mailem na adres: komercjaliza-

cja@ichf.edu.pl.

Decyzja o ochronie i komercjalizacji

W terminie 14 dni od dnia ztozenia Petnomocnikowi ds. wtasnosci intelektualnej kompletnego zgtoszenia nowego dobra,
tworca lub twdércy mogg wystgpi¢ do Dyrektora z wnioskiem o przeniesienie na nich praw witasnosci do danego wynalaz-
ku, know-how lub innego wytworzonego przez nich dobra. W przypadku wptywu takiego wniosku Dyrektor ma 3 miesigce
na podjecie decyzji zaréwno o objeciu dobra ochrong prawng, jaki i o jego komercjalizacji. W przypadku negatywnej decy-
zji o komercjalizacji przez Instytut badz nie podjeciu takiej decyzji w terminie, twoérca zyskuje prawo do nabycia danego
dobra za wynagrodzeniem.
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Przeniesienie tych praw nastepuje w drodze umowy. Wynagrodzenie nalezne Instytutowi za przeniesienie praw
wynosi 5% przecietnego miesiecznego wynagrodzenia za prace w roku poprzednim, ogtaszanego przez Prezesa GUS.
Jednoczesnie, zaptata Instytutowi wynagrodzenia za przeniesienie na twdrce praw do dobra nie zwalnia tworcy z
obowigzku uwzglednienia Instytutu w podziale zysku uzyskanego z komercjalizacji.

»Zaptata Instytutowi wynagrodzenia za przeniesienie na twaorce praw do dobra nie
zwalnia tworcy z obowiqgzku uwzglednienia Instytutu w podziale zysku uzyskanego z

komercjalizacji.”

Przyktadowe wyliczenie wysokosci naleznego Instytutowi wynagrodzenia zawiera tabela ponizej:

Przecietne miesieczne wynagrodze-

nie za prace w 2018 r.

Wynagrodzenie nalezne
Instytutowi

Wynagrodzenie nalezne Instytutowi w
2019 r. z tytutu przeniesienia na twdrce
praw do wynalazku, know-how itp.

4 585,03 zt

229,25z

Ochrona prawna

W przypadku podjecia pozytywnej decyzji o objeciu danego dobra ochrong
prawng (czyli patentem, prawem ochronnym, prawem z rejestracji badz in-
nym), twérca lub twércy przygotowujg dokumentacje niezbedng do dokona-
nia zgtoszenia do odpowiedniego urzedu patentowego. W tych pracach s3
wspierani przez obstugujacg Instytut kancelarie patentowg oraz Pethomocni-
ka ds. wtasnosci intelektualnej (Piotr Cwalina). Jednoczesnie przed ztoze-
niem dokumentacji w urzedzie patentowym, twdrcy podpisuja oswiadczenie
(zat. 2 do regulaminu), w ktérym ponownie okreslajg % udziat poszczegdlnych
0séb w wytworzeniu danego dobra. Jezeli wspdttwdércami danego dobra sg
osoby spoza Instytutu, zawierana jest réwniez odpowiednia umowa reguluja-
ca sposob korzystania z tego dobra przez strony oraz podziat kosztéw i korzy-
Sci. Co do zasady, koszty uzyskania i utrzymania ochrony ponosi Instytut.

Petnomocnik ds. wtasnosci intelektualnej monitoruje dokonane zgtoszenia i
przyznane prawa takie jak ochrona patentowa. Ponadto Petnomocnik infor-
muje Dyrektora Instytutu o zblizajgcym sie uptywie okresu ochrony, zas Dy-
rektor podejmuje decyzje o kontynuacji ochrony badZ jej zaniechaniu. W
przypadku decyzji o przerwaniu ochrony, twdrca moze sie zwréci¢ do Dyrek-
tora z wnioskiem o przeniesienie praw do tego dobra. Wniosek taki twérca
sktada za posrednictwem Petnomocnika. Przystugujgce Instytutowi wynagro-
dzenie z tego tytutu wynosi 5% przecietnego miesiecznego wynagrodzenia za
prace w roku poprzednim, ogtaszanego przez Prezesa GUS.

Analiza potencjatu

Dokonujac oceny potencjatu
komercjalizacyjnego zgtaszane-
go dobra, kierownik analizuje
mozliwosc¢ i racjonalnos¢ obje-
cia go ochrong prawng. Do
momentu podjecia decyzji o
ochronie, pracownicy nie po-
winni ujawnia¢ szczegotow
danego dobra, poniewaz jest
to warunek konieczny uzyska-
nia ochrony prawnej (np. pa-
tentu). Niemniej jednak kie-
rownik grupy moze réwniez
bez sktadania wniosku o obje-
cie danego dobra ochrong—po
prostu zobowigza¢ pracowni-
kéw do nieujawniania tego
wynalazku. Jest to dos¢ popu-
larna praktyka w firmach, kto-
re dostrzegajg potencjat ko-
mercjalizacyjny danego wyna-
lazku, chca jeszcze dopracowadé
jego szczegdéty i obja¢ go
ochrong wielopoziomowg (tzn.
zastrzec rowniez alternatywne
rozwigzania konstrukcyjne).
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Organizacja:

Instytut Chemii Fizycznej PAN

Komercjalizacja a prawo do ujawnienia wynikéw
prac

Pracownik ma prawo do opublikowania wynikéw prac badz ich innego upo-
wszechnienia, o ile nie spowoduje to ujawnienia informacji poufnych o da-
nym wynalazku, know-how, wzorze, bazie danych czy programie. Wymagany
minimalny okres poufnosci tych informacji okresla Dyrektor w decyzji o ko-
mercjalizacji.

Niemniej jednak w praktyce—juz na etapie tworzenia danego dobra pracow-
nik powinien zadbac o poufnosc szczegétowych informacji technologicznych.
W szczegdlnosci - jezeli pracownik podejrzewa, ze rezultat jego pracy moze
by¢ przedmiotem komercjalizacji, powinien powstrzymac sie przed ujawnia-
niem informacji poufnych dotyczacych przedmiotu jego pracy oraz zadbac o
bezpieczenstwo wykorzystywanych systemow teleinformatycznych.

Kontakt do Pelnomocnika ds. wtasnoSci intelektualne;j:

Piotr Cwalina

e-mail: pcwalina@ichf.edu.pl lub komercjalizacja@ichf.edu.pl

tel.: (22) 343 3151

Autor dokumentu:

Agnieszka Tadrzak, Pelnomocnik ds. finansowania badan i rozwoju,
Dziat duzych projektéw europejskich i wspéipracy z biznesem

e-mail: agnieszka.tadrzak@ichf.edu.pl

tel.: (22) 343 20 58
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