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Uwagi wprowadzajgce

Komercjalizacja oznacza catoksztalt dziatan wigzacych si¢ z przenoszeniem wie-
dzy do praktyki gospodarczej, czyli proces zasilania rynku nowymi technologiami.
Proces ten stuzy dostarczeniu wynikéw badan naukowych i rozwojowych na rynek!.
Wyroéznia si¢ jego trzy podstawowe etapy: oceng koncepciji (faczenie wiedzy z potrze-
bami rynku), przygotowanie do wprowadzenia nowej technologii na rynek (etap roz-
woju) oraz jej faktyczne urynkowienie (etap wprowadzenia do obrotu i utrzymania)?.
Problematyka komercjalizacji wiedzy stanowi pofaczenie obszaréw badawczych nauk
o zarzadzaniu i jakosci oraz nauk prawnych (ochrona prawa wlasnosci intelektualnej).

Celem pracy jest charakterystyka wybranych probleméw komercjalizacji wie-
dzy w obszarze nanomateriatéw. Na podstawie pkt 2 zalecenia Komisji 2011/696/UE
z dnia 18 pazdziernika 2011 r., dotyczacego definicji nanomateriatu®, ,nanomateriat”
oznacza naturalny, powstaly przypadkowo lub wytworzony material zawierajacy
czastki w stanie swobodnym albo w formie agregatu badz aglomeratu*, w ktérym
co najmniej 50% lub wiecej czastek w liczbowym rozktadzie ich wielko$ci ma jeden
lub wiecej wymiaréw zewnetrznych w zakresie 1-100 nm. W okreslonych przypad-
kach, uzasadnionych wzgledami ochrony srodowiska, zdrowia, bezpieczenstwa badz
konkurencyjnosci, zamiast warto$ci progowej liczbowego rozkladu wielkosci czgstek
wynoszacej 50% mozna przyja¢ warto$¢ z zakresu 1-50%3. Komercjalizacja wiedzy

1 B. Flisiuk, A. Golabek, Mozliwosci komercjalizacji wynikéw bada# naukowych w instytutach

badawczych — modele, procedury, bariery oraz dobre praktyki, ,,Zeszyty Naukowe Politechniki
Slaskiej. Organizacja i Zarzadzanie” 2015, z. 77, s. 65.

E. Gwarda-Gruszczynska, Modele procesu komercjalizacji nowych technologii w przedsigbiorstwach.
Uwarunkowania wyboru — kluczowe obszary decyzyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego,
16dz 2013, s. 66.

3 Dz.U.L275220.10.2011, s. 38.

Wedtlug pkt 4 zalecenia 2011/696/UE terminy ,,czastka”, ,aglomerat” i ,,agregat” definiuje sie
nastepujaco: ,czastka” oznacza drobine materii o okreslonych granicach fizycznych; ,aglomerat”
jest zbiorem slabo powigzanych czastek lub agregatéw, w ktérym ostateczna wielko$¢ powierzchni
zewnetrznej jest zblizona do sumy powierzchni poszczegdlnych sktadnikéw; ,,agregat” oznacza
czastke zawierajaca silnie powigzane lub stopione czgstki.

Nanomaterialy powinno si¢ rozrézni¢ wzgledem obszerniejszego okreélenia ,,nanotechnologia”,
ktdre — poza nanomateriatami — odnosi si¢ takze do innych materiatéw nanostrukturalnych, w tym
do wiekszych materiatéw o strukturach powierzchniowych badz wewnetrznych w nanoskali
(Komisja Europejska, Ocena skutkéw w sprawie ewentualnych zmian zatgcznikéw do rozporzgdzenia
REACH dotyczgcych rejestracji nanomateriatéw, Bruksela 2018, s. 6).



w sferze nanotechnologii powinna znaczaco oddziatywac na tworzenie innowacyjno-
$ci gospodarki i zagwarantowanie spoleczenstwu dostepu do pionierskich zastosowan
nanomateriatéw. Udzial w tym procesie z perspektywy przedsigbiorstwa ma na celu
wypracowanie korzysci majatkowej oraz zdobycie duzego znaczenia i dobrej opinii
na rynku; ponadto z punktu widzenia uczelni korzyscia procesu komercjalizacji jest
mozliwo$¢ wdrozenia rezultatéw prac badawczych i rozwojowych (B+R). Ograniczenie
barier procesu komercjalizacji w tym obszarze zapewnia jego pomyslny przebieg,
dzieki czemu przedsigbiorstwo zyskuje oraz wzmacnia pozycje na rynku, a takze
przyczynia si¢ do uwspolczesnienia licznych sektoréw gospodarki wykorzystujacych
nowatorskie zastosowania nanomateriatéw.



Bariery i ich ograniczanie
w procesie komercjalizacji wiedzy
w obszarze nanomateriatow

Nanomaterialy mozna zaprojektowaé w taki sposob, aby odznaczaly sie pozadanymi
wlasciwosciami fizycznymi, chemicznymi badz biologicznymi na skutek ograniczonej
wielkosci tworzacych je czastek®. Z jednej strony nanomateriaty dzieki réznorodnym
zastosowaniom umozliwiaja rozwdj wielu sektoréw gospodarki. Wérdd tych funkeji
nalezy wymieni¢ zwlaszcza: zastosowania medyczne, technologie informatyczne,
produkcje i magazynowanie energii, materialoznawstwo, badania zywnosci, wody
i srodowiska naturalnego’. Z drugiej strony z procesem komercjalizacji wiedzy w obsza-
rze nanomaterialéw sg zwigzane bariery, ktore wymagaja ograniczenia, aby pomyslnie
wprowadzi¢ na rynek technologie badz produkt bazujace na tych materiatach.

Do takich barier nalezg wysokie koszty tego procesu. Nanotechnologia jest nadal
w duzej mierze we wczesnej, niepewnej fazie rozwoju opartej na nauce, w ktorej
badacze analizujg rézne podejscia, materiaty i zjawiska; wymaga znacznych nakta-
dow kapitalowych, bardzo kosztownej aparatury oraz urzadzen do pomiaru i cha-
rakterystyki. Koszty prac badawczo-rozwojowych sg stosunkowo duze ze wzgledu
na wymog stosowania zaawansowanych i drogich urzadzen do analizy i oceny pod-
czas rozwoju nowych nanotechnologii i ich zastosowan®. Komercjalizacja nanotech-
nologii jest kapitalochlonna, bioragc pod uwage charakterystyke, tworzenie prototy-
péw oraz prace badawczo-rozwojowe zwigzane z produkcja na wieksza skale, nawet
jeszcze przed zainwestowaniem w zaklady produkcyjne®. Nanotechnologia wymaga

6 RW. Kelsall, LW. Hamley, M. Geoghegan (red.), Nanotechnologie, Wydawnictwo Naukowe PWN,

‘Warszawa 2012, s. 1.

Obszerniej na ten temat zob. Komisja Wspélnot Europejskich, Komunikat Komisji. Ku europejskiej
strategii dla nanotechnologii, Bruksela 2004, COM(2004) 338, pkt 1.2.

S.R. Mohan, Strategies for accelerating commercialization of nanotechnology, ,Chemical Weekly”
2011, https://www.researchgate.net/publication/258511417_Strategies_for_accelerating_commer-
cialization_of_nanotechnology [dostep: 23.03.2021].

E. Maine, Scientist-Entrepreneurs as the Catalysts of Nanotechnology Commercialization, ,Reviews
in Nanoscience and Nanotechnology” 2013, Vol. 2(5), s. 301-308, https://www.researchgate.net/
publication/259472723_Scientist-Entrepreneurs_as_the_Catalysts_of_Nanotechnology_Commer-
cialization [dostep: 23.03.2021].


https://www.researchgate.net/publication/258511417_Strategies_for_accelerating_commercialization_of_nanotechnology
https://www.researchgate.net/publication/258511417_Strategies_for_accelerating_commercialization_of_nanotechnology
https://www.researchgate.net/publication/259472723_Scientist-Entrepreneurs_as_the_Catalysts_of_Nanotechnology_Commercialization
https://www.researchgate.net/publication/259472723_Scientist-Entrepreneurs_as_the_Catalysts_of_Nanotechnology_Commercialization
https://www.researchgate.net/publication/259472723_Scientist-Entrepreneurs_as_the_Catalysts_of_Nanotechnology_Commercialization

sprzetu, ktéry szybko traci na wartosci (w sensie technicznym). To powoduje wzrost
nakladow inwestycyjnych. Wymiana przestarzatego sprzetu zwigksza tempo wydat-
kéw przed osiggnieciem docelowych poziomdw sprzedazy i produkcji'®. Z uwagi
na wymog posiadania najnowoczesniejszych przyrzadéw firmy muszg si¢ mierzy¢
z wyzwaniami w kwestii finansowania i poszukiwac¢ zrddel, ktore zapewnig satys-
fakcjonujace srodki finansowe.

Badania naukowe w laboratorium przyniosty kilka nowych, zadziwiajacych mate-
rialow, ktére wykazujg nieoczekiwane wlasciwosci. W pewnym sensie wigkszym
wyzwaniem jest to, jak produkowac¢ te materialy w duzych ilo$ciach i o stalej jako-
$ci'2. Metody wytwarzania w skali nano w duzej mierze ograniczaly sie do probek
mniejszych rozmiaréw dla celéw demonstracji laboratoryjnej. Zeby odnies¢ suk-
ces komercyjny, techniki opracowane w laboratoriach musza podlega¢ zwiekszeniu
skali, aby obnizy¢ koszty produkeji'®. Efektem wykorzystania nanotechnologii zwy-
kle nie jest (przynajmniej z punktu widzenia klientéw) tworzenie nowych produktéw,
lecz poprawa wlasciwosci tych juz istniejacych (np. obnizenie zuzycia energii, zwigk-
szenie powierzchni). Odzyskanie poczatkowych inwestycji w wyroby nanotechnolo-
giczne, bedace elementami skladowymi, wymaga sprzedania znacznych ilosci pro-
duktu konicowego'*. Skala i warto$¢ przedsiewzie¢ w obszarze nanotechnologii s3 wigc
zazwyczaj znaczne. W zwiazku z tym wymagaja one duzego wkladu finansowego.

Dlugi okres trwania procesu komercjalizacji stanowi kolejng przeszkode. Istnieje
duza luka pomiedzy wynikami uzyskanymi w laboratorium a ich komercyjnym zasto-
sowaniem w postaci produktu rynkowego; o wiele trudniej jest wytworzy¢ w duzych
ilo$ciach produkt o okreslonym poziomie jakosci i spdjnosci, niz zademonstrowac
to w laboratorium®. Nierzadko przy zastosowaniu nowej technologii brakuje przejscia
do praktycznego prototypu lub proces ten trwa tak dlugo, ze rozpoczecie fazy roz-
woju produktu konczy sie niepowodzeniem; projekt pozostaje na etapie odkrycia tak
dlugo, ze cale zainteresowanie zanika, $rodki finansowe zostajg zuzyte, a innym udaje
sie rozwigza¢ kluczowe problemy szybciej badz skuteczniej, co prowadzi do utraty

10 p. Pomykalski, Financing nanotechnology commercialization, 3rd International Conference NA-
NOCON, Brno 21-23.09.2011, http://nanocon2014.tanger.cz/files/proceedings/nanocon_11/lists/
papers/1269.pdf [dostep: 23.03.2021].

11 ps. Aithal, S. Aithal, A New Model for Commercialization of Nanotechnology Products & Services,

»International Journal of Computational Research and Development” 2016, Vol. 1(1), s. 84-93, https://
www.researchgate.net/publication/309488437_A_New_Model_For_Commercialization_Of_Nano-
technology_Products_Services [dostep: 23.03.2021].

12° p.Ch. Wu, Investing in Nanotechnology [w:] W. Helwegen, L. Escoffier (red.), Nanotechnology Com-
mercialization for Managers and Scientists, Pan Stanford Publishing, Singapore 2012, s. 210.

13§, Hullavarad, N. Hullavarad, Fascinating World of Nanomaterials, Applications and Techno-
logy Hurdles in Commercial Production [w:] L. Tsakalakos, L. Merhari, S.S. Mao, J. van Schijndel,
T.J. Webster, H. Liu, R. Hurt (red.), Business and Safety Issues in the Commercialization of Nanotech-
nology, Vol. 1209, Cambridge University Press, Cambridge 2012, s. 46.

4P, Pomykalski, op. cit.

15 S R. Mohan, op. cit.
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mozliwos$ci'®. Innowacje nanotechnologiczne pojawiaja si¢ na gérnych etapach tan-
cucha wartosci w branzach, ktére maja usprawnic¢. Oznacza to, ze pomiedzy firma
nanotechnologiczng a konsumentem koncowym znajduje si¢ kilka firm posredniczg-
cych. Wysoka pozycja w fancuchu wartosci branzy wplywa na innowacje w dziedzinie
nanotechnologii, poniewaz komplikuje rozwoéj produktu oraz spowalnia jego wdro-
zenie'. Proces badawczo-rozwojowy w nanotechnologii jest czasochlonny, jesli cho-
dzi o zwigkszanie skali i komercyjna realizacje. Czas, ktéry musi uptyna¢ pomiedzy
badaniami a komercjalizacja, szacuje si¢ na 3-10 lat'®. Ponadto w przypadku produktu
opartego na nanoczastkach jego niezawodnos$¢ i bezpieczenstwo to kwestie kluczowe,
ktdre nalezy zrozumie¢ i ktére moga wymaga¢ dlugich okreséw testowania w warun-
kach wcze$niej niestosowanych. Czynniki te moga opdzni¢ wprowadzanie produk-
tow na rynek i ich sprzedaz'®. Banki i inne instytucje finansowe uznaja to opdznie-
nie za powazng przeszkode ze wzgledu na dlugotrwala blokade ich kapitatu?’. Poza
tym nanotechnologia ma charakter ogolny (jest okreslana jako technologia ogélnego
przeznaczenia), co oznacza, ze znajduje zastosowanie w wielu galeziach przemystu.
Przeciwwagg dla umozliwienia innowacji w kilku galeziach przemystu jest koniecz-
nos$¢ podjecia znacznych prac badawczo-rozwojowych, zanim mozliwe bedzie jedno-
znaczne stwierdzenie opfacalno$ci danego zastosowania?'. Przewlekle ramy czasowe
moga zniecheca¢ w szczegoélnosci inwestordéw finansujacych proces komercjalizaciji.
Oczekujg oni, ze dane przedsigwzigcie zwroci sie we wzglednie niedtugim okresie.
W kontekscie dlugiego czasu trwania procesu komercjalizacji w obszarze nano-
materialéw nalezy takze zwrdci¢ uwage na pojecie doliny §mierci. Jest to luka wyste-
pujaca pomiedzy etapem badan (wraz z cala niepewnoscia, ktdra si¢ z nimi wigze)
a rozwojem produktu (wraz z koncentracja na zwrocie z inwestycji); jest to przejscie
od dziatalnosci badawczej do rozwoju produktu??. ,Dolina $§mierci” jest lukg miedzy
pozytywnymi wynikami naukowymi uzyskanymi przez badaczy a pozyskaniem $rod-
kéw wspierajacych komercjalizacje i tworzenie prototypoéw produktu??; odpowiada
przepasci, ktora trzeba pokonac, aby przeksztalci¢ wynalazek ze skali laboratoryjnej
w produkt generujacy dochody na duza skale. W szczegdlnosci obejmuje ona okres
od momentu rozpoczecia dziatan majacych na celu komercjalizacje do chwili odnie-
sienia sukcesu w sprzedazy produktéw?%. Jest to etap, na ktérym pomysly i wynalazki

16 D.W. Hobson, Commercialization of nanotechnology, ,Advanced Review” 2009, Vol. 1, s. 199.
17
18

19

E. Maine, op. cit.

S.R. Mohan, op. cit.

P.S. Dutta, Bridging the Nano-gap: From Scientific Discovery to Real World Products [w:] L. Tsaka-
lakos, L. Merhari, S.S. Mao, J. van Schijndel, T.J. Webster, H. Liu, R. Hurt (red.), op. cit., s. 24.

20 ps. Aithal, S. Aithal, op. cit.
21

22

E. Maine, op. cit.

C. Belcher, R. Marshall, G. Edwards, D. Martin, The Commercialisation of Nanotechnology: The Five
Critical Success Factors to a Nanotech-Enabled Whole Product [w:] T. Tsuzuki (red.), Nanotechnology
Commercialisation, Pan Stanford Publishing, Australia 2013, s. 172-173.

23 P.S. Aithal, S. Aithal, op. cit.

24 p.S. Dutta, op. cit,, s. 18.
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powstale w wyniku dziatalno$ci badawczej musza zosta¢ poddane wstepnej ocenie
pod katem ich technicznej wykonalnosci, popytu rynkowego i zastosowania komer-
cyjnego, po czym podjeta zostaje decyzja o kontynuacji lub zakonczeniu rozwoju
produktu?. Ta faza moze trwa¢ od kilku do 10 lat albo nawet dtuzej w przypadku
tych firm, ktérym ostatecznie uda si¢ osiggnac¢ sukces. Nanotechnologia jest wcigz
we wczesnej fazie rozwoju dla wigkszosci przewidywanych zastosowan i wymagalaby
jeszcze wielu lat oraz znacznych inwestycji?e.

Proces komercjalizacji powigzany jest rowniez z niepewnoscig rynkow i techno-
logii. Przedsiewziecia zwigzane z nanotechnologia muszg si¢ mierzy¢ z wigksza nie-
pewnoscia rynkowa wynikajaca z ich pozycji na gérnych etapach tancucha wartosci
branzy oraz z nieznanego potencjalnego wplywu tej technologii?’. Gdy nie jest wia-
domo, w jaki sposob dana technologia bedzie wykorzystywana, jak bedzie produko-
wana (pod wzgledem wielko$ci), w jaki sposob bedzie wspoétdziata¢ z konwencjonal-
nymi komponentami oraz jak beda usuwane odpady, wowczas nasuwaja si¢ pytania.
W przypadku pojawienia si¢ zbyt wielu pytan przedsiebiorcy btyskawicznie tracg
potencjalnych inwestoréw. Nalezy pogodzi¢ si¢ z konieczno$cig poswigcenia duzej
iloci czasu i energii na szerzenie informacji oraz pozegnac si¢ z nadzieja na szybkie
finansowanie?. Niepewno$¢ wiazaca sie z procesem komercjalizacji wiedzy w obsza-
rze nanomateriatéw jest wigc konsekwencja okoliczno$ci wykorzystywania technik
badawczych najnowszej generacji, ktore s3 odmienne od tych uzywanych uprzednio
i majacych liczne zastosowania w rozmaitych branzach.

Potencjalna toksyczno$¢ nanomaterialéw takze stanowi zrédto niepewnosci®.
W spoleczenstwie wystepuje wyrazna obawa, Ze nanotechnologia powoduje powazne
zagrozenie dla zdrowia, bezpieczenstwa i srodowiska. Dzieje si¢ tak z powodu ciaglej
luki w kwestii §wiadomosci ryzyka. Ta niepewno$¢ wywotuje wsrdd opinii publicz-
nej watpliwosci co do bezpieczenstwa, a to ogranicza perspektywy rozwoju rynku.
Niezaleznie od tego, czy obawy zwigzane z bezpieczenstwem i ochrong srodowi-
ska zostaly udowodnione, czy tez nie, negatywny odbidr spoteczny moze stanowic¢
powazng bariere dla komercjalizacji tej technologii®'. Nanomaterialy sa wciagz w zasa-
dzie niewiadomg dla spoteczenstwa.

Poza tym nanotechnologia jest zréznicowana grupa zalozen, idei, metod i inter-
pretacji stosowanych na calym $wiecie. Istniejg rézne niezalezne etapy przetwarza-
nia dla konkretnych zastosowan i galezi przemystu®. Gtéwna przeszkoda w rozwoju
nanoproduktéw jest brak standardéw (norm) oceny wlasciwoséci na rozmaitych etapach
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badan®. Techniki pomiarowe opracowane dla konwencjonalnych materialéow w wielu
przypadkach po prostu nie mogg by¢ stosowane do nanostruktur. Nalezy opracowa¢
specjalne protokoty dla nanostruktur i nanomateriatéw. Brak standardéw i pomiaréw
hamuje postep w dziedzinie nanotechnologii. Wczesna standaryzacja ma duze zna-
czenie dla udanej komercjalizacji, rozwoju rynku i akceptacji nanotechnologii przez
konsument6éw?*. Stuzy ona zapewnieniu ochrony zdrowia, srodowiska i bezpieczen-
stwa w ramach produkcji, wprowadzania na rynek i wykorzystywania nanomateria-
téw. Przyczynia si¢ réwniez do polepszenia pozycji firmy na rynku i udogodnienia
funkcjonowania handlu miedzynarodowego w obszarze nanotechnologii.

Jedna z barier procesu komercjalizacji jest takze brak odpowiednio wyksztalco-
nych naukowcéw, inzynieréw, technikéw i badaczy w dziedzinie nanotechnologii.
Wynika to gléwnie z faktu, iz nie wchodzi ona w zakres programu nauczania inzy-
nierii i nauk $cistych®. Inwestorzy, ktérzy przygladaja si¢ nanotechnologii, zazwyczaj
uwazaja te kwestie za niezwykle istotng — obecnie zasoby ludzkie sa wcigz stosun-
kowo trudno dostepne**. Mimo powstawania nowych kierunkow studiow poswieco-
nych nanomaterialom i ich szerokim zastosowaniom w wielorakich branzach nano-
technologia jest nadal postrzegana przez spoteczenstwo jako technologia niszowa.

Wymienione trudnosci moga wstrzymywac proces komercjalizacji wiedzy w obsza-
rze nanomateriatéw. Minimalizacja tych barier stuzy uzyskaniu satysfakcjonujacego
efektu tego procesu; w nastepstwie komercjalizacja powinna si¢ przyczyni¢ do osiag-
niecia i wzmocnienia przez przedsigbiorstwo pozycji na rynku, a takze do moderni-
zacji wielu sektorow gospodarki, w ktorych sg wykorzystywane innowacyjne zasto-
sowania nanomaterialow.

Zredukowanie przedstawionych barier procesu komercjalizacji wiedzy w obszarze
nanomaterialdw wymaga w szczegdlnosci wlasciwej identyfikacji rynkow docelowych,
na ktdrych nalezy skupia¢ aktywnos¢, aby osiggac najkorzystniejsze efekty. Wybor tych
rynkdw, o satysfakcjonujgcej wielkosci popytu i dochodowosci w obszarze nanoma-
teriatéw, na podstawie potrzeb grup klientéw, stanowi trudnos¢. Technologie bazu-
jace na nanomaterialach s bowiem duzym znakiem zapytania dla klientéw. W kon-
tekscie ograniczania barier we wspomnianym procesie uwaza sie, ze rynki i przyszte
produkty muszg by¢ identyfikowane na wczesnym etapie badan i rozwoju.

Waznym czynnikiem sukcesu dla firm z sektora nano jest posiadanie rozleglej
wiedzy na temat rynku docelowego, dzieki ktorej sg one w stanie w przekonujacy
sposob udowodni¢ wysoki potencjal rynkowy nanotechnologii. Nalezy dotozy¢ sta-
ran, aby przekazywac (propagowac) na rynku informacje o wyjatkowych korzys-
ciach dla klientéw, ktdre ptyna z podejscia opartego na nanotechnologii*’. Branie
na cel zbyt wielu rynkéw powoduje nadmierne rozproszenie zasobéw oraz ogranicza
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mozliwo$¢ realizacji dzialan; kluczem do udanej komercjalizacji jest koncentracja.
Celem jest podjecie sSwiadomej decyzji biznesowej w kwestii tego, ktére z konkretnych
zastosowan z wyczerpujacej listy potencjalnych zastosowan na rynku podstawowym
powinno by¢ przyczétkowe. Jego koncepcja zaklada, ze firmy technologiczne winny
poczatkowo skupic¢ si¢ na jednym rynku - przyczotku - oraz go zdominowa¢, zanim
uzyja go jako odskoczni do zdobycia rozszerzonych rynkéw, ktére z nim sasiadujg?®.
Wyzwania zwigzane z komercjalizacja nanotechnologii sa mniej dotkliwe,
gdy firmy poczatkowo nastawiaja si¢ na zastosowania zastepcze, a dopiero pdzniej
siegaja po ambitniejsze cele. Przedsiewziecia nanotechnologiczne zaleca si¢ rozpoczy-
na¢ od zastosowania zastepczego, polegajacego na modyfikacji produktu lub elementu
sktadowego, ktory juz istnieje, poprzez obnizenie jego kosztu badz poprawe wlasci-
wosci w jednym z wartosciowych wymiaréw. W diuzszej perspektywie odnotowano,
ze przedsiewziecia nanotechnologiczne odnoszace wigksze sukcesy wykorzystuja
swoje technologie w szerszym zakresie oraz eksperymentuja z rozwijaniem zastoso-
wan w kilku branzach®. Czynnikiem sukcesu przy komercjalizacji nanotechnologii
jest zastosowanie wieloetapowego rozwoju produktu w celu zwiekszenia prawdopo-
dobienstwa, ze bedzie on spetnial potrzeby i wymagania klientéw (spiralny rozwdj
produktu). Spiralny proces rozwoju produktu uwzglednia zaplanowane powtérzenia,
»budowanie — testowanie — gromadzenie informacji zwrotnych - ulepszanie”, ktére
obejmujg kilka faz jego rozwoju. Podejmowanie wlasciwych decyzji przy wyborze
zastosowania przyczétkowego i ustalaniu specyfikacji produktu wymaganej przez
klienta jest powszechnie uznawane za najwazniejszy czynnik decydujacy o pozniej-
szym sukcesie lub porazce produktu®.
Ponadto konieczne jest stworzenie programéw majacych na celu rozwijanie wiedzy
i Swiadomosci w sektorze biznesu oraz §wiecie akademickim, medialnym itp., jesli cho-
dzi o implikacje i mozliwosci wynikajgce z nanotechnologii*'. Publiczne obawy doty-
czace niebezpieczenstw ptynacych z produktéw nanotechnologicznych powinny zosta¢
rozwiane takze za pomocg odpowiednich dzialan marketingowych, aby zapewnic,
ze ludzie rozumieja potencjal nanotechnologii‘?. Bez dostatecznych dzialan w zakresie
edukacji publicznej jest mozliwe zaniedbanie potencjalu gospodarczego, ktéry niesie
ze sobg nanotechnologia. Dodatkowo badania toksykologiczne powinny by¢ dobrze
opracowane i prowadzone w odniesieniu do wszystkich nowo wprowadzanych nano-
materiatow, aby dostarczy¢ informacji umozliwiajacych podjecie decyzji regulacyj-
nych oraz umozliwi¢ marketing produktéw na dlugo przed oddaniem takich mate-
rialéw do produkcji masowej*’. Zagwarantowanie spolteczenistwu bezproblemowego
dostepu do danych na temat specyficznych cech nanomateriatéw - zaréwno korzysci
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z ich innowacyjnych zastosowan, jak i potencjalnego ryzyka faczacego si¢ z niektoérymi
z nich - wymaga aktywnosci informacyjnej instytucji i organéw na poziomie UE
i krajowym.

Sukces rynkowy zastosowan nanotechnologii zalezy tez w duzym stopniu
od opracowania odpowiednich standardéw (norm), ktére objasniajg nie tylko ter-
minologie, metody pomiaru i testowania, lecz takze regulujg aspekty bezpieczen-
stwa i zdrowia*t.

Wiréd form finansowania procesu komercjalizacji wyréznia si¢: srodki wlasne,
kredyty i pozyczki bankowe, fundusze typu venture capital, anioly biznesu, $rodki
publiczne, emisje¢ akcji badz inwestoréw branzowych*. W sferze nanotechnologii
nalezy wskazac kilka z wymienionych Zrédet finansowania, tj. fundusze typu venture
capital, anioty biznesu, a takze $rodki publiczne. W odniesieniu do nanomaterialéw
najadekwatniejsza jest dzialalno$¢ aniotéw biznesu (z uwagi na dlugi okres trwania
tego procesu) oraz $rodki publiczne (ze wzgledu na ich role we wspomaganiu wpro-
wadzania na rynek pionierskich zastosowan nanomaterialow).

Zrédlem finansowania, ktdre stuzy zagwarantowaniu zaangazowania finansowego,
jak réwniez zaangazowania w zarzadzanie przedsiewzieciem, sg fundusze typu venture
capital. Tego typu fundusz zostaje wspdlnikiem i dzieli zaréwno ryzyko, jak i zyski
z wlascicielami. Celem inwestora jest w tym wypadku osiagniecie zysku poprzez
wielokrotny wzrost warto$ci firmy i odsprzedanie swojego udzialu po kilku latach?®.
Biorac jednak pod uwage dlugie okresy badan i rozwoju oraz wymagania kapita-
fowe, komercyjne struktury finansowania nie sprawdzaja si¢ przy rozwoju przed-
siewzie¢ nanotechnologicznych®. Wczesne inwestycje wymagaja wyzszego finan-
sowania, ukoniczenie badania moze za$ potrwa¢ od trzech do czterech lub nawet
dziesigciu lat, a przy tym istnieje dlugi okres dojrzewania, w trakcie ktérego pro-
jekt przechodzi z fazy badan do fazy rozwoju. Mija wiele lat, zanim rozpoczyna si¢
etap produkcji. Inwestorzy venture capital odchodzg od matych firm na rzecz wigk-
szych przedsigbiorstw*®. Zwykle nie dokonujg oni znaczacych inwestycji w koncep-
cje nanotechnologiczne, ale mozna starac si¢ o ich wsparcie, gdy firma juz dziata,
a poczatkowe ryzyko zostato znacznie obnizone. Tacy inwestorzy potrzebuja uzy-
skac znaczacy zwrot z inwestycji, poniewaz jedynie niewielki procent z nich ukfada
sie pomyslnie i przynosi dobre rezultaty. W nanotechnologii czas potrzebny na prze-
ksztalcenie pomystu w skutecznie funkcjonujaca firme powoduje dotozenie kolejnej
warstwy, ktora jeszcze bardziej utrudnia wspotprace miedzy firmami nanotechno-
logicznymi a inwestorami venture capital®.
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Aniotowie biznesu (business angels) sa natomiast prywatnymi inwestorami
(przedsigbiorcami, menedzerami, prawnikami itp.), ktorzy wlasny kapital inwestuja
w nowe przedsiewziecia; ponadto, wykorzystujac swe doswiadczenia, wiedze, umie-
jetnosci i kontakty, w wielu wypadkach osiagaja znaczaca stope zwrotu z inwesty-
cji. Aniotowie biznesu uzyskuja warto$¢ dodana w sytuacji, gdy wspomagaja firme
i dodatkowo osiagaja wysoki zysk; zazwyczaj zapewniajg sobie mozliwo$¢ oddzia-
tywania na zarzadzanie firmg. Maja cele zbiezne z celami przedsigbiorcy, chcg roz-
wina¢ firme oraz zwiekszy¢ jej warto$¢ w czasie pieciu-siedmiu lat®. Poszukiwanie
aniotéw biznesu jest popularnym trendem w dziedzinie finansowania nanotechno-
logii. Inwestuja oni wiecej niz wylacznie pieniagdze, dlatego chcg, aby firmy odno-
sity sukces oraz pragna uzyskac zwrot z inwestycji nie tylko w postaci finansowe;.
Ta atrakcyjna struktura sprawia, ze aniolowie biznesu sa sktonniejsi do aktywnego
pozyskiwania dodatkowych srodkéw, jesli te s potrzebne na dalszym etapie rozwoju
nanotechnologii®'.

Przedsigbiorstwa, ktdre realizujg wlasne prace badawczo-rozwojowe (badz wspot-
pracuja z jednostkami naukowymi w celu ich stworzenia) w zwigzku z wytwarzaniem
wlasnych produktéw, sprzedaza lub licencjonowaniem wynikéw tych prac innym
przedsigbiorstwom, systematycznie napotykaja bariere braku srodkéw finansowych
na tego rodzaju dziatalnos¢. Przewazajaca cze$¢ takich przedsiebiorstw, z uwagi
na wysokie naklady, z jakimi taczg si¢ prace badawczo-rozwojowe, poszukuje dofi-
nansowania ze srodkéw publicznych. Cel inwestora (w tym wypadku instytucji upo-
waznionej przez panstwo do dysponowania srodkami publicznymi) stanowi reali-
zacja priorytetow wiazacych sie z modernizacjg okreslonych sektoréw gospodarki®.
Zaangazowanie srodkéw publicznych na duzg skalg jest niezbedne do osiagniecia
krétszych cykli rozwojowych i wyzszego prawdopodobienstwa pomyslnych rezulta-
tow procesu komercjalizacji w obszarze nanomaterialow?.
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Istota wynalazku

W polskim systemie prawnym zasadniczym aktem prawnym regulujacym stosunki
w zakresie wynalazkéw jest ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci prze-
mystowej>* (pwp). Zgodnie z art. 24 pwp patenty s3 udzielane - bez wzgledu na dzie-
dzine techniki - na wynalazki, ktére s3 nowe, majg poziom wynalazczy i nadaja
sie do przemyslowego stosowania. W odniesieniu do zdolnosci patentowej wynalaz-
kéw nanotechnologicznych nalezy zaakcentowaé watpliwosci dotyczace ich zalicza-
nia do kategorii wynalazkéw badz odkry¢, ktore nie sg objete ochrong patentows.
Jedynie w nastepstwie stwierdzenia, ze dane rozwigzanie stanowi wynalazek, s3 ana-
lizo-wane kryteria zdolno$ci patentowej, czyli nowos¢, poziom wynalazczy i przemy-
stowa stosowalnos¢.

Sedno wynalazku polega na rozwigzaniu problemu technicznego nadajacego si¢
do zastosowania w dziatalnosci produkcyjnej*. Oznacza to, ze wynalazek jest swego
rodzaju recepty okreslajaca poszczegolne dziatania, ktére musza by¢ podjete w celu
osiggniecia odnosnego efektu technicznego. W zwigzku z tym wynalazek nie jest
idea®®; rozwigzanie stanowi regule technicznego postepowania, czyli instrukcje pozwa-
lajaca na osiagnigcie rezultatu”. Wynalazek ma by¢ wiec swoistg instrukcja skiero-
wang do specjalisty, odnoszaca si¢ do sposobu rozwigzania konkretnego problemu
z wykorzystaniem konkretnych srodkéw technicznych. Nalezy takze zaakcentowac,
ze wynalazek moze by¢ opisany za pomocg kombinacji cech technicznych i nietech-
nicznych, ale rozwigzanie powinno zawiera¢ co najmniej jedng ceche techniczng,
ktora jest podstawa dla oceny nowosci i poziomu wynalazczego (nieoczywistosci)
wynalazku®®. Celowo wytworzone nanomaterialy spetniaja wymienione kryterium
z uwagi na fakt, iz stanowig one sprawdzony sposob, za pomocg ktérego jest mozliwe
uzyskanie skutku w postaci nowatorskich zastosowan stuzacych polepszaniu warun-
koéw i jakosci zycia spoteczenstwa.
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Ponadto wynalazek powinien mie¢ twoércza nature. Przejawia si¢ ona w jego sed-
nie, czyli w rozwigzaniu odno$nego zagadnienia®. Wynalazek moze stanowi¢ wylacz-
nie wytwdr umystu ludzkiego, co oznacza wymag tworczosci umystowej (kreatywno-
$ci). Wymaganie to jest urzeczywistnione, jesli wynalazek jest efektem wlasnej pracy
intelektualnej osoby uznajacej si¢ badz uwazanej za jego twodrce; nie jest natomiast
ono spelnione, jezeli rozwigzanie zapozyczono w gotowej postaci z cudzej doku-
mentacji technicznej badz jezeli wprost nasladuje ono (odtwarza) sposoby dzialania
przyrody itp. Oczywiscie nie eliminuje to twdrczej inspiracji wynalazcy cudzymi
rozwigzaniami technicznymi, jak réwniez wykorzystywania przez niego obserwa-
cji przyrodniczych w toku rozwigzywania problemu®. Kryterium tworczej natury
wynalazku nanotechnologicznego nie jest trudne do spelnienia. Nanotechnologia
jest bowiem technologig prekursorska, zgola rewolucyjna, ktéra odznacza si¢ orygi-
nalnoscia i dynamicznie si¢ rozwija.

Wynalazek powinien takze odznacza¢ si¢ zupelnoscig. Nastepstwo zalozenia,
ze jest on rozwigzaniem, stanowi jego zupelnos$¢, poniewaz nie istniejg rozwigzania
niezupelne. Rozwigzanie jest zupelne, jesli problem stanowiacy o sednie wynalazku
zostal opracowany tak, ze przecietny znawca konkretnej dziedziny techniki moze
zastosowa¢ odnosne rozwigzanie techniczne. Zupeinos¢ jest zespolona z przedsta-
wieniem kompletu regutl technicznego oddzialywania na materie (oZywiona badz
nieozywiong)®'. Wynalazki stuzg celom praktycznym, powinny zaspokaja¢ oznaczone
potrzeby ludzkie. W przypadku gdy proponowany przez wynalazce sposob dziata-
nia wskazuje wszystkie srodki nieodzowne do osiggnigcia tego celu i - przy pomocy
zastosowania wynalazku - umozliwia jego osiggniecie bez potrzeby podejmowa-
nia dalszych prac tworczych, przystosowawczych, adaptacyjnych itp., okreslone roz-
wigzanie jest wynalazkiem®. Oznaka zupelnosci jest stopien ujawnienia wynalazku,
a takze efekt, ktory on wywoluje w rzeczywistosci (np. mozliwos¢ zastosowania spo-
sobu, otrzymanie przedmiotu na podstawie rozwigzania technicznego)®. Zupetnos¢
wynalazku nalezy wigc traktowac jako jego wszechstronne przedstawienie, ktére
obejmuje tworzace calos¢ i szczegdtowe dane.

Ponadto wynalazek dotyczy rozstrzygniecia problemu technicznego. Dzieki opra-
cowaniu wynalazku powinien zosta¢ uzyskany zamierzony cel®*. Problem, ktérego
rozwigzanie stanowi wynalazek, nie musi by¢ techniczny - moze mie¢ dowolny cha-
rakter (np. medyczny, ekonomiczny badz ekologiczny), ale jego rozwigzanie musi by¢
techniczne®. Przed oceng zdolnosci patentowej wynalazku UPRP okresla, czy zglo-
szone rozwigzanie ma charakter techniczny. Technika oznacza zesp6t znanych metod
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i sposobow oddziatywania na materie, stuzacych zaspokojeniu praktycznych potrzeb
ludzkich®¢. Zapatrywanie, ze warunkiem uznania danego rozwigzania za wynalazek
jest jego techniczny charakter, wynika ze sformutowania zawartego w art. 24 pwp,
ktdre brzmi ,,bez wzgledu na dziedzing techniki”. Techniczny charakter wynalazku
sprowadza si¢ do znalezienia nowego sposobu wykorzystania materii nieozywionej
i ozywionej celem zaspokojenia réznorodnych potrzeb czlowieka®”. Wynalazek moze
sie odnosi¢ do dowolnej dziedziny techniki®. Kryterium jego technicznego charak-
teru ma kluczowe znaczenie w ocenie zdolnosci patentowej, poniewaz niestwierdze-
nie przez UPRP tej przestanki powoduje uznanie braku zdolnosci patentowej zgto-
szonego wynalazku; w konsekwencji nie prowadzi si¢ dalszego badania, a ochrona
patentowa jest wykluczona®. Techniczny charakter jest wiec samodzielnym kryte-
rium uznania przedmiotu za wynalazek, ktére poprzedza badanie nowosci, poziomu
wynalazczego i przemystowej stosowalnosci. Przestanki te s3 badane po rozstrzygnie-
ciu, Ze zgloszone rozwigzanie ma taki charakter”’. Czynnik technicznego charakteru
wynalazku nanotechnologicznego wyraza sie poprzez jego cel, ktérym jest rola srodka
zaradczego na trudnosci, z ktérymi zmaga sie spoleczenistwo — za pomocg wykorzy-
stywania unikalnych funkcji nanomaterialéw. Funkcje te sa wyjatkowe w zestawie-
niu z konwencjonalnymi materiatami, poniewaz s one efektem nietypowych cech
nanomateriatow.

Z kategorii wynalazkow sg wylaczone odkrycia naukowe. Istniejg trzy katego-
rie nanomaterialow: naturalne, powstale przypadkowo oraz wytworzone. Sg to wiec
zaréwno materialy pochodzenia naturalnego, tworzace si¢ przypadkowo w nastgpstwie
aktywnosci ludzkiej, jak i celowo wytworzone, azeby zastosowac ich innowacyjne wlas-
ciwosci. Jedynie celowo stworzone substancje w postaci nanomateriatu (w tym takze
celowo wytworzone z substancji pochodzenia naturalnego) s3 wynalazkami, na ktore
moga by¢ udzielane patenty - z zastrzezeniem, iz urzeczywistniaja one przestanki
jego udzielenia, tj. nowo$¢, poziom wynalazczy i przemystowa stosowalnosé. Dwie
pozostale kategorie substancji w postaci nanomaterialu, czyli naturalne oraz powstate
przypadkowo materialy, pomimo posiadania nietypowych wladciwosci w zestawie-
niu z substancjami konwencjonalnymi nie sag wynalazkami, poniewaz nie stanowig
rozwigzania o charakterze technicznym sprecyzowanego problemu.

Wedtug art. 28 pwp za wynalazki nie uwaza sie w szczegoélnosci:

e odkryg¢, teorii naukowych i metod matematycznych;
e wytwordéw o charakterze jedynie estetycznym;
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e plandw, zasad i metod dotyczacych dziatalnosci umystowej lub gospodarczej
oraz gier;

e  wytwordw, ktorych niemozliwos¢ wykorzystania moze by¢ wykazana w swietle
powszechnie przyjetych i uznanych zasad nauki;

e wytwordw lub sposobdw, ktérych mozliwo$¢ wykorzystania nie moze zosta¢ wyka-
zana albo wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zglaszaja-
cego — w $wietle powszechnie przyjetych i uznanych zasad nauki;

e programow do maszyn cyfrowych;

e przedstawienia informacji.

Odkrycie naukowe nie jest traktowane jako wynalazek, poniewaz ujawnia byty,
zjawiska i procesy istniejace badz zachodzace w $rodowisku naturalnym lub w prze-
strzeni kosmicznej, a takze rzagdzace nimi prawa i zasady’!. Odkrycie opiera si¢ wiec
na ujawnieniu substancji, rozwigzan, wlasciwosci, procesow, ktore obiektywnie ist-
nieja albo zachodza w przyrodzie (np. mikroorganizmy, reakcje chemiczne); w zwigzku
z tym nie prowadzi ono do stworzenia czego$ nowego, a jedynie do ujawnienia cze-
go$ obiektywnie juz istniejacego, ale nieznanego’?. Odkrycie stanowi np. stwierdzenie
nowej wlasciwosci znanego materiatu lub odnalezienie nowego, istniejacego w przy-
rodzie zjawiska’.

Rozwigzanie stanowi patentowalny wynalazek, jesli w obszarze technicznym jest
co najmniej jeden nowy i nieoczywisty element. W przypadku zas, gdy wktad tworczy
odnosi sie wylacznie do obszaru nietechnicznego, rozwigzanie nalezy uznac za nie-
nadajace si¢ do opatentowania’. Wynalazku nie moze stanowic¢ rozwigzanie, ktd-
rego pojawienie si¢ w przyrodzie jest niezalezne od aktywnosci cztowieka”. Odkrycia
nie wywoluja skutku technicznego, ale wylacznie ujawniajg przedmioty badz ich wias-
ciwosci obiektywnie istniejace, nie tworzac (w sensie obiektywnym) niczego, co nie ist-
nialoby wczesniej’s. Odkrycia sg pozbawione tzw. pola praktycznego zastosowania,
a wiec nie dostarczajg gotowych rozwigzan probleméw technicznych, czyli srodkéw
technicznych bazujacych na oddzialtywaniu na materie celem rozwiazania proble-
mow wystepujacych w sferze techniki’””. Zakaz patentowania odkry¢ eliminuje mozli-
wos¢ wprowadzania prawnych barier, ograniczajacych swobode badania przez osoby
trzecie zastanej przez ludzko$¢ rzeczywistosci i wykorzystywania jej dla tworzenia
nowych rozwigzan’.
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W zwigzku z tym, ze poza zakresem pojecia wynalazku pozostaja odkrycia
»jako takie”, nie istnieja przeszkody, azeby kategorig wynalazkéw obja¢ rozwigzania
o charakterze technicznym odnoszgce si¢ do sposobu wykorzystania albo pozyski-
wania przedmiotu odkrycia”. W sytuacji gdy taki nowo odkryty material lub zjawi-
sko znajduje praktyczne zastosowanie, moze ono — podobnie jak implementujacy zja-
wisko produkt czy sposob - stanowi¢ rozwigzanie objete ochrona®. Z uwagi na fakt,
iz wynalazki s rozwigzaniami stworzonymi przez czlowieka, ktére wczesniej nie ist-
nialy, za wynalazek uznaje si¢ np. sposéb zastosowania wykorzystujacy odkrycie
nowych i nieoczywistych wlasciwosci substancji®!.

Rozwoj najnowoczesniejszych technologii, w tym nanotechnologii, doprowadzit
do zatarcia si¢ granicy, ktéra wczesniej wystepowala miedzy odkryciami a wynalaz-
kami. Definicja tego, czym jest wynalazek, w poréwnaniu ze zwyktym odkryciem,
zalezy wiec od tego, czy ma on zastosowanie technologiczne®?. W kontekscie nano-
technologii prawdopodobnie najistotniejsze jest wylaczenie odkry¢, poniewaz nie-
ktore nanostruktury wystepuja rowniez naturalnie®’. Kwestia, ktéra moze podwa-
za¢ zdolnos¢ patentowa wynalazkéw nanotechnologicznych, potencjalnie obejmuje
klasyfikacje wynikéw badan w dziedzinie nanotechnologii jako odkry¢ lub wyna-
lazkéw. Dotyczy to zwlaszcza produktéw bedacych wynikiem manipulowania sub-
stancjami naturalnie wystepujacymi do rozmiaréw nano, nawet jesli wykazuja one
zaskakujace wlasciwosci, gdyz prawdopodobnie kwalifikowaloby sie to jako odkry-
cie nowych wlasciwosci istniejacych i znanych materiatéw badz produktéw naturys+.
Jezeli wnioskodawca jest w stanie wykazac, ze zapewnia sposoéb przygotowania albo
wyizolowania danej substancji, wowczas wykluczenie nie ma zastosowania®>. W tym
przypadku substancje w postaci nanomaterialu moga zostac zaliczone do kategorii
wynalazkow i otrzymac patenty, jezeli spelniajg one kryteria zdolnosci patentowe;.
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Nowosc¢ jako kryterium zdolnosci patentowe;

Kryteriami zdolnosci patentowej s3 nowo$¢, poziom wynalazczy i przemystowa sto-

sowalnos$¢ wynalazku. Na podstawie art. 25 ust. 1 pwp wynalazek uwaza si¢ za nowy,

jesli nie jest on czedcig stanu techniki. Nowo$¢ wynalazku nanotechnologicznego prze-
jawia sie w wytwarzaniu substancji w postaci nanomateriatu o odpowiednich cechach,
ktore sg specyficzne w zestawieniu z cechami substancji konwencjonalnych - dzigki
zmniejszaniu rozmiaréw materiatéw. Nanomaterialy przynosza wiec spoteczenstwu
pozytek za pomocg swoich innowacyjnych zastosowan, co stanowi gtéwny sens roz-
wigzan w obszarze nanotechnologii. Nie ulega watpliwosci, ze substancje w postaci
nanomateriatu réznig si¢ w znaczacy sposob od znanych rozwigzan w ramach stanu
techniki - zaré6wno metodami, jak i technikami wytwarzania.

Celem wytworzenia nanoproduktéw stosuje sie wiele technik, ktdre ogdlnie mozna
podzieli¢ na:

e metody ,top-down” - bardzo male struktury sa wytwarzane z wigkszych frag-
mentdw materiatu przy uzyciu ultraprecyzyjnych technik: trawienie, elektryczne
wyladowania, laser, ciecie diamentem, wigzka jonowa, rézne procesy litograficzne
(optyczne, rentgenowskie, jonowe i elektronowe) oraz nanoimprinting;

e metody ,bottom-up” - sg oparte na manipulacjach atomami lub czgsteczkami;
obecnie stosuje sie kilka tego rodzaju technik: synteze chemiczng, ktéra umoz-
liwia otrzymywanie nanoczgstek bezposrednio do zastosowania w produktach;
proces samoorganizacji, w ktérym atomy badz czasteczki za pomocg sit samo-
organizacji ukladaja si¢ w specjalne struktury (proces ten moze by¢ zainicjo-
wany przez zewnetrzne czynniki, takie jak: efekt cieplny, optyczny, elektryczny
lub magnetyczny); proces ukierunkowanej organizacji, ktéry polega na prze-
suwaniu kazdego atomu albo czgsteczki indywidualnie z wykorzystaniem spe-
cjalnych narzedzi®.

Wynalazek nie jest nowy, jesli facznie istnieja trzy przestanki: zostal on udostep-
niony do wiadomosci powszechnej, udostepnione informacje dla znawcy z danej
dziedziny s dostateczne do stosowania wynalazku oraz udost¢pnienie takie nasta-
pilo przed data, zgodnie z ktdrg oznacza sie pierwszenstwo do uzyskania patentu®.

86 A. Blaszczyk, J. Jasiczak, Komercjalizacja oraz perspektywy nanoproduktéw, ,Towaroznawcze Prob-
lemy Jakosci” 2010, nr 1, s. 32.
87 M. du Vall, H. Zakowska-Henzler, op. cit., s. 441.
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W kontekscie powszechnego udostepnienia wynalazku — w zwigzku z tym, ze jest
wymagana nowo$¢ wynalazku w skali §wiatowej — tej przestanki nie urzeczywistnia
wynalazek, ktéremu mozna przeciwstawi¢ rozwigzanie podane gdziekolwiek na swie-
cie do wiadomosci powszechnej przed datg rozstrzygajaca o pierwszenstwie®s. Odnosne
rozwigzanie nie moze zosta¢ nigdzie ujawnione w sposéb szkodzacy nowosci, chocby
byto to ujawnienie niedostepne w Polsce w dacie zgloszenia; oznacza to nowos¢ abso-
lutna, nieograniczong miejscem ani czasem®. Prawodawca nie przewidziat Zadnych
ograniczen geograficznych, jezykowych, czasowych badz w odniesieniu do sposobéw
udostepnienia informacji do wiadomosci publicznej. W sytuacji gdy pewne rozwigza-
nie zostalo podane do wiadomosci publicznej na §wiecie, nie mozna go co do zasady
opatentowa¢ w Polsce jako pozbawionego nowo$ci®. Z uwagi na szerokie i wielokie-
runkowe zastosowania nanomaterialéw istnieje znaczna liczba patentéw w obszarze
nanotechnologii. W zwiagzku z tym czynnik nowosci wynalazku nanotechnologicz-
nego jest stosunkowo trudny do unaocznienia i wymaga klarownego, niebudzacego
watpliwosci okreslenia jego swoistych cech w zgloszeniu wynalazku.

Rozwigzanie jest nowe, jezeli nie zostalo w dowolny sposéb powszechnie udo-
stepnione®’. Publiczne zaprezentowanie wynalazku, skutkujgce utrata nowosci, moze
nastgpi¢ na wystawie nieuprawniajacej do przyznania uprzedniego pierwszenstwa,
w Internecie, w trakcie ogolnodostepnego wykladu badz konferencji naukowej, w pub-
likacji ksigzkowej, czasopismie, w reklamie, jak réwniez w prezentacji multimedialne;j.
Udostepnienie moze nastapi¢ poprzez odplatne lub nieodplatne rozpowszechnianie
dokumentacji technicznej®?. Nowos¢ wynalazku unicestwiaja tez inne formy udostep-
nienia go publicznosci, np. wylozenie w bibliotece naukowej pracy doktorskiej zawie-
rajacej opis wynalazku, zademonstrowanie wynalazku w telewizji, przedstawienie
go w audycji radiowej itp.”* Nowos¢ wynalazku udaremnia takze jego jawne zastoso-
wanie, ktdre polega m.in. na wytworzeniu wedtug niego produktéw i wprowadzeniu
ich do obrotu (np. rozpoczecie sprzedazy)®*. Powszechna dostepno$¢ wynalazku zacho-
dzi w sytuacji pozwalajacej na zapoznanie si¢ z nim przez osoby, ktére nie sg zobo-
wigzane do zachowania poufnosci®>. Udostepnienie jest publiczne, jezeli ma miej-
sce z wykorzystaniem takich srodkéw i w taki sposéb, ze grono oséb uzyskujacych
informacje¢ o wynalazku nie jest z gory okreslone. Udostepnienie publiczne zapewnia
taka forma komunikacji, ktéra kazdej osobie gwarantuje mozno$¢ poznania istoty
wynalazku - niezaleznie od tego, czy ktos$ faktycznie jg poznal®s; nie jest wiec istotna

88 Ibidem.
89 P, Kostanski, op. cit., s. 208.
90 7. Kepinski, op. cit., s. 106-107.

L Tbidem, s. 107.
92

93
94

A. Niewegtowski, op. cit., s. 118.

A. Szewc, G. Jyz, op. cit., s. 67.

A. Niewegtowski, op. cit., s. 118.

9 M. du Vall, H. Zakowska-Henzler, op. cit., s. 441.

% A. Nieweglowski, op. cit., s. 118.

24



liczba 0sdb, ktore rzeczywiscie skorzystaly z tej mozliwosci®”. Rozstrzygajacy jest fakt
powszechnej dostepnosci do informacji o wynalazku, a nie stwierdzenie, ze ktokolwiek
to uczynit badz znal taki wynalazek®. Odnosi sie to rdwniez do sytuacji, gdy wynala-
zek jest dostepny wylacznie pracownikom danego przedsiebiorstwa (a nie ich klien-
tom), ale nie sg oni zobligowani do zachowania poufnosci®. Przedstawienie wyna-
lazku oznaczonemu (zamkni¢temu) gronu 0séb, w szczegoélnosci zobowigzanych
do zachowania tajemnicy stuzbowej, nie jest uwazane za jego udostepnienie publicz-
nosci'®. Dodatkowo nowos¢ wynalazku, jako przestanka zdolnosci patentowej, jest
wylaczona, gdy znawca ma wystarczajace dane do jego zastosowania.

W odniesieniu do tzw. udost¢pnienia dostatecznego uwaza sig, ze nie kazda
informacja dotyczaca wynalazku, podana do wiadomosci powszechnej przed data
pierwszenstwa, unicestwia jego nowo$¢. Prawnie znaczace jest jedynie udostepnienie
dostateczne, tj. dokonane w sposdb ujawniajacy dla znawcy dostateczne dane dla sto-
sowania wynalazku'”'. Taki skutek moze spowodowa¢ wytacznie informacja, ktéra
samodzielnie, w oderwaniu od innych sktadnikéw stanu techniki, jest dla znawcy
pelna i jednoznaczng instrukcja realizacji wynalazku. Oceniajac warto$¢ informa-
cyjna udostepnionej informacji, czyli jej znaczenie dla znawcy, bierze si¢ pod uwage
réwniez tzw. wiedze ogdlna, okreslang jako podrecznikowa, gdyz stanowi ona oczy-
wisty element wiedzy przypisywanej znawcy'?2. Takiego udostepnienia nie stanowi
przedstawienie ogélnych danych o zasadach dziatania wynalazku, niewystarcza-
jacych do jego realizacji, badZ w szczegdlnosci upowszechnienie wiadomosci nie-
dotyczacych istoty rozwigzania (np. o podjeciu prac nad wynalazkiem albo o jego
dokonaniu). Wymienione informacje nie pozbawiajg wynalazku nowosci; udarem-
nia j3 jedynie takie ujawnienie, zgodnie z ktérym znawca odnosnej dziedziny tech-
niki jest w stanie zastosowa¢ wynalazek w dziatalnosci praktycznej i urzeczywist-
nic jego cel'®>. W kontekscie tzw. udostepnienia dostatecznego pionierska natura
nanotechnologii powoduje natomiast, ze przestanke nowosci wynalazku nanotech-
nologicznego jest wzglednie nietrudno urzeczywistni¢. Udzielenie wystarczajacych
dla znawcy informacji do stosowania wynalazku, ktére wyklucza jego nowos¢, jest
bowiem umiarkowanie prawdopodobne w relacji do tak skomplikowanej, wyszu-
kanej i innowacyjnej technologii.

Powdd podwazenia nowosci wynalazku moze stanowi¢ przeciwstawienie mu
jednego konkretnego rozwiazania nalezacego do stanu techniki i bedacego przed-
miotem jednego ujawnienia (jedna publikacja, wystapienie ustne badz przypadek
stosowania rozwigzania). Nowo$¢ wynalazku jest unicestwiona, jezeli zostanie mu
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przeciwstawione, nalezace do stanu techniki, jednoznaczne rozwigzanie o identycz-
nych cechach!®*. Nie wystarczy wykaza¢, ze istotne elementy wynalazku sg znane
kilku odrebnym rozwigzaniom przynaleznym do stanu techniki. W zwigzku z tym
dla skuteczno$ci zarzutu braku nowosci nie wystarczy podobienstwo pozniej zglo-
szonego rozwigzania do opatentowanego wynalazku z wcze$niejszym pierwszen-
stwem, szczegolnie w sytuacji, gdyby wykazano uzyskanie nieoczywistego efektu
wynalazku w zestawieniu z wczesniejszym stanem techniki. Nowos¢ rozwigzania
moze wiec by¢ zakwestionowana wylacznie za pomoca istniejgcego w stanie tech-
niki jasno i zupelnie zdefiniowanego rozwigzania identycznego z aktualnie zastrze-
ganym!'®. Brak nowosci wymaganej dla udzielenia patentu ma jednak miejsce row-
niez wtedy, gdy do znanego rozwigzania o charakterze technicznym wprowadza si¢
zmiany niemajace znaczenia dla jego istoty'°®. Dla uznania nowosci, a w zwiazku
z tym braku identycznosci dwdch rozwigzan, jest konieczne stwierdzenie istnienia
pomiedzy nimi réznicy kwalifikowanej (istotnej z punktu widzenia technicznego),
nie za$ jakiejkolwiek réznicy'?”. Rozwigzanie, ktore nie zawiera znaczacych zmian
wzgledem rozwiazan bedacych czescig stanu techniki, nie urzeczywistnia kryte-
rium nowosci.

W aspekcie daty, wedtug ktorej ocenia si¢ pierwszenstwo do uzyskania patentu,
nalezy stwierdzi¢, ze co do zasady ocene przeprowadza si¢ na podstawie daty zgto-
szenia wynalazku (tzw. pierwszenstwo zwykte) w UPRP. Jezeli dwie lub wiecej oséb
dokonuje zgloszenia wynalazku z réznymi datami pierwszenstwa, prawo do uzy-
skania patentu przystuguje osobie, ktéra pierwsza dopetnia zgloszenia'®. Zgodnie
z art. 13 ust. 1 pwp pierwszenstwo do uzyskania patentu oznacza sie, z uwzglednie-
niem art. 14 pwp i art. 15' pwp, wedtug daty zgloszenia wynalazku w UPRP. Na pod-
stawie art. 13 ust. 2 pwp zgloszenie uwaza si¢ za dokonane w dniu, w ktérym wply-
neto ono do UPRP z zachowaniem formy pisemnej, w tym takze za pomocg telefaksu
lub poczty elektronicznej.

Poza pierwszenstwem ze zgloszenia istniejg jeszcze dwa inne rodzaje pierwszen-
stwa (tzw. pierwszenstwo uprzednie) - konwencyjne (art. 14 pwp) oraz z wystawienia
(art. 15" ust. 1 pwp)'®. Zgodnie z art. 14 pwp pierwszenstwo do uzyskania patentu przy-
stuguje w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach okreslonych w umowach miedzy-
narodowych, wedlug daty pierwszego prawidlowego zgloszenia wynalazku we wska-
zanym panstwie, jezeli od tej daty zgloszenie w UPRP zostanie dokonane w okresie
12 miesiecy. Na podstawie za$ art. 15" ust. 1 pwp pierwszenistwo do uzyskania patentu
oznacza si¢, na zasadach okreslonych w umowach miedzynarodowych, wedtug daty
wystawienia wynalazku w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granica, na wystawie

104 M. du Vall, H. Zakowska-Henzler, op. cit., s. 443-444.

105 A, Zebrowska-Kucharczyk, M. Tagowska, op. cit., s. 59-60.
106 A, Nieweglowski, op. cit., s. 120.

107 A, Zebrowska—Kucharczyk, M. Tagowska, op. cit., s. 60.
108§ Kepinski, op. cit., s. 107.

109 1hidem.
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miedzynarodowej oficjalnej badz oficjalnie uznanej, jezeli zgloszenie w UPRP tego

wynalazku zostanie dokonane w okresie 6 miesiecy od tej daty. Zgtaszajacy, ktéry

zamierza skorzystac z pierwszenstwa uprzedniego, powinien w zgloszeniu przedsta-
wi¢ dowdd pierwszenstwal''.

Wedlug art. 18 pwp jezeli zgloszenia wynalazku dokonaty niezaleznie od siebie
co najmniej dwie osoby, ktdre korzystajg z pierwszenstwa oznaczonego ta samga data,
prawo do uzyskania patentu przystuguje kazdej z nich. Po pozytywnym badaniu
oraz decyzji UPRP mogg one uzyska¢ niezalezng od siebie ochrone!!'.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 i 3 pwp na stan techniki skladaja si¢ dwa elementy:

e wiedza techniczna, rozumiana jako ogoé! informacji technicznych przekazanych
do wiadomosci powszechnej (powszechnie dostepnych) przed datg, wedtug kto-
rej ocenia si¢ pierwszenstwo do uzyskania patentu na dane zgloszenie;

e tre$¢ niektorych zgloszen patentowych nieprzekazanych do wiadomosci publicz-
nej (zgloszenia podane do wiadomosci powszechnej zaliczajg si¢ do stanu wiedzy
technicznej), a $cislej — nieujawnione informacje, zawarte w zgloszeniach wyna-
lazkéw lub wzoréw uzytkowych, ktore korzystaja z tzw. wezesniejszego pierwszen-
stwa (np. z pierwszenstwa konwencyjnego), pod warunkiem ze zostang nastepnie
ogloszone w sposob okreslony w ustawie!'2.

Wedlug art. 25 ust. 2 pwp przez stan techniki rozumie si¢ wiec wszystko to,
co przed data, wedlug ktorej oznacza si¢ pierwszenstwo do uzyskania patentu, zostalo
powszechnie udostepnione w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie,
wystawienie albo ujawnienie w inny sposob. Na podstawie art. 25 ust. 3 pwp za sta-
nowiace cze$¢ stanu techniki uwaza si¢ rowniez informacje zawarte w zgloszeniach
wynalazkow badz wzoréow uzytkowych, korzystajacych z wezesniejszego pierwszen-
stwa, nieudostepnione do wiadomosci powszechnej, pod warunkiem ich ogloszenia
w sposéob okreslony w ustawie.

Tak zwany rozszerzony stan techniki dotyczy w zwiagzku z tym informacji znaj-
dujacych si¢ w zgloszeniach wynalazkéw lub wzoréw uzytkowych (na mocy art. 25
ust. 3 pwp). Za stan techniki, obejmujacy z zalozenia informacje publicznie ujaw-
nione, prawodawca nakazuje uznawac takze informacje niepodane do wiadomosci
powszechnej. Wchodzg one w sklad stanu techniki jedynie przy zalozeniu, ze zostang
ogloszone w sposob okreslony w ustawie; ogloszenia o zgloszeniu wynalazkow
i wzoréw uzytkowych sa publikowane w Biuletynie UPRP!. Rozszerzenie zawarte
w art. 25 ust. 3 pwp odnosi si¢ wytacznie do zgloszen krajowych, poniewaz tylko one

10 Thidem.
11 J. Szczotka, Przepisy wspélne [w:] T. Demendecki, A. Nieweglowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec,
op. cit., s. 87.

12 A Szewc, G. Jyz, op. cit., s. 66.
113 A, Nieweglowski, op. cit., s. 117.
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moga zosta¢ opublikowane ,w sposob okreslony w ustawie” (pod tym pojeciem nalezy
rozumie¢ publikacje zgodnie z ustawa pwp). Informacje znajdujace si¢ w zgtoszeniach
zagranicznych pozostaja bez znaczenia'.

Artykul 25 ust. 4 pwp pozwala na uzyskanie ochrony dla znanych substancji
w przypadku, gdy ich zastosowanie jest nowe. Zakres ochrony jest ograniczony, chro-
nione jest wylacznie uzycie produktéw do tego nowego zastosowania, korzystanie
za$ z wytwordéw w innym celu jest wolne!'*. Zgodnie z przywolywanym artykulem
nie wylgcza si¢ wiec mozliwosci udzielenia patentu na wynalazek dotyczacy substan-
cji lub mieszanin stanowiacych cze$¢ stanu techniki do zastosowania badz zasto-
sowania w $ciéle okreslony sposob w procedurach leczenia ludzi i zwierzat meto-
dami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposobach diagnostyki stosowanych
na ludziach albo zwierzetach, pod warunkiem ze takie zastosowanie nie stanowi cze-
$ci stanu techniki.

Wedlug art. 25 ust. 5 pwp patent na wynalazek moze zosta¢ udzielony, jezeli jego
ujawnienie nastgpito nie wczesniej niz sze$¢ miesiecy przed dniem dokonania zglo-
szenia wynalazku i bylo spowodowane oczywistym naduzyciem w stosunku do zgla-
szajacego lub jego poprzednika prawnego. Prawodawca we wspomnianym artykule
ustanawia tzw. okres prolongaty, ulgi w nowosci. W celu stwierdzenia oczywistego
naduzycia musi istnie¢ ze strony osoby badz podmiotu, ktéry dokonal wczesniej-
szego ujawnienia wynalazku, ewidentna che¢ wyrzadzenia szkody albo ewidentna
lub dorozumiana wiedza o tym, ze takie wcze$niejsze ujawnienie wyrzadzi badz bedzie
moglo wyrzadzi¢ szkode. Oczywiste naduzycie nastepuje jedynie w takim przypadku,
gdy podmiot ujawniajacy zdaje sobie sprawe z konsekwencji ujawnienia, w tym zwtasz-
cza ze szkody rynkowej, jaka moze wywota¢ brak wylacznosci na odnosne rozwigza-
nie przyznane stronie uprawnionej do wynalazku''s.

W kontekscie nowosci wynalazku nanotechnologicznego stwierdza sig, ze w skali
nano wystepowanie nowych wlasciwosci jest zwigzane z wymiarami materiatu; wtas-
ciwosci te moga by¢ zaobserwowane tylko wtedy, gdy wymiary materialu sg ponizej
pewnego progu lub mieszczg si¢ w ograniczonym zakresie nanoskali. Nowych wtas-
ciwosci takich materialéw nie mozna przewidzie¢, badajac ich odpowiedniki w skali
makro!”. W odniesieniu do nanotechnologii nalezy zidentyfikowa¢ przynajmniej
jedng wyrazna roznice we wlasciwosciach fizycznych pomiedzy dwoma produktamits.

Niektore wynalazki nanotechnologiczne obejmuja formuly zwigzkéw chemicz-
nych, struktur i materialéw w nanoskali, ktére zostaly uprzednio juz ujawnione'”.
Nanotechnologia moze by¢ postrzegana jako ,,dobér” wielkosci materiatéw w celu

114 p Kostanski, op. cit., s. 209.
115 1bidem, s. 217.

116 M. Rutkowska-Sowa, Prawo patentowe [w:] J. Sieniczylo-Chlabicz (red.), Prawo wilasnosci intelektu-
alnej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018, s. 574.

U7 g R, Lauren, op. cit., s. 59.
18 p Ganguli, S. Jabade, op. cit., s. 28.
119 Thidem.
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osiggniecia nieznanych wczesniej wlasciwosci. Oznacza to, ze wynalazcy ,,dobierajg”
okreslone niewielkie rozmiary, aby uzyskac te specjalne wlasciwosci'?’. W pewnych

okolicznosciach wynalazek moze by¢ nowy, mimo ze stanowi szczegélng odmiane

srodka technicznego, ktory juz wystepuje w stanie techniki. Jezeli rozwigzanie znane

ze stanu techniki zaklada zastosowanie §rodka okreslonego w szerokich granicach

(tj. w sposob ogoélny), wynalazek przewidujacy uzycie szczegoélnej postaci tego srodka

moze by¢ uznany za nowy, tzw. wynalazek selektywny. Moze on zosta¢ opatento-
wany, jesli zostanie dowiedziony szczegolny, nieoczekiwany efekt techniczny takiego

zastosowania; rozstrzygajacy dla nowosci jest w tym przypadku ten niespodziewany
efekt'?!. Dla uznania nowosci wynalazku selektywnego jest potrzebne unaocznienie,
ze wybrany zakres wykazuje si¢ przynajmniej jedng wlasciwoscia znacznie si¢ roz-
nigcg od wlasciwosci calego zakresu'?2.

W przypadku wynalazkéw w skali makro wymiary materiatu zwykle nie sa bardzo
szczegdtowo okreslone w publikacjach patentowych. Prowadzi to do sytuacji, w kto-
rej pozniejszy wynalazek w nanoskali miesci sie w podanych wcze$niej wymiarach
makroskali'?’. Wynalazki nanotechnologiczne moga zosta¢ objete kategorig wynalaz-
kéw selektywnych i tym samym urzeczywistnia¢ czynnik nowosci, pod okreslonymi
jednak warunkami. Do wynalazkéw selektywnych, czyli tych z wyboru, odnoszg si¢
szczegolne zasady, ktérych sednem jest mozliwos¢ doboru (podstawienia) cech tech-
nicznych z zakresu cech zastrzezonych. Odnoszac sie do tego rodzaju wynalazkow,
nalezy przyjac, ze selekcja podzakreséw wartosci liczbowych z szerszego przedzialu
moze by¢ uznana za nows, gdy facznie s3 spelnione nastepujace warunki:

e wyselekcjonowany z przedziatu podzakres jest waski w zestawieniu z zakresem
znanym ze stanu techniki;

e wyselekcjonowany podzakres w wystarczajacym stopniu odbiega od korzystnych
przykladéw znanego zakresu (tzn. jest odlegly od przykladéw przedstawionych

w stanie techniki i od punktéw koncowych znanego zakresu);

e wybrany zakres nie jest dowolnie wybranym podzakresem ze stanu techniki,
lecz dostarcza nieoczekiwanego efektu w poréwnaniu z przedzialem znanym
ze stanu techniki'?*.

Zgodnie z definicjg nanomateriatu (pkt 2 zalecenia 2011/696/UE) wynalazki
nanotechnologiczne dotycza materialéw, w ktérych przynajmniej 50% lub wie-
cej czastek w liczbowym rozkladzie ich wielkosci ma jeden badz wigcej wymiardw
zewnetrznych w zakresie 1-100 nm. Jest to wiec podzakres wymiaréw ograniczony

120 M. Spadaro, How to Identify Patent Infringements in the Nanotechnology Sector [w:] W. Helwegen,
L. Escoffier (red.), op. cit., s. 155.

121 A, Nieweglowski, op. cit., s. 120.

122 p Kostanski, op. cit., s. 216.

123 g R, Lauren, op. cit., s. 57.
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i wyodrebniony wzgledem substancji konwencjonalnych. Wiasnie w tym przedziale,
nie za$ w wiekszej skali, materialy zazwyczaj odznaczajg si¢ swoistymi cechami, ktore
pozwalaja na ich pionierskie zastosowania. Wykorzystanie tych nowatorskich cech
nanomateriatéw jest celem, dla ktdérego sa one wytwarzane.

W aspekcie wynalazkéw selektywnych, ogélnie rzecz biorac, nawet najmniej-
sze pokrywanie sie¢ neguje nowatorstwo, lecz do wynalazkéw w nanoskali swobod-
nie stosuje si¢ wyjatki. Pokrywanie si¢ musi by¢ waskie wzgledem szerszego zakresu
stanu techniki i wystarczajaco odlegte od szerszego zakresu, a takze powinno wska-
zywac¢ na istnienie wynalazku'?. Znaczenie stéw ,waski” i ,wystarczajaco odlegty”
powinno by¢ ustalane indywidualnie dla kazdego przypadku. Ogélnie mozna powie-
dzie¢, ze wynalazki nanotechnologiczne odnosza si¢ do bardzo waskiego zakresu
wymiaréw (od 1 do 100 nm) w poréwnaniu z produktami i materialami w skali
makro, ktére zwykle mierzy si¢ w mikro- lub milimetrach. Nanoskala jest rowniez
dos¢ odlegta od makroskali; dlatego spelnienie pierwszego i drugiego kryterium
zwykle nie jest trudne'?s. Jesli chodzi o trzecie kryterium, wnioskodawca winien by¢
przygotowany do wykazania, ze dobdr jest celowy, a nie arbitralny'?”. Wybrany pod-
zakres nie powinien wiec by¢ tylko kolejnym przyktadem efektéw znanego, szer-
szego zakresu, ale takze stanowic¢ kolejny wynalazek!?s. W szczegélnosci specjalne
efekty powinny wystepowa¢ w calym wybranym podzakresie nanoskali oraz nigdzie
indziej'?. Wyjatki dotychczas czyniono w przypadkach, gdy wynalazki w nanoskali
wykazywaly wlasciwosci w pewnym stopniu nieoczekiwane lub odmienne od tych,
ktére wystepowaly w stanie techniki dla wigkszej skali'**. W wybranym podzakre-
sie powinno wystepowaé wyrazne wzmocnienie badz poprawa poszczegolnych wias-
ciwosci, ktérych nie mozna uzyska¢ poprzez dobér wymiaréw w jakikolwiek inny
sposob. Dane te winny by¢ przedstawione w zgloszeniu patentowym w sposéb, ktory
podkresla korelacje pomiedzy wybranymi wymiarami a efektami technicznymi??'.
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Poziom wynalazczy
- wyznacznik zdolnoS$ci patentowej

Artykul 26 ust. 1 pwp rozstrzyga, ze wynalazek ma poziom wynalazczy, jezeli w sposéb
oczywisty dla znawcy nie wynika on ze stanu techniki. Nanotechnologia jest nauka
interdyscyplinarng, poniewaz zespala rownoczesnie rézne obszary badawcze, jej za$
nowatorskie zastosowania sg wykorzystywane w réznorakich branzach. W zwigzku
z tym przez sformulowanie ,,znawca” nalezy rozumiec¢ zespé! specjalistow posia-
dajacych wiedzg z wielorakich obszaréw badawczych, ktére taczy nanotechnologia.
Jednoczesnie wskazane jest traktowanie zespotu specjalistow jako dysponujacych
wylacznie rutynowa wiedza w danym obszarze badawczym tak, aby czynnik poziomu
wynalazczego (nieoczywistosci) wynalazku dla specjalisty nie byt nadmierny, stano-
wigc bariere w udzielaniu patentéw w sferze nanotechnologii. W relacji do poziomu
wynalazczego wynalazkéw w obszarze nanotechnologii ich nieoczywistos¢ wzgle-
dem znawcy wynika z okolicznosci, iz jest to technologia odnoszaca si¢ do materii
w zakresie wielkosci czastek od 1 nm do 100 nm, ktéra ma na celu poznanie i zyska-
nie kontroli nad innowacyjnymi cechami materiatéw o bardzo niewielkich rozmia-
rach. Cechy te stuzg przysparzaniu korzysci spoteczenstwu.

Podwaling ustalen dotyczacych zgodnosci wynalazku z przestanka poziomu wyna-
lazczego s trzy elementy: okreslenie stanu techniki, modelu znawcy i zbadanie nie-
oczywistosci (poziomu wynalazczego) wynalazku!*2.

W kontekscie oceny poziomu wynalazczego bierze si¢ pod uwage tzw. podsta-
wowy stan techniki. Oznacza on informacje udostepnione do wiadomosci powszech-
nej przed datg pierwszenstwa do uzyskania patentu'*. Celem oceny poziomu wyna-
lazczego za stan techniki uznaje si¢ wiec wyltacznie informacje podane do wiadomosci
publicznej do dnia dokonania zgloszenia wynalazku. W zwigzku z tym nie uwzgled-
nia si¢ tzw. rozszerzonego stanu techniki, okreslonego w art. 25 ust. 3 pwp'**. Na pod-
stawie art. 26 ust. 2 pwp przy ocenie poziomu wynalazczego nie bierze si¢ pod
uwage zgloszen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 3 pwp. W aspekcie oceny nieoczy-
wistosci do stanu techniki nie zalicza si¢ zadnych zgloszen patentowych; oznacza
to ewentualno$¢ uzyskania w szczegélnym przypadku patentu na wynalazek, ktory

132 M. du Vall, H. Zakowska-Henzler, op. cit., s. 453.
133 A, Niewegtowski, op. cit., s. 125.
134 A, Zebrowska-Kucharczyk, M. Tagowska, op. cit., s. 65-66.
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w relacji do wynalazku wczes$niejszego (zawartego w nieogloszonym jeszcze zgloszeniu
patentowym) obiektywnie nie cechuje sie poziomem wynalazczym. Stwarza to specy-
ficzne utatwienie dla 0s6b prowadzacych szeroko zakrojone prace nad ulepszaniem
rozwigzania, ktérego kolejne etapy moga by¢ w ten sposéb sukcesywnie zglaszane
do ochrony, bez grozby zanegowania ich zdolno$ci patentowe;j'*. Reguly wyznacza-
nia zawartosci stanu techniki, oprécz réznicy wynikajacej z pominiecia informacji
znajdujacych si¢ w zgloszeniach patentowych, istotnie nie r6znia sie od obowiazuja-
cych przy ocenie nowosci. Odrebny jest natomiast sposob wykorzystania tych infor-
macji jako podstawy dla oceny poziomu wynalazczego, gdyz poréwnuje si¢ wyna-
lazek z calo$cig wiedzy zawartej w stanie techniki, traktowang jako suma wiedzy
technologicznej, nie za§ wylacznie z jednym konkretnie przeciwstawianym mu roz-
wigzaniem. Nalezy uwzgledni¢ dziedzine badz dziedziny sasiednie, do ktdrej zali-
cza si¢ wynalazek, oraz takie, w ktoérych pojawiajg sie problemy zblizone do rozwia-
zanych za pomocg badanego wynalazku'*¢. Przy ocenie nowos$ci poréwnuje si¢ wiec
zgtaszany wynalazek z konkretnym rozwigzaniem technicznym, a badanie poziomu
wynalazczego rozwigzania technicznego traktuje sie calosciowo (jako suma wiedzy
technicznej)'?”. Podobnie jak w odniesieniu do okreslania stanu techniki przy oce-
nie nowosci, w kontek$cie oceny poziomu wynalazczego w obszarze nanotechno-
logii ustalenie stanu techniki obejmuje zbiér wiadomosci, ktore dotycza wielora-
kich i réznorodnych branz, a takze zawieraja czesto zmieniajgce si¢ dane. Wynika
to z wielokierunkowej natury nanotechnologii i intensywnego postepu w jej sferze.
Poza sprecyzowaniem stanu techniki istotne, w aspekcie poziomu wynalazczego, jest
scharakteryzowanie paradygmatu znawcy.

Kolejny sktadnik oddziatujacy na poziom wynalazczy odnosi si¢ wiec do wzorca
znawcy. Za znawce, bedacego miernikiem poziomu wynalazczego, uznaje si¢ prze-
cietnego fachowca w danej dziedzinie techniki'*, nie za§ wybitnego specjaliste
o nadzwyczajnych umiejetnosciach oraz zasobie wiedzy'**. Nieoczywisty jest wyna-
lazek, ktory nie jest rezultatem przecig¢tnej wiedzy wlasciwej dla znawcy danej dzie-
dziny techniki'®’. Pojecie znawcy obejmuje osobe, ktéra w dziedzinie odnoszacej sie
do wynalazku dysponuje co najmniej takimi wiedzg i umiejetnosciami, jakie nalezg
do rezerwuaru wiedzy ogélnie i powszechnie przyjetej, akceptowanej przed datg pierw-
szenstwa wynalazku¥!. W zwigzku z tym jako znawce traktuje sie fachowca posia-
dajacego przecietng wiedze z danej dziedziny techniki, ktéry w obiektywny sposob,
bez nadmiernego wysitku umystowego, jest w stanie poréwnac okreslone rozwigzania

135 4, Szewc, G. Jyz, op. cit., s. 72.

136 M. du Vall, H. Zakowska-Henzler, op. cit., s. 453.
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32



i wyprowadzi¢ z tego poréwnania odpowiednie wnioski'#2. Z uwagi na fakt, iz jako
podstawe dla oceny poziomu wynalazczego nalezy traktowac¢ osobe, ktéra ma jedynie
cze$¢ wiedzy wlasciwej dla znawcy, obniza to wymogi wzgledem poziomu wynalaz-
czego. Przecigtnego fachowca moze bowiem teoretycznie zaskoczy¢ cos, co dla znawcy,
dysponujacego wickszg wiedzg techniczng, byloby oczywiste!*.

W relacji do wynalazkéw o charakterze interdyscyplinarnym punktem odnie-
sienia nie jest pojedynczy znawca, a zesp6! badawczy, utworzony ze wspolpracuja-
cych ze sobg znawcow z réznych dziedzin, czyli znawca kolektywny. Nalezy zalozy¢,
ze prezentuje on wiedze i umiejetnosci stanowigce sume waloréw jego hipotetycz-
nych czlonkéw. Trzeba natomiast wylaczy¢ mozliwos¢ przypisywania znawcy zbio-
rowemu wiedzy i umiejetnosci szczegélnych wynikajacych z zespolenia réznych spe-
cjalno$ci'*. Z kwestia zakresu pojecia znawcy jest zwigzane zjawisko powstawania
waskich specjalizacji technicznych, stanowigce nastepstwo postepu technologicznego.
Poziom wiedzy fachowca, ktéry zajmuje si¢ okreslona waska specjalnoscia, moze by¢
bez watpienia bardzo wysoki, poniewaz zostata ona wyodrebniona z wigkszej calosci,
na temat ktdrej osoby niespecjalizujace sie majg nieco ogdlniejsza wiedze. W sytua-
cji gdy znawcy wyznacza si¢ bardzo rygorystyczne wymagania odnosnie do poziomu
przecietnej wiedzy, ktora powinien dysponowac, zaostrzeniu ulegajg kryteria zdol-
nosci patentowej'*>. Na kryterium poziomu wynalazczego, oprocz wzorca znawcy,
oddzialuje nieoczywistos¢ wynalazku.

W aspekcie poziomu wynalazczego stwierdza sie, Ze wyraza on doniostos¢ inno-
wacyjna, nieoczywisto$¢ zgloszonego rozwigzania'#®. Poziom wynalazczy ma wyna-
lazek, o ktéorym mozna powiedzie¢, ze jest odejsciem od pewnych tradycyjnych
standardow i schematow skladajacych sie na stan techniki. Realizacja tej przestanki
nastepuje wowczas, gdy efekt uzyskiwany za pomoca wynalazku rézni si¢ od sumy
rezultatow, ktére wystepuja w ogélnym zasobie wynalazkéw tworzacych stan tech-
niki'¥. Rozwigzania, ktére w sposob nietwdrczy wynikaja ze stanu techniki badz ktére
Znawcy ,same si¢ nasuwaja’, powinno sie traktowac jako oczywiste. W przypadku
gdy rozwiazanie znajduje si¢ w zasiegu znawcy danej dziedziny (przy zalozeniu, ze zna
on ja calg), brak jest poziomu wynalazczego'*®. Nieoczywiste jest wigc takie rozwigza-
nie, na ktore nie ukierunkowujg znawcy informacje mieszczace si¢ w stanie techniki.
W kontekscie oceny nieoczywistosci wynalazku rozstrzygajace jest to, czy znawca sto-
jacy przed problemem technicznym i wnioskujacy na podstawie stanu techniki mog-
by uzyska¢ skutki osiaggane przez wynalazek za pomocg modyfikacji albo adaptacji
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najblizszego stanu techniki*’. Kluczowym elementem z perspektywy oceny poziomu
wynalazczego jest w zwigzku z tym analiza, czy informacje zawarte w dokumencie
uznanym za najblizszy stan techniki sklonityby specjaliste do podjecia jakichkolwiek
prac nad jego modyfikacja badz adaptacja rozwiazania znanego z najblizszego stanu
techniki, ktére prowadzilyby do uzyskania rozwigzania tozsamego z tym wedlug
wynalazku. Gdy istniejacy wynalazek nie sklania specjalisty do jego udoskonale-
nia, stanowi to argument przemawiajacy za tym, ze zglaszane do UPRP rozwigza-
nie nie jest oczywiste, a wobec tego ma poziom wynalazczy'®. Nie istnieje wymog,
aby bylo to rozwigzanie szczegolnie uzyteczne lub wartosciowe pod katem gospo-
darczym. Przedstawione pojmowanie poziomu wynalazczego powoduje, ze istnieje
pewna gama rozwigzan, ktére go posiadaja; czes¢ z nich stanowi wyrdzniajace sie
dokonania techniczne, ale cz¢s$¢ jedynie przetamanie pewnej rutyny, standardu ist-
niejacego w granicach danej dziedziny techniki. Poziom wynalazczy jest w zwigzku
z tym stopniowalny; nie kazdy patentowalny wynalazek ma jednakowy poziom. Jest
to réznica w zestawieniu z nowoscig, ktérg wynalazek ma badz nie®'.

Obiektywny problem techniczny, do ktérego rozwigzania jest przeznaczony wyna-
lazek, stanowi problem ustalony na podstawie fizycznych, chemicznych itp. efektow
wywolanych bezposrednio przez techniczne cechy wynalazku. Zalozeniem jego iden-
tyfikacji jest zestawienie cech wynalazku z cechami rozwigzan zawartych w stanie
techniki'®?. Szczegdlnie znaczace jest, azeby sformutowanie problemu technicznego
nastgpilo za pomoca okreslenia problemu zadanego (rozwigzywanego) réznicg roz-
wigzan, nie za$§ poprzez samo zestawienie rozwigzan i ustalenie réznigcych je cech
lub przez okreslenie problemdw rozstrzyganych przez cate rozwigzanie jako takie!.
Obiektywny problem techniczny moze by¢ alternatywa dla znanego juz urzadze-
nia badz procesu wywolujacego analogiczny albo zblizony efekt. Nie jest w zwigzku
z tym konieczne, zeby jego sednem bylo zwigkszenie waloréw technicznych lub eko-
nomicznych rozwigzania w relacji do istniejacych w stanie techniki'>*. Problem tech-
niczny nie zawsze musi by¢ kojarzony z ulepszeniem technicznym; niekiedy moze
on stanowic¢ opracowanie rozwigzania alternatywnego w poréwnaniu ze znanym
ze stanu techniki, ktére byloby np. mniej kosztowne!*. Oceniajac nieoczywisto$cé
wynalazku, powinno si¢ traktowac go jako catos¢; w zwigzku z tym zarzut oczywi-
sto$ci moze by¢ podnoszony odnosnie do calego rozwigzania, nie za$ do jego poszcze-
gblnych elementéw. W sytuacji gdy zastrzezenie patentowe zawiera kombinacje cech,
wynalazek moze by¢ uznany za nieoczywisty nawet, jezeli kazda z tych cech, brana
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pod uwage odrebnie, jest znana i oczywista!®. Stanowi to nastepstwo okolicznosci,
ze polaczenie znanych urzadzen badz sposobéw postepowania rowniez moze wymagac
wkladu twdrczego'. Na istnienie poziomu tworczosci wskazuje m.in. to, ze wynala-
zek prowadzi do osiggniecia rezultatu réznego lub korzystniejszego od sumy rezulta-
tow, jakie mozna byloby uzyska¢ w efekcie oddzielnego zastosowania poszczegdlnych
elementow!ss. W kontekscie rzeczywistego problemu technicznego, ktérego rozwia-
zaniu stluzy wynalazek, nalezy postrzega¢ wynalazek jako ogét powiazanych ze soba
czesci badz szczegotow traktowanych tacznie. To bowiem ten ogét moze rozstrzygaé

o oryginalnej zmianie w zestawieniu ze stanem techniki.

Na nieoczywisto$¢ wynalazku moze wskazywac zaistnienie przynajmniej jednej

z ponizszych okoliczno$ci:

e rezultat uzyskany za pomoca wynalazku jest zaskakujacy dla znawcy w danej
dziedzinie techniki, m.in. ze wzgledu na szczegélny efekt zastosowanych $rod-
koéw technicznych;

o dlugotrwalos¢ i bezskutecznos¢ wezesniejszych prob rozwigzania problemu
technicznego, ktory jest rozwigzany za posrednictwem wynalazku, badz préb
zaspokojenia dawno u$wiadomionej potrzeby spolecznej, ktéra wynalazek zaspo-
kaja;

e przelamanie istniejacych jak dotad uprzedzen (przesadéw) technicznych — domi-
nujacych przeswiadczen o tym, co jest mozliwe, a co nie'®.

Odnoénie do wzorca znawcy w obszarze nanotechnologii stwierdza sie, ze jest
ona wyjatkowym obszarem w tym sensie, Ze wynalazki czgsto obejmujg elementy
z kilku réznych dziedzin techniki, takich jak chemia, fizyka, medycyna i biologia'®.
Interdyscyplinarny charakter nanotechnologii ma wplyw na definicje specjalisty
w jej dziedzinie, ktéremu nalezy przypisa¢ zdolnosci z wielu dyscyplin'®'. Dlatego
trzeba uznad, ze pojecie znawcy w tym przypadku oznacza grupe specjalistow, z kto-
rych kazdy ma typowe umiejetnosci i wiedze w swojej dziedzinie'®2.

W aspekcie nieoczywistosci wynalazku w sferze nanotechnologii uwaza sie,
ze zastrzezenia patentowe, ktdre jedynie podkreslaja réznice w wielkosci w poréw-
naniu ze stanem techniki, moga by¢ odrzucone z powodu braku poziomu wyna-
lazczego. Jesli wynalazek moze by¢ uzyskany jedynie poprzez prosta ekstrapolacje
z obecnego stanu techniki, wowczas moze mu brakowac poziomu wynalazczego.
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Dlatego tez wnioskodawca powinien by¢ przygotowany do wykazania, Zze miniatu-
ryzacja znanych urzadzen i proceséw do nanoskali nie jest oczywista dla znawcy's:.
Mozna uznaé, ze zmiana skali znanych rozwigzan nie jest oczywista, gdy mozna
uargumentowacd, iz w nanoskali dominujg pewne zjawiska fizyczne, ktére w wiek-
szej skali sg nieistotne!®*. Jezeli istota wynalazku polega na rozwigzaniu problemow
wynikajacych z matych rozmiaréw, zastrzezenia patentowe nalezy sformutowac
w taki sposob, aby byly ukierunkowane na rozwigzanie konkretnego problemu!ss.
W przypadku nanotechnologii wynalazki oparte na miniaturyzacji powinny zawsze
wykazywa¢ poprawe efektu technicznego wynikajaca z rozmiaréw. Technologie uwaza
sie za nieoczywista, jezeli daje ona nowe i nieoczekiwane wyniki lub spetnia wczes-
niej niepoznane funkeje, ktére umozliwiaja rozwigzanie problemu technicznego zwig-
zanego z wczesniejszym stanem techniki. Poniewaz praktycznie wszystkie techno-
logie w nanoskali wykazuja te cechy, za majace zdolno$¢ patentowa uznaje sie tylko
te wyniki, ktére nie moga powsta¢ w rezultacie ekstrapolacji przez znawce pracuja-
cego nad mniejszymi strukturami'ss. Efekt techniczny i wlasciwo$ci opatentowanej
nanotechnologii muszg by¢ jasno wyjasnione i przedstawione w zgloszeniu wyna-
lazku. Jest to konieczne, aby obali¢ ewentualny zarzut, ze wynalazek nanotechno-
logiczny jest ,tylko” miniaturyzacja, ktéra jako taka nie podlega opatentowaniu!®”.
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Przemystowa stosowalnos$¢
jako kryterium zdolnosci patentowej

Na podstawie art. 27 pwp wynalazek jest uwazany za nadajacy si¢ do przemystowego
stosowania, jezeli wedlug niego moze by¢ uzyskiwany wytwor lub wykorzystywany
sposdb, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek dzialalnosci przemystowej, nie
wykluczajac rolnictwa. Istotna w kontekscie stosowalnosci wynalazku nanotechno-
logicznego jest mozliwos¢ jego wielorazowego stosowania, czyli regularna powta-
rzalno$¢. Ponadto znaczgca jest zupelnos¢ rozwigzania, a wigc kompletne zglosze-
nie wynalazku, obejmujace calos¢ jego skladnikow. Takie zgloszenie, w ramach opisu
wynalazku, powinno przedstawiac jego sens i zalozenie tak przystepnie i precyzyj-
nie, azeby specjalista mogl go opracowa¢, doprowadzi¢ do skutku. W obszarze nano-
technologii, pomimo jej wielorakich pionierskich zastosowan, z uwagi na poczatkowe
stadium rozpowszechniania si¢ tej technologii istnieja watpliwosci dotyczace kwestii
technicznych (w relacji do charakterystyki nanomaterialéw - ich specyficznych cech)
oraz wymog sukcesywnego polepszania jej podwalin naukowych. Nalezy uwzgled-
ni¢ takze niewiadome zwiazane z przystosowaniem nanomateriatéw do swoistych
warunkow wystepujacych w réznorakich branzach, w ktdrych sg one wykorzystywane.
Zaréwno wymaganie mozliwosci wielokrotnego stosowania, jak i zupetnosci wyna-
lazku nanotechnologicznego sg nielatwe do urzeczywistnienia ze wzgledu na przed-
stawione watpliwosci natury naukowej w sferze nanotechnologii.

Zglaszajacy jest zobowigzany unaoczni¢ w dacie zgloszenia, ze rozwigzanie o cha-
rakterze technicznym zgloszone do ochrony znajduje zastosowanie w jakiejkolwiek
dzialalnosci przemystowej, nie wykluczajac rolnictwa'®®. Przemystowy charakter moze
mie¢ zastosowanie wynalazku w kazdym sektorze gospodarki, niezaleznie od tego,
czy na podstawie klasyfikacji prowadzonej na inne potrzeby (np. statystyki) jest ona
zaliczana do przemystu. Dzialalno$¢ przemystowa jest zréwnywana, w zwigzku z inter-
pretacja tego kryterium, z dzialalnoscig o charakterze technicznym!®.

Rozwigzanie moze si¢ nadawac¢ do stosowania, jezeli jest zupelne, czyli umozli-
wia osiagniecie efektu bez potrzeby wykonywania rozwigzan dodatkowych, przekra-
czajacych zwyczajne zabiegi adaptacyjne'”°. Pomysl nie nadaje si¢ do przemystowego

168 A Zebrowska—Kucharczyk, M. Tagowska, op. cit., s. 72.
169 M. du Vall, H. Zakowska-Henzler, op. cit., s. 462.
170 A, Zebrowska-Kucharczyk, M. Tagowska, op. cit., s. 72.

37



stosowania w sytuacji, gdy nie jest w ogéle mozliwe uzyskanie danego efektu badz
gdy nie istniejg racjonalne przestanki uzasadniajace ewentualng mozno$¢ uzyskania

takiego efektu w kontekscie istoty rozwigzania i zwyklego doswiadczenia, a zglaszajacy
nie wskazal, przynajmniej posrednio, na taka mozliwo$¢'”!. W zwigzku z tym nie jest
realne uzyskanie patentu wylacznie dla samej koncepcji rozwigzania, gdy zamierzo-
nego celu nie mozna osiaggna¢ bez dodatkowej inwencji tworczej, czyli bez okreslenia

srodkow technicznych do jego realizacji'’2. Wynalazek powinien zawiera¢, zgloszenie

za$ ujawnia¢ wszystkie srodki techniczne nieodzowne dla jego zastosowania, tzn. reali-
zacji idei technicznej lezacej u jego podstaw (sprawnos¢ techniczna). Nalezy wiec okres-
li¢ wszelkie $rodki, ktore powinno si¢ zastosowacé w celu osiggniecia zamierzonego

rezultatu, a nie jedynie koncepcje odnosnego rozwigzania!”>. W ramach postepowania

patentowego przydatnos¢ wynalazku dla przemystowej stosowalnosci jest oceniana

na podstawie informacji zawartych w zgloszeniu. Wynalazek powinien by¢ bowiem

ujawniony w sposob wystarczajgco jasny i wyczerpujacy, aby znawca z danej dziedziny
mogl go urzeczywistni¢. W sytuacji gdy ujawnienie nie spetnia wymienionych

wymogdéw, wynalazek nie jest odpowiedni do przemystowego stosowania'”. Jezeli,
opierajac si¢ na informacjach zawartych w zgloszeniu oraz na swojej fachowej wie-
dzy i ogdlnie znanych prawach przyrodniczych badz technicznych, fachowiec z danej

dziedziny techniki jest w stanie zastosowa¢ wynalazku, mozna uzna¢, ze rozwigza-
nie jest zupelne i w tej sferze nalezycie ujawnione. Wynalazek winien wigc by¢ moz-
liwy do zrealizowania dla specjalisty bez dodatkowego wkiadu twdrczego, azeby
mozna bylo uzna¢ go za dostatecznie ujawniony. Nie jest to mozliwe, jezeli specjali-
sta w pierwszej kolejno$ci musi dokonac pracochtonnych oraz nie wiadomo, w ktéra
strone sprofilowanych badan'”>. Nieudokumentowanie albo niewystarczajace udoku-
mentowanie zastosowania przemyslowego wynalazku w dacie jego zgloszenia roz-
strzyga o braku spelnienia kryterium jego przemyslowej stosowalnosci. Celem uzna-
nia zupelnosci ujawnienia wynalazku, potwierdzajacego przemystowa stosowalnos¢,
dostateczne jest zaprezentowanie jakiegokolwiek przykladu jego praktycznej reali-
zacji i zastosowania'”®. Oprocz zupelnosci wynalazku istotny jest rowniez jego staty
charakter w kontekscie wykorzystywania.

Sedno przemyslowej stosowalnosci polega na udzielaniu patentéw na takie roz-
wigzania techniczne, ktére nadaja si¢ do wielorazowego stosowania. Efekt uzy-
skiwany za pomoca wynalazku powinien by¢ nie tylko wielokrotny, lecz takze
w kazdym przypadku jednakowy'””. Charakter przemyslowy wynalazku oznacza
mozliwos¢ praktycznego zastosowania po wielekro¢, przy uzyskaniu powtarzalnych
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efektow. Powtarzalnos$¢ efektu oznacza wigc osiggniecie identycznych wynikéw
przy wielokrotnym zastosowaniu wynalazku. Rozwigzanie jednorazowe nie jest wyna-
lazkiem!”®. W zwigzku z tym przemyslowa stosowalnos$¢ stanowi wymaganie stoso-
walnosci rozwigzania bedacego przedmiotem wynalazku, polegajace na mozliwosci
powtarzalnego osiggania w dzialalno$ci gospodarczej skutkéw technicznych, ktdre
s3 celem wynalazku'”. Zaklada si¢, Ze rozwigzanie, ktére bazuje na wyjatkowych wias-
ciwosciach materiatu wigzacych si¢ z miejscem, z jakiego pochodzi, nie ma przemy-
stowej stosowalnosci'®®. Wynalazek nie kwalifikuje sie do przemystowego zastosowa-
nia, jezeli jest ono uzaleznione od wykorzystania unikalnych miejscowych warunkoéw,
a takze produktéw dostepnych jedynie dla zgtaszajacego badz przypadkowych, nieza-
leznych od woli czltowieka okoliczno$ci. Taki wynalazek nie urzeczywistnia bowiem
wymogu powtarzalnosci'®'. Rozwigzanie czynigce zado$¢ wymogowi przemystowego
stosowania powinno wiec by¢ w gruncie rzeczy uniwersalne!s2.

Wynalazek nie musi by¢ uzyteczny czy tez przysparzac korzysci ekonomicznych.
W zwigzku z tym moze nim by¢ nawet rozwigzanie, ktérego ewentualnos¢ zastosowa-
nia praktycznego jest znikoma albo ekonomicznie nieuzasadniona lub w odniesieniu
do ktérego nie ma pewnosci, ze jest dobre'®>. Wymaganie uzyteczno$ci rozwiazania
oznaczaloby bowiem, ze prawo uzaleznia patentowalnos¢ wynalazku od tego, ze jego
stosowanie wywoluje okreslone korzysci ekonomiczne badz spoleczne'®t. Wynalazek
powinien urzeczywistnia¢ konkretny cel o znaczeniu praktycznym; co wigcej, chodzi
tu o zastosowanie, nie za$ o uzyteczno$¢ tego zastosowania'®>. W toku rozpatrywania
zgloszenia wynalazku nie jest wiec oceniany poziom korzysci, ktérych on przysparza.

Wynalazki nanotechnologiczne moga si¢ znalez¢ w obliczu powaznych probleméw
ze zdolnoscig patentowa z powodu kwestii dotyczacych praktycznej stosowalnosci,
wynikajacych z niepewnych zastosowan niektoérych wynalazkéw. Zagadnienie wia-
rygodnej stosowalnosci pojawilo si¢ w niedawnej przeszlosci w odniesieniu do nowo
tworzacych sie dziedzin, takich jak nanotechnologia, gdzie inteligentne zastosowa-
nie rozwijajacej si¢ nauki powoduje powstanie kilku obiecujgcych opcji o potencjal-
nej stosowalnodci. Pytania, na ktére probuje sie odpowiedzie¢, brzmig: czy te poten-
cjalne mozliwosci s konkretne, istotne i wiarygodne, aby zakwalifikowac¢ je jako
wzorzec ,zdatny” (oraz podatny) do wykorzystania w przemysle'*¢. Nanotechnologia
jest z natury dziedzing nieprzewidywalna i szybko sie rozwijajaca. Dlatego przemy-
stowe zastosowania wynalazkéw nanotechnologicznych moga nie by¢ oczywiste

178 p, Kostaniski, op. cit., s. 232-233.

179 A, Szewc, G. Jyz, op. cit., s. 72.

180 A. Nieweglowski, op. cit., s. 129.

181 M. du Vall, H. Zakowska-Henzler, op. cit., s. 463.
182 A, Niewegtowski, op. cit., s. 129.

183 . Kepinski, op. cit., s. 109.

184 5 Szewc, G. Jyz, op. cit., s. 72.

185 p Kostanski, op. cit., s. 232.

186 p Ganguli, S. Jabade, op. cit., s. 38-39.
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dla przecigtnego znawcy, nawet jesli szczegdly konstrukcyjne wynalazku zostaly
starannie ujawnione w zgloszeniu patentowym'?’. Istotne jest, aby patenty dotyczace
nanotechnologii byly ujawniane w wystarczajacym stopniu. Prawdopodobne jest to,
ze w powyzszym przypadku wydawanie zbyt szerokich patentéw jest problemem
zwigzanym z poczatkowymi etapami rozwoju tej technologii; brak wiedzy nauko-
wej oraz malo rozwiniety stan techniki utrudniaja wyznaczenie granicy miedzy
szeroka a zbyt szerokg ochrona. Wymog mozliwosci przemystowego zastosowania
moglby zosta¢ wykorzystany jako hamulec dla nadmiernie rozbudowanych patentéw
badawczych, ktérym daleko do produktu mogacego by¢ wprowadzonym na rynek!ss.

Preferuje sig, aby praktyczne uzycie wynalazku nanotechnologicznego zostalo zilu-

strowane w zgloszeniu patentowym poprzez podanie co najmniej jednego wiarygod-

nego zastosowania’®’,
Artykul 29 pwp natomiast stanowi, iz patentéw nie udziela si¢ na:

e wynalazki, ktérych wykorzystywanie byloby sprzeczne z porzadkiem publicznym
lub dobrymi obyczajami; za takowe nie uwaza si¢ korzystania z wynalazku tylko
dlatego, ze jest zabronione przez prawo;

e odmiany roslin lub rasy zwierzat oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roslin
badz zwierzat; sposéb hodowli roslin albo zwierzat jest czysto biologiczny, jezeli
w calosci sklada si¢ ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyzowanie lub selek-
cjonowanie; przepis ten nie ma zastosowania do mikrobiologicznych sposobow
hodowli ani do wytworéw uzyskiwanych takimi sposobami;

e sposoby leczenia ludzi i zwierzat metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi
oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach albo zwierzetach; przepis ten
nie dotyczy produktéw, a w szczegdlnosci substancji badz mieszanin stosowa-
nych w diagnostyce lub leczeniu.

187 H R, Lauren, op. cit., s. 65-66.
188 M. H.M. Schellekens, op. cit.
189 H R. Lauren, op. cit., s. 66.
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Zgtoszenie wynalazku

Zgodnie z art. 31 ust. 1 pwp zgloszenie wynalazku w celu uzyskania patentu powinno

obejmowac:

e podanie zawierajgce co najmniej oznaczenie zglaszajacego, okreslenie przedmiotu
zgloszenia oraz wniosek o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego;

e opis wynalazku ujawniajacy jego istote;

e zastrzezenie lub zastrzezenia patentowe;

o skrodt opisu'®.

Ponadto zgloszenie wynalazku powinno takze zawiera¢ rysunki, jezeli sa one
niezbedne do jego zrozumienia (art. 31 ust. 2 pwp).

Na podstawie art. 33 ust. 1 pwp opis wynalazku powinien przedstawia¢ go na tyle
jasno i wyczerpujaco, aby znawca mogl ten wynalazek urzeczywistni¢. W szczegolno-
$ci opis winien zawiera¢ tytul odpowiadajacy przedmiotowi wynalazku, okresla¢ dzie-
dzine techniki, ktdérej wynalazek dotyczy, a takze znany zglaszajacemu stan techniki
oraz szczegolowo przedstawiaé przedmiot rozwigzania, z objasnieniem figur rysun-
kow (jezeli zgloszenie je zawiera) i przykladem lub przykladami realizacji badz sto-
sowania wynalazku.

Zgodnie z art. 33 ust. 3 pwp zastrzezenia patentowe w calosci popiera sie opi-
sem wynalazku; okreslaja one zastrzegany wynalazek i zawarty w nim wklad tech-
niczny w sposob zwiezly i jednoznaczny, przez podanie cech technicznych odnoszg-
cych si¢ do jego budowy lub sktadu wytworu, wzglednie do sposobu technicznego
oddzialywania na materie¢ badZ nowego zastosowania znanego wytworu. Kazde
zastrzezenie powinno by¢ ujete jasno, w jednym zdaniu lub réwnowazniku zdania
(art. 33 ust. 3' pwp). Artykul 33 ust. 4 pwp rozstrzyga, ze oprécz zastrzezenia nieza-
leznego, ktére powinno przedstawia¢ ogot cech zgtaszanego wynalazku, w zgloszeniu

190 Istnieje rowniez mozliwoé¢ dokonania europejskiego zgtoszenia patentowego i uzyskania patentu
europejskiego. Na podstawie art. 4 ust. 3 Konwencji o udzielaniu patentéw europejskich z dnia 5 paz-
dziernika 1973 r. (Dz.U. 2 2004 r. nr 79, poz. 737) zadaniem Europejskiej Organizacji Patentowej jest
udzielanie patentéw europejskich za posrednictwem Europejskiego Urzedu Patentowego. Wedtug
art. 2 ust. 2 Konwencji o udzielaniu patentéw europejskich patent europejski wywotuje w kazdym
umawiajacym si¢ panistwie, dla ktorego zostal przyznany, jednakowy skutek i podlega tym samym
warunkom, co patent krajowy udzielony przez to pafistwo. Europejskie zgloszenie patentowe moze
mie¢ miejsce w Europejskim Urzedzie Patentowym badz w urzedach patentowych - stron Konwencji
o udzielaniu patentéw europejskich (zgodnie z art. 75 ust. 1).
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moze wystepowacé odpowiednia liczba zastrzezen zaleznych dla przedstawienia

wariantow wynalazku albo sprecyzowania cech wymienionych w zastrzezeniu nie-

zaleznym lub innym zastrzezeniu zaleznym.

Skrot opisu powinien zawiera¢ zwigzlg i jasng informacje okreslajaca przedmiot
i charakterystyczne cechy techniczne wynalazku oraz wskazanie jego przeznaczenia,
jezeli nie wynika to z okreslenia samego przedmiotu (art. 33 ust. 5 pwp).

Rysunki winny w sposéb czytelny, w polaczeniu z opisem i zastrzezeniami patento-
wymi, odtwarza¢ przedmiot wynalazku w ujeciu schematycznym, bez tekstu, z wyjat-
kiem pojedynczych wyrazdéw, gdy sa one konieczne (art. 33 ust. 6 pwp).

W zaleznosci od rozwigzania bedacego przedmiotem zgloszenia wyréznia si¢
nastepujace kategorie wynalazkow:

e produkty (taki wynalazek jest przedstawiany poprzez wskazanie wlagciwosci
substancji, jej sktadu kwantytatywnego i kwalitatywnego, wskazanie wzoru che-
micznego okreslonej substancji);

e produkty - urzadzenia (opis przedstawia okreslone narzedzie, aparaty, maszyny,
uklady, wskazujac ich cechy konstrukcyjne, wzajemne polaczenia i oddziatywania);

e sposoby (opisane sg przebieg okreslonego procesu, procedura, poszczegdlne czyn-
nosci, operacje, ich kolejno$¢, warunki, a takze materialy i urzadzenia uzyte
do ich przeprowadzenia);

e zastosowania (opis jest wyrazony podobnie jak w przypadku sposobu, przy czym
ta kategoria ma znaczenie przy sformulowaniu zastrzezen patentowych odnoszg-
cych si¢ do nowego zastosowania znanej substancji)'*!.

Zastrzezenie dla wynalazku w kategorii produkt nadaje szerszy zakres ochrony,
poniewaz chroni produkt niezaleznie od metody uzytej do jego wytworzenia.
Zastrzezenie dla wynalazku w kategorii sposdb chroni wyltacznie czynnosci zwia-
zane z prowadzeniem procesu (sposobu) i produkty, ktdre sg mozliwe do uzyskania
bezposrednio poprzez ten proces'®2. Uwzgledniajac okreslone kryteria, jest mozliwe
formulowanie zastrzezenia dla wynalazku w kategorii produkt w relacji do spo-
sobu, ktérym jest on wytwarzany (zastrzezenie w formacie ,,produkt-przez-sposéb”),
tj. takiego zastrzezenia, w ktérym produkt jest okreslony cechami technicznymi spo-
sobu jego wytwarzania; np. ,,Produkt X otrzymywany sposobem Y”. Tak wyrazone
zastrzezenie zapewnia absolutng ochrone charakterystyczng dla zastrzezen w kate-
gorii produkt. Sformulowanie zastrzezen w formacie ,,produkt-przez-sposéb” moze
by¢ natomiast stosowane wylacznie dla produktu spetniajacego nastepujace kryteria:
e produkt nie moze by¢ inaczej opisany (tj. nie jest mozliwe jego zdefiniowanie

za pomocy cech konstrukcyjnych lub sktadu);
e produkt jest nowy i ma poziom wynalazczy;

191 p Kostanski, op. cit., s. 207.
192 4 R. Lauren, op. cit., s. 69.
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e sposob, ktérym jest otrzymywany produkt, zawsze zmierza do uzyskania tego
samego produktu'®.

Ujawnienie wynalazku nanotechnologicznego w ramach jego zgloszenia powinno
by¢ na tyle wystarczajace, azeby znawca madgt zrealizowa¢ ten wynalazek. W obsza-
rze nanotechnologii okreslenie ,znawca” obejmuje grono specjalistow dysponujacych
wylacznie rutynows, utrwalong wiedzg z réznych obszaréw badawczych, z ktérymi
wigze si¢ nanotechnologia. W ten sposdb ujawnienie wynalazku nanotechnologicz-
nego winno by¢ wszechstronne i przynosi¢ przystepne, przekonywajace informacje.

Zastrzezenia patentowe dla wynalazkéw nanotechnologicznych moga by¢
okreslane m.in. w ramach kategorii ,,produkt-przez-sposob” badz produkt. Takie
zastrzezenia z jednej strony stuza zapewnieniu obszernej sfery ochrony w ramach
udzielonego patentu; ponadto majg one na celu zaakcentowanie pionierskich cech
wynalazku nanotechnologicznego, ktdre — co oczywiste — stanowig jego sedno, czyli
przysporzenie spoteczenistwu pozytku z innowacyjnych funkcji nanomateriatéw beda-
cych efektem tych cech. Z drugiej strony réznorodne, wielokierunkowe zastosowania
nanotechnologii moga powodowac rozlegte ujecie zastrzezen patentowych, jak row-
niez istnienie duzej liczby patentéw, co moze negatywnie oddzialywac na uczciwg
konkurencj¢ pomiedzy uczestnikami obrotu gospodarczego. Szerokie sformutowanie
zastrzezen patentowych moze takze stanowi¢ nastepstwo pionierskiego charakteru
stadium rozwoju tej technologii, gdy stan techniki, okreslany w ramach zgloszenia
wynalazku, zawiera watpliwosci natury naukowej i wymaga sukcesywnej poprawy
zaawansowania. Nalezy uwydatni¢ potrzebe postepu w poziomie wiedzy naukowe;j
w obszarze nanotechnologii, aby zagwarantowac spdjne nazewnictwo w zgloszeniu
wynalazku nanotechnologicznego.

Odnosnie do wymagan dotyczacych zgloszenia wynalazku stwierdza sie, ze doku-
mentacja wynalazku powinna ujawnia¢ jego istote, tj. przedstawia¢ wszelkie potrzebne
dane, ktdére pozwolilyby znawcy stosowa¢ odpowiednie rozwigzanie. Dostateczno$¢
ujawnienia wynalazku, czyli jego jasne i wyczerpujace przedstawienie w dokumen-
tacji zgloszenia, jest podstawowa kwestig ochrony patentowej, gdyz to bezsporne
ujawnienie wynalazku uzasadnia system ochrony patentowej, w ktérym wylacznosé
na wykorzystanie rozwigzania technicznego jest przyznawana w zamian za przeka-
zanie do wiadomosci publicznej tego rozwigzania'®.

W aspekcie wymogéw wzgledem zastrzezen patentowych uwaza sie, Ze powinny
one w sposdb zwiezty, ale jednoczesnie jednoznacznie, za pomocg podania cech tech-
nicznych rozwiazania, okreslac zastrzegany wynalazek i zakres zadanej ochrony paten-
towej'?>. Redakcja zastrzezen patentowych jest szczegdlnie istotna z uwagi na fakt,
ze ich funkcja jest wyznaczenie zakresu ochrony poprzez podanie zasadniczych cech

193 4, Zebrowska—Kucharczyk, M. Tagowska, op. cit., s. 106.
194 Ibidem, s. 96-97.
195 A, Niewegtowski, op. cit., s. 155.
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wynalazku, ktére powinny go odrézni¢ od wczesniejszego stanu techniki, a takze

odpowiadac¢ technicznemu wkiadowi zgltoszonego wynalazku do istniejagcego stanu

techniki'. Nieodzowny warunek rejestracji patentu stanowi takie okreslenie zastrze-
zen patentowych, azeby byly precyzyjna instrukcja wskazujacg na konkretne $rodki

techniczne, konieczne do uzyskania zalozonego powtarzalnego efektu w dowolnych,
a nie wyjatkowych warunkach. W zwiazku z tym instrukcja procesu technicznego

powinna obejmowac nie tylko opis celu tego procesu, lecz takze opis przedmiotu

dzialania technicznego, jak réwniez pelen opis czynnosci sktadajacych sie na proces

techniczny - ich rozkladu w czasie i warunkéw, w ktérych powinny sie odbywac, opis

srodkéw dzialania technicznego. Ponadto dzialanie techniczne powinno mie¢ charak-
ter pewny i powtarzalny'”. Wymogi w odniesieniu do zgloszenia wynalazku w UPRP
okresla rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 17 wrze$nia 2001 r. w spra-
wie dokonywania i rozpatrywania zgloszen wynalazkéw i wzoréw uzytkowych!*s.

Znaczjce jest tez, aby terminologia techniczna i oznaczenia stosowane w dokumen-
tacji zgloszenia (tj. w opisie, zastrzezeniach i rysunkach) byly jednolite oraz zgodne
z obowigzujacymi w tej sferze przepisami i powszechnie przyjeta praktyka. Powyzsza
dokumentacja jest analizowana przez UPRP z punktu widzenia znawcy z danej dzie-
dziny, do ktorej zalicza sie¢ dany wynalazek, i musi by¢ ona dla niego zrozumiafa'®.

W kontekscie zgloszenia wynalazku uwaza si¢, ze przygotowanie i obrobka mate-
rialéw w nanoskali czesto wymaga zastosowania specjalnych metod i niestandar-
dowego sprzetu; w celu spelnienia wymogéw w zakresie ujawniania w zgloszeniu
patentowym nalezy opisa¢ metody oraz sprzet w takim stopniu, aby byty one tatwo
dostepne dla przecigtnego specjalisty pracujacego w sferze nanotechnologii. W prze-
ciwnym razie niezawodne odtworzenie wynalazku nie byloby mozliwe dla znawcy?.
Poniewaz zgloszenie patentowe powinno umozliwia¢ znawcy stosowanie wynalazku
w calym zastrzezonym zakresie, cze$¢ opisowa winna zawiera¢ wystarczajacg liczbe
przykladow?oL.

Poza tym w obszarze nanotechnologii terminologia stale si¢ rozwija i czgsto uzywa
sie wielu bliskoznacznych okre$len do opisania podobnych struktur. Dlatego ter-
miny uzyte w zastrzezeniach patentowych powinny by¢ zawsze doktadnie i jedno-
znacznie zdefiniowane w czgsci opisowej zgloszenia. Na ogét rozsadniej jest opieraé
sie na ustalonej terminologii?”?. Opracowanie standardowej terminologii i metrolo-
gii w dziedzinie nanotechnologii jest zadaniem organizacji normalizacyjnych, takich
jak Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO)2%.

196 p Kostanski, op. cit., s. 274.
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199 A, Zebrowska-Kucharczyk, M. Tagowska, op. cit., s. 91.
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Nalezy réowniez zaakcentowac, ze w obszarze nanotechnologii patenty byty
przyznawane bezposrednio od poczatku rozwoju naukowego, w wyniku czego ist-
nieje wiele centralnych, rozleglych patentéw w tej dziedzinie?**. W przemysle wyko-
rzystujacym nanotechnologie przewazaja patenty na podstawowe koncepcje techno-
logiczne — elementy sktadowe?. Jako ze jest to nowa dziedzina, dotychczasowy stan
techniki jest stosunkowo ubogi, a w przypadku wyraznych odniesienn do nanotech-
nologii jest on jeszcze mniej rozwiniety; moze to skutkowac¢ obnizeniem faktycznego
progu innowacji, poniewaz innowacyjnos¢ jest fatwa do ustalenia. Moze to tez dopro-
wadzi¢ do udzielania szerokich patentéw, gdyz zastrzezenia patentowe nie musza by¢
formulowane tak, aby zachowywa¢ dystans od wczesniejszego stanu techniki. Moze
to utrudni¢ prace tworcom innowacji na nizszych poziomach, poniewaz opracowanie
wynalazkéw z obejsciem podstawowych koncepcji oraz elementéw nanotechnologii
jest praktycznie niemozliwe?*s. W zwiazku z tym, ze patent daje prawo do wyklucze-
nia innych, lecz niekoniecznie prawo do stosowania wynalazku, pierwsi innowato-
rzy s3 w stanie uzyska¢ patenty blokujace na podstawowe technologie. Ponadto firmy,
ktdre zwlekaja z uzyskaniem ochrony patentowej, ryzykuja utrate zyskow z powodu
obowigzkowych optat licencyjnych na rzecz posiadaczy patentéw blokujacych, a nawet
catkowite wykluczenie z rynku?””. W przypadku nanotechnologii sytuacja komplikuje
sie ze wzgledu na jej kompilacyjny i wszechobecny charakter, gdyz udzielone patenty
zawierajg szerokie zastrzezenia obejmujace wyniki na pograniczu kilku technologii,
co powoduje znaczne rozmycie granic krajobrazu patentowego?*. Kwestie problema-
tyczne stanowig takze niedobor kompetencji ekspertéw patentowych oraz nadmierna
liczba patentéw w obszarze nanotechnologii.

Pomimo faktu, ze generalnie innowacje nanotechnologiczne moga by¢ dos¢
dobrze chronione przez formalne mechanizmy wlasnosci intelektualnej, brak
doswiadczenia urzedéw patentowych w zakresie interdyscyplinarnej natury nano-
technologii prowadzi tez do udzielania wielu patentéw zawierajacych wzajem-
nie pokrywajace si¢ zastrzezenia?®. Skutecznos$ci praw patentowych moze zagro-
zi¢ w szczegdlnosci brak umiejetnosci technicznych oraz wszechstronnej wiedzy
w ramach urzedow patentowych i w konsekwencji pokrywanie si¢ zastrzezen paten-
towych?!. Zapat do patentowania nanotechnologii budzi réwniez obawy co do liczby
patentow?!!. Chodzi tu o gaszcze patentowe — zbiory nachodzacych na siebie patentdw,

204 p_ Valkonen, How to Set Up an Effective IP Strategy and Manage a Nanotechnology-Based Patent
Portfolio [w:] W. Helwegen, L. Escoffier (red.), op. cit., s. 125.

205 M.H.M. Schellekens, op. cit.
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209 M. Fiedler, I.M. Welpe, Antecedents of cooperative commercialisation strategies of nanotechnology
firms, ,Research Policy” 2010, Vol. 39, s. 407.
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ktoére utrudniajg ,nawigacje” w $wiecie nanotechnologii. Zdefiniowanie, czym jest
patent nanotechnologiczny, nie jest tatwym zadaniem, biorgc pod uwage nowatorski
charakter tego obszaru oraz zwigzek z wieloma dziedzinami naukowymi i technicz-
nymi?2. Istnienie wielu patentéw w sferze nanotechnologii moze hamowa¢ innowa-
cje na nizszych poziomach??. Spor o patenty nanotechnologiczne na duzg skale jest
nieunikniony, a jego przebieg prawdopodobnie bedzie bardzo dotkliwy. Ze wzgledu
na duzg liczbe pokrywajacych sie i sprzecznych patentéw, ktore sa przyznawane,
firmy nanotechnologiczne muszg si¢ przygotowac, by z determinacja broni¢ swo-
ich patentow w sadzie?4.

W aspekcie okreslania zastrzezen patentowych uwaza sig, ze w przypadku nano-
skali prawidlowe zdefiniowanie wynalazku dotyczacego nanostruktury w zastrze-
zeniu patentowym odnoszacym sie do produktu przy uzyciu samych cech struktu-
ralnych moze si¢ okaza¢ trudne lub wrecz niemozliwe. Doktadna charakterystyka
nanostruktury mogtaby by¢ zbyt klopotliwa, a dostowny opis konstrukeji sprawiatby,
ze zastrzezenie stanie si¢ niepotrzebnie dlugie i skomplikowane. Alternatywa dla defi-
nicji strukturalnej jest zastrzezenie patentowe zdefiniowane w formacie ,,produkt-

-przez-sposob”; uzyskany w ten sposob zakres ochrony jest réwny zakresowi zwy-
klego zastrzezenia produktowego, a gdyby produkt zostal przygotowany w ramach
innego procesu, nadal wchodzilby w zakres zastrzezenia ,,produkt-przez-sposob™%.

Innym sposobem definiowania wynalazku nanotechnologicznego jest stosowanie
zastrzezenia funkcjonalnego (jako zastrzezenia produktowego), czyli zdefiniowanie
wynalazku za pomoca jego wlasciwosci funkcjonalnych. Na ogét scharakteryzowa-
nie nowych wlasciwosci wynikajacych z wymiaréw w nanoskali jest o wiele tatwiej-
sze i bardziej powtarzalne niz scharakteryzowanie rzeczywistych cech struktural-
nych, ktére powoduja te nowe wlasciwosci?'.

Wedlug art. 34 ust. 1 pwp zgloszenie wynalazku moze obejmowac jeden lub wiecej
wynalazkéw polaczonych ze sobg w taki sposdb, ze stanowia wyraznie jeden pomyst
wynalazczy (jednolito§¢ wynalazku). Kilka wynalazkéw ujetych w jednym zglosze-
niu spetnia wymag jednolitosci, jezeli istnieje miedzy nimi zwigzek techniczny oparty
na jednej cesze technicznej albo wielu wspdlnych lub wzajemnie sobie odpowiadaja-
cych cechach technicznych sposrod tych, ktore okreslaja wklad wnoszony przez kazdy
z wynalazkow do stanu techniki (art. 34 ust. 2 pwp). Nanotechnologia jest ztozonga,
wyszukang technologig, zwigzang réwnoczesnie z réznorakimi obszarami badaw-
czymi i wykorzystujacg ich dorobek naukowy. W przypadku ujecia kilku wynalaz-
kéw nanotechnologicznych w jednym zgtoszeniu zachowanie kryterium jednolito-
$ci wymaga wiec duzego nakladu pracy i posiadania przez wszystkie te wynalazki
jednakowego zalozenia.

212 M. Fiedler, .M. Welpe, op. cit., s. 407.
213 M.H.M. Schellekens, op. cit.

214 p M. Bowman, op. cit., s. 312.

215 4 R, Lauren, op. cit., s. 70.

216 Tbidem.
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W art. 34 pwp jest wyrazona zasada jednolito$ci wynalazku, a uscislajac -
jednolitosci zgloszenia, wedlug ktorej jedno zgloszenie zasadniczo powinno obejmo-
wac jeden wynalazek?”. Przepis ten pozwala na udzielenie ochrony patentowej takiemu
polaczeniu wynalazkéw, ktdre rozwigzuje ten sam problem techniczny?$. Zgloszenie
tacznie kilku wynalazkow jest mozliwe jedynie wowczas, gdy sa one ze sobg meryto-
rycznie zespolone w sposob na tyle $cisty, Ze moga zosta¢ ujete jako jedna mysl tech-
niczna. Miernikiem ich wzajemnego polaczenia jest tu istnienie wspoélnych lub wza-
jemnie sobie odpowiadajacych tych cech technicznych, ktére rozstrzygaja o zdolnosci
patentowej wynalazku?'. Scalenie tych rozwigzan samo w sobie powinno by¢ wyna-
lazkiem posiadajacym zdolnos¢ patentowg??°.

W obszarze nanotechnologii, ktéra obejmuje rézne dyscypliny i réznorodne
aspekty wlasciwosci materialéw, procesow, funkeji, konstrukeji, zastosowan, opro-
gramowania, urzadzen itp., czgsto trudno jest zabezpieczy¢ spdjnos¢ wynalazku.
W takich okolicznosciach konstrukeja zastrzezen patentowych jest skomplikowana
i nalezy zachowac duzg ostroznos¢ przy opisywaniu wynalazku i zglaszaniu wszyst-
kich jego wlasciwosci, aby zapewni¢ skuteczng ochrong i egzekwowanie zastrzezen
w razie postepowan o naruszenie patentu??.,

217 p, Kostaniski, op. cit., s. 287.

218 A Nieweglowski, op. cit., s. 169.

219 p Kostanski, op. cit., s. 287.

220 A Niewegtowski, op. cit., s. 169.

2l p Ganguli, S. Jabade, op. cit., 5. 40-41.
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Rozpatrywanie zgtoszenia wynalazku

W toku rozpatrywania zgloszenia wynalazku UPRP przeprowadza poszukiwanie
w stanie techniki i badanie merytoryczne zdolnosci patentowej. Zgodnie z art. 47
ust. 1 pwp UPRP sporzadza dla kazdego zgloszenia wynalazku podlegajacego ogto-
szeniu sprawozdanie o stanie techniki, obejmujace wykaz publikacji, ktore beda brane
pod uwage przy ocenie zgltoszonego wynalazku. Na podstawie art. 49 ust. 1 pwp
w przypadku, gdy UPRP stwierdzi, ze nie zostaly spelnione warunki wymagane
do uzyskania patentu lub wynalazek nie zostat przedstawiony na tyle jasno i wyczerpu-
jaco, aby znawca mogt ten go urzeczywistni¢, badz zastrzezenia patentowe nie okreslaja
przedmiotu zadanej ochrony w sposéb jasny i zwigzty albo nie s w calosci poparte
opisem wynalazku, wydaje decyzje o odmowie udzielenia patentu. W sferze nano-
technologii poszukiwanie w stanie techniki oraz badanie merytoryczne zdolnosci
patentowej (art. 47 ust. 1 pwp 149 ust. 1 pwp) obejmuja literature, dokumenty i inne
materialy, ktore odnoszg si¢ do licznych i réznorakich branz; nierzadko dotycza one
»haj$wiezszych”, jak tez podlegajacych czestokrotnym aktualizacjom informacji. Jest
to nastepstwem wykorzystywania przez nanotechnologi¢ dorobku réznych dziedzin
naukowych oraz jej dynamicznego rozwoju. W zwiazku z tym eksperci urzedéw paten-
towych muszg posiada¢ wysokospecjalistyczne kompetencje w obszarze nanotech-
nologii, aby zagwarantowac¢ nalezyty standard patentéw; w tym kontekscie polepsze-
nia wymaga takze zaawansowanie wiedzy naukowej w odniesieniu do nazewnictwa
i metod pomiaréw nanomateriatéw.

Analiza niektdrych przestanek zdolnosci patentowej (nowosci i poziomu wynalaz-
czego) wymaga ustalenia ukladu odniesienia, ktérym jest stan techniki. Z racji tego
UPRP musi przeprowadzi¢ poszukiwania stanu techniki stanowigce podstawe przy-
gotowania specjalnego dokumentu, ktérym jest tzw. sprawozdanie o stanie techniki??.
Obejmuje ono wykaz publikacji uwzglednianych przy ocenie zgloszonego wynalazku.
Podwaling jego przygotowania jest dostepna w zbiorach UPRP literatura patentowa
w jezykach angielskim, niemieckim i francuskim, a takze zgloszenia i udzielone patenty
polskie oraz kazda inna publikacja, ktérg ekspert mogltby przywotac??®. Poszukiwanie
w stanie techniki jest ograniczone generalnie do klas Migedzynarodowej Klasyfikacji
Patentowej (MKP) przypisanych zgloszeniu; MKP jest hierarchicznym systemem, kto-
rego celem jest jednolite, na poziomie miedzynarodowym, klasyfikowanie wynalazkoéw.

222 p Niewegtowski, op. cit., s. 220.
223 p, Kostaniski, op. cit., s. 329.
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Dobranie symbolu MKP opiera si¢ na okresleniu podstawowej klasy, podklasy, grupy
i podgrupy dla klasyfikowanego wynalazku??*. Celem ulatwienia identyfikacji paten-
tow w obszarze nanotechnologii, w tym ograniczenia wielokierunkowych poszuki-
wan i monitorowania zmian w sferze badawczo-rozwojowej, od 2011 r. rozwigzania
w tej sferze sg ujete w klasie B82 (wczesniej YOIN) MKP, ktora zawiera dwie podklasy:
e B82B - nanostruktury tworzone poprzez manipulacje pojedynczych atomoéw, cza-
steczek lub malych zespoléw atoméw badz czasteczek, ktdre sg jedyne; ich wytwa-
rzanie lub ich obrébka;
e BB82Y - szczegdlne uzycie albo zastosowanie nanostruktur; pomiar badz analiza
nanostruktur; wytwarzanie lub obrébka nanostruktur??.

Poszukiwanie w stanie techniki zmierza do opracowania wykazu publikacji
i dokumentéw obejmujacych informacje, ktore moga by¢ uwzgledniane przez UPRP
w trakcie oceny wynalazku??. Z art. 47 ust. 1 pwp wynika, ze prace znajdujace si¢
w sprawozdaniu o stanie techniki UPRP bedzie bral pod uwage w ramach oceny zgto-
szonego wynalazku, tj. jego nowosci i poziomu wynalazczego?”. Sprawozdanie to sta-
nowi wiec podstawe dokonania pelnego badania zgtoszonego wynalazku??s.

Celem ustalenia, czy dane rozwigzanie spetnia ustawowe warunki do uzyskania
patentu, UPRP wykonuje tzw. badanie merytoryczne, ktdre obejmuje calo$¢ materiatu
dowodowego w sprawie, w tym ewentualne wyjasnienia zglaszajacego?®. Sprawozdanie
o stanie techniki nie ma charakteru wigzacego dla UPRP, poniewaz dokonujac bada-
nia, wykorzystuje si¢ wszelkie materiaty ujawnione w sprawozdaniu o stanie techniki,
ale rowniez kazdy inny material, ktéry ma zwiagzek z wynalazkiem. UPRP wykorzy-
stuje zwlaszcza opisy patentowe panstw obcych, zgloszen miedzynarodowych, litera-
ture fachowa itp.; mozliwe jest tez przestuchanie §wiadkow. Zakres badania nie jest
w zwigzku z tym ograniczony do materialéw ujetych w sprawozdaniu o stanie tech-
niki - moze zosta¢ rozszerzony przez UPRP?%.

W kontekscie rozpatrywania zgloszenia wynalazku akcentuje si¢, ze nanotechno-
logia jest w pelni interdyscyplinarna, a jej zastosowania s3 czg¢sto wynikiem konwer-
gencji wezedniej istniejacych technologii. Interdyscyplinarny charakter moze oznacza,
ze zgloszenia patentowe w dziedzinie nanotechnologii trafiajg czasem do ekspertow
patentowych posiadajacych wiedze specjalistyczng w dziedzinie X, podczas gdy inne,
podobne zgloszenia trafiaja do specjalistow patentowych dysponujacych wiedza

224 A, Zebrowska-Kucharczyk, M. Tagowska, op. cit., s. 146-147.

225 M. Rutkowska-Sowa, Patent na wynalazek z zakresu nanotechnologii [w:] M. Jurewicz, M. Rut-
kowska-Sowa, Prawo a nanotechnologia. Komercjalizacja wynikéw badan naukowych z zakresu
nanotechnologii, Presscom, Wroctaw 2018, s. 85.

226 A, Zebrowska-Kucharczyk, M. Tagowska, op. cit., s. 146-147.
227 A, Nieweglowski, op. cit., s. 220.

228 p Kostanski, op. cit., s. 330.

229 p Zebrowska—Kucharczyk, M. Tagowska, op. cit., s. 155.

230 p, Kostanski, op. cit., s. 330, 334.
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specjalistyczng w dziedzinie Y. Taki podzial niesie ze sobg pewne ryzyko przeoczenia
wczesniejszego stanu techniki??. Jako ze tylko nieliczne osoby maja doglebng i kom-
pletna wiedze¢ na temat nanotechnologii, eksperci patentowi moga nie dysponowac
odpowiednimi narzedziami, by dobrze zrozumiec¢ jej ztozona nature??2. Brak jedno-
litej terminologii w tej dziedzinie réwniez moze zwigkszy¢ ryzyko, ze wczedniejszy
stan techniki nie zostanie wykryty. Dlatego z interdyscyplinarnosci nanotechno-
logii moze teoretycznie wynika¢ pewne ryzyko udzielania patentéw na wynalazki,
ktore nie majg nowatorskiego ani wynalazczego charakteru?®. Urzedy patentowe
powinny uwaznie $ledzi¢ prace nad standaryzacja terminologii i metrologii w tej
dziedzinie, a jesli to mozliwe, winny tez uczestniczy¢ w procesach ustalania standar-
dow, aby unikna¢ niejednoznacznosci, ktéra komplikuje proces udzielania patentow.
Powinno to skutkowac wyzszg jakoscig przyznawanych patentow?*4. Specjalne kla-
syfikacje nanotechnologii dokonywane przez kluczowe urzedy patentowe (np. klasa
B82 MKP) ulatwiajg udzielanie patentéw nanotechnologicznych, a takze prowadze-
nie badan patentowych w zakresie krajobrazu patentowego?.

231 M.H.M. Schellekens, op. cit.
22 p M. Bowman, op. cit., s. 312.
233 M.H.M. Schellekens, op. cit.
234 Tbidem.

235 p, Valkonen, op. cit., s. 114.
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Patent i jego naruszenie

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pwp przez uzyskanie patentu nabywa sie prawo wylacznego
korzystania z wynalazku w sposob zarobkowy lub zawodowy na calym obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej. Tres¢ patentu miesci w sobie wszystkie czynnosci faktyczne
i prawne uprawnionego podejmowane w jego granicach. W zwigzku z tym upraw-
niony z patentu moze np. produkowac badz eksportowac produkty objete ochrong
patentowa, sprzeda¢ patent, licencjonowac rozwigzania nim chronione, wnies$¢ patent
aportem (wkladem niepieni¢znym) do spotki, wykorzystywac go w celu pozyskania
funduszy unijnych albo optymalizacji podatkowej, zrzec si¢ go badz w ogéle zaniecha¢
stosowania rozwigzania chronionego patentem, poniewaz prawo patentowe nie prze-
widuje obowigzku uzywania wynalazku nim chronionego?*. Korzystanie zarobkowe
z wynalazku wystepuje, gdy jego celem jest uzyskanie korzysci majatkowej, niezaleznie
od tego, czy zostanie ona uzyskana; korzys¢ ta moze miec postac pieniezng lub niepie-
nigzng. Cechg korzystania zarobkowego z wynalazku jest w zwigzku z tym ukierunko-
wanie odnosnej formy eksploatacji wynalazku na zysk — powinna ona mie¢ za kazdym
razem w perspektywie korzysci. Korzystanie zawodowe odnosi si¢ do eksploatacji
wynalazku w dzialalnosci gospodarczej dotyczacej tzw. wolnych zawodéw i wyko-
nywania innych zawodéw w ramach zatrudnienia badZ uméw cywilnoprawnych?.
Wedtug art. 63 ust. 3 pwp czas trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania
zgloszenia wynalazku w UPRP?%. Liczy si¢ od daty dokonania zgloszenia; niezaleznie
od tego, ze decyzja o udzieleniu prawa jest wydawana juz po zgloszeniu wynalazku,
ochrona powstaje wigc z mocg wsteczng?®. Zachowanie wylacznosci patentowej przez
20 lat faczy si¢ z koniecznos$cig uiszczania oplat za poszczegolne okresy ochrony?#.
Na podstawie art. 235 ust. 2 pwp strong w postepowaniu przed UPRP w sprawie
uzyskania patentu jest zglaszajacy. Artykut 236 ust. 1 pwp rozstrzyga, iz pelnomoc-
nikiem strony w tym postgpowaniu w sprawach zwigzanych z dokonywaniem i roz-
patrywaniem zgloszen oraz utrzymywaniem ochrony wynalazkéw moze by¢ rzecz-
nik patentowy; wedlug art. 236 ust. 2 pwp pelnomocnikiem osoby fizycznej moze by¢
réwniez wspotuprawniony, a takze rodzice, matzonek, rodzenstwo lub zstepni strony

236 A Michalak, Patent [w:] idem (red.), op. cit., s. 168.
237 A, Nieweglowski, op. cit., s. 266-267.

238 A, Michalak, op. cit., s. 169.

239 A, Niewegtowski, op. cit., s. 272.

240 A Michalak, op. cit., s. 169.
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oraz osoby pozostajace ze strong w stosunku przysposobienia. Osoby niemajace miej-

sca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej moga dzialaé

za posrednictwem rzecznika patentowego. Obowigzek ten nie dotyczy oséb majgcych
miejsce zamieszkania albo siedzibe na obszarze Unii Europejskiej, panstwa czton-
kowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy

o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej (art. 236

ust. 3 pwp).

Na podstawie art. 66 ust. 1 pwp uprawniony z patentu moze zakaza¢ osobie trze-
ciej, niemajacej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposéb zarobkowy lub zawo-
dowy polegajacy na:

e wytwarzaniu, uzywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, przechowywaniu
lub skfadowaniu produktéw bedacych przedmiotem wynalazku, eksportowaniu
badz importowaniu ich do tych celéw, lub

e stosowaniu sposobu bedacego przedmiotem wynalazku, jak tez uzywaniu, ofe-
rowaniu, wprowadzaniu do obrotu, przechowywaniu albo sktadowaniu produk-
tow otrzymanych bezposrednio takim sposobem, eksportowaniu badz importo-
waniu ich do tych celéw.

Stwierdzenie naruszenia patentu wymaga poprawy mozliwoséci znajdowania
i badania innowacji w obszarze nanotechnologii z uwagi na wyjatkowo male rozmiary
nanomaterialéw oraz regularnego sprawdzania przez osob¢ uprawniong z patentu,
czy w ramach rozmaitych branz, w ktérych sg wykorzystywane réznego rodzaju pio-
nierskie aplikacje nanotechnologii, nie dochodzi do naruszenia patentu. Poza matymi
rozmiarami nanomaterialéw oraz wielokierunkowa naturg nanotechnologii bariere
w ustaleniu naruszenia patentu stanowi okoliczno$¢, iz przedsigbiorcy nierzadko
ukrywajg wykorzystywanie nanomaterialow, aby nie podlega¢ dodatkowym obo-
wigzkom prawnym z tym zwigzanym. Ponadto niedobor informacji na temat swoi-
stych wlasciwoéci nanomaterialow, zaréwno korzysci z ich nowatorskich zastosowan,
jak i potencjalnego ryzyka, powoduje, ze spoleczenstwo dysponuje ograniczona wie-
dza na ten temat, co moze wywolywac brak jego akceptacji w miejsce pozytywnego
postrzegania nanotechnologii. W zwigzku z tym stanem rzeczy przedsigbiorcy moga
réwniez by¢ niechetni ujawnianiu stosowania nanomaterialéw. Ewentualno$¢ uzna-
nia naruszenia patentu z jednej strony jest uzalezniona od dyskontowania istotnych
cech wynalazku, na ktéry udzielono patent, co w odniesieniu do wynalazku nano-
technologicznego jest szczegdlnie trudne z uwagi na przedstawiona specyfike nano-
technologii. Z drugiej jednak strony nanotechnologia, znajdujac rozliczne zastosowa-
nia w wielu branzach, moze wywotywa¢ wzgledem osoby nieuprawnionej z patentu
znaczgce prawdopodobienstwo dzialania naruszajgcego patent.

Naruszenie patentu ma miejsce w przypadku, gdy osoba nieuprawniona, czyli
taka, ktorej nie przystuguje zadne prawo do korzystania, korzysta (wskutek wykona-
nia ktdrejkolwiek z czynnosci okreslonych w art. 66 ust. 1 pwp) z wynalazku w spo-
sob zarobkowy badz zawodowy poprzez realizowanie rozwigzania okreslonego przez
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zastrzezenia patentowe na terytorium RP w okresie trwania ochrony patentowe;j?!.
Uprawniony moze zakazaé czynnosci wyrazonych w art. 66 ust. 1, jezeli majg one

charakter zarobkowy lub zawodowy. Uzywanie albo wytwarzanie produktéw moze

nastapi¢ takze w celach niekomercyjnych, czyli dla zaspokojenia potrzeb osobistych;
w tych sytuacjach pozostaje poza sferg wylacznosci przystugujaca podmiotowi prawa

z patentu?2. W zakresie przywilejow zakazowych uprawniony z patentu moze zakaza¢
wszystkim osobom trzecim, bezprawnie ingerujacym w sfere wylacznosci przyznanej

przez patent, podejmowania dzialan naruszajacych jego patent. Z art. 66 ust. 1 pwp

wynika, ze naruszenie patentu ma miejsce wowczas, gdy osoba trzecia nie ma zgody
uprawnionego (np. licencji) na wkroczenie w zakres wylacznosci chroniony patentem.
W gruncie rzeczy jednak naruszenie patentu musi by¢ bezprawne, a bezprawnos¢ wyla-
cza nie tylko zgoda uprawnionego, lecz takze innego rodzaju zdarzenia prawne spe-
cyficzne dla praw wlasnosci przemystowej (np. licencja przymusowa) badz znajdujace

zastosowanie w relacji do calego prawa cywilnego (np. stan wyzszej koniecznosci)®#.
Naruszenie patentu wystepuje zaréwno w przypadku, gdy naruszyciel podjat czyn-
nosci wymienione w art. 66 ust. 1 pwp w stosunku do calo$ci rozwigzania technicz-
nego, jak i w sytuacji, w ktdrej wykorzystal jedynie niektére cechy rozwigzania objete

zastrzezeniami, zakladajac jednak, iz pominiete cechy nie sg istotne?**. Naruszenie

patentu stanowi wiec wykorzystanie istotnych elementéw chronionego rozwiazania.
Pominigcie drugorzednych elementéw badz zastapienie ich ekwiwalentami technicz-
nymi nie oddzialuje na ocene prawng postepowania osoby trzeciej — jest ono kwali-
fikowane jako naruszenie patentu?+.

Pojecie korzystania z wynalazku jest okresleniem generalnym, ktére dotyczy réz-
nych dziatan faktycznych, a takze prawnych, umozliwiajacych czerpanie korzysci
z przedmiotu patentu (zwlaszcza korzysci materialnych). Istnieje kilka odmian tego
rodzaju dzialania, podstawowe za$ stanowia: udostepnianie wynalazku, jego stoso-
wanie, uzywanie wytworéw wytworzonych wedlug wynalazkéw, oferowanie i wpro-
wadzanie do obrotu?.

Udostepnianie wynalazku oznacza ,,rozpracowanie wynalazku” w dokumentacji
technicznej (projektowej, budowlanej, konstrukcyjnej, technologicznej itp.) opraco-
wanej np. przez biura projektowe, laboratoria i osrodki badawcze?*.

Stosowanie wynalazku okresla jego urzeczywistnienie; polega ono na wyprodu-
kowaniu przedmiotu wynalazku, czyli nadaniu dobru intelektualnemu materialnej
postaci. W rezultacie zastosowania wynalazku nastepuje przeksztalcenie sie dobra

241 p Kostanski, op. cit., s. 412-413.
242 Niewegtowski, op. cit., s. 280.
243 A. Michalak, op. cit., s. 177-178.
244 p Kostanski, op. cit., s. 413.

245 A, Szewc, G. Jyz, op. cit., s. 321.
246 Ibidem, s. 319-320.

247 Tbidem, s. 320.
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intelektualnego w rzecz, ktéra moze podlega¢ obrotowi na rynku?#. Stosowanie
wynalazku odno$nie do wytwordw sprowadza si¢ do ich wytwarzania wedtug
wynalazku, tzn. do podejmowania czynno$ci prowadzacych do powstania wytwo-
réw w postaci materialnej?*°. Polega to na produkcji wyrobu chronionego patentem
za pomocy urzadzen, technologii badz recznie, ale odnosi sie réwniez do sytuaciji,
gdy produkt jest wylacznie czescig albo elementem innego produktu?>. W relacji
do wynalazkéw dotyczacych sposobow postepowania stosowanie wynalazku ozna-
cza techniczne uzywanie opatentowanego sposobu, czyli wykonywanie okreslonych
w nim czynnosci, w oznaczonych (w zastrzezeniach patentowych) warunkach tech-
nicznych i z wykorzystaniem okreslonych surowcéw oraz urzadzen?'.

Wytwory wedtug wynalazku badZ wytworzone sposobem wedlug wynalazku, okres-
lane mianem wytworéw opatentowanych (poniewaz ucielesniaja w sobie bezposred-
nio badz posrednio wynalazek bedacy przedmiotem patentu), moga by¢ wykorzysty-
wane poprzez ich uzywanie w przemysle albo handlu i ustugach. Ta forma jest okre-
$lana jako uzywanie wytworu?2. Moze ono polega¢ na korzystaniu z niego wedlug
przeznaczenia, zestawianiu, faczeniu, jak rowniez zmianie postaci, znieksztalceniu,
zuzyciu itp.?> Uzywanie okresla wiec czynnos¢ faktyczng polegajaca na postugiwa-
niu si¢ danym produktem chronionym patentem, np. uzywaniu maszyny na hali pro-
dukcyjnej, jak tez czynnosci prawne bedace podstawg takiego uzywania, np. dzier-
zawa, leasing itd.?>*

Oferowanie i wprowadzanie do obrotu wytworéw wedlug wynalazku dotyczy sze-
regu wielorakich czynnosci, ktdrych celem i nastepstwem jest zmiana faktycznej wla-
dzy i mozliwosci rozporzadzania oraz uzywania wytworu?%. Oferowanie nie ozna-
cza wylacznie sktadania ofert z punktu widzenia Kodeksu cywilnego (kc)?56; odnosi
sie¢ ono do proponowania nabycia albo prawa korzystania z rozwigzania chronio-
nego patentem, np. w reklamie, ofertach, cennikach, wystawienie produktu na tar-
gach, proponowanie nabycia produktu przez Internet?”. Jest to obszerniejsze znacze-
nie zwrotu ,,oferowanie”, czyli takze samo przedstawienie informacji o mozliwosci
nabycia odnosnego produktu nawet bez podania jego ceny i warunkéw handlowych
badz zachety do zawarcia transakeji?*®. Wprowadzenie do obrotu produktéw stuzy
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przekazaniu towaru ze sfery wytworczej do sfery handlowej?*; dotyczy ono czynno-
$ci faktycznych, a wiec np. dowozu towaréw do hurtowni albo sklepu, jak réwniez
prawnych, np. zawarcia umowy dystrybucyjnej, ktorej przedmiotem jest zobowigza-
nie dystrybutora do sprzedazy produktéw naruszajacych patent?®. Wprowadzenie
do obrotu moze by¢ zwigzane z przeniesieniem wlasnosci wyrobow wedlug wyna-
lazku (np. za pomoca dostawy, umowy o dzielo, zamiany), lecz nie jest tak zawsze;
sformulowanie to oznacza takze udostepnianie produktéw na podstawie umowy
najmu, leasingu, dzierzawy, ustanowienie na nim zastawu badz uzytkowania?®!.
Wprowadzanie do obrotu powinno sie rozumie¢ obszernie - jako wszelkie czynno-
$ci zmierzajace do przeniesienia wladztwa nad produktem, stanowigcym przedmiot
wynalazku na osobe, ktora nie jest do tego uprawniona, bez wzgledu na forme i tytut
prawny wprowadzenia do obrotu?%2. Konsekwencja wprowadzenia towaréw do obrotu
jest stworzenie osobom trzecim sposobnosci korzystania z nich?®.

Importowanie dla celéw wytwarzania, uzywania, oferowania oraz wprowadza-
nia do obrotu produktu bedacego przedmiotem wynalazku polega na jego sprowa-
dzaniu na terytorium RP celem jego komercyjnej eksploatacji?s+.

W kontekscie naruszenia patentu uwaza sie, ze trudnosci dotyczace monitorowa-
nia i egzekwowania praw patentowych w obszarze nanotechnologii stanowia powdd
do niepokoju?®®. Problemem jest mozliwo$¢ precyzyjnego wykrycia opatentowa-
nego produktu w dziatalnosci konkurenta?. Dziatania naruszajace prawo w sferze
nanotechnologii wystepuja w odniesieniu do bardzo malej skali, co moze by¢ trudne
do zaobserwowania, przeanalizowania i $cigania®”’. W obszarze nanotechnologii moze
istnie¢ problem z analityczng granica wykrywalnosci i dokladnosci w celu stwierdze-
nia naruszenia patentu. Nanoczastki sg typowym przyktadem, w ktérym oznaczanie
moze mie¢ charakter statystyczny?s®. Dodatkowo udoskonalenia w dziedzinie nano-
technologii pojawiaja sie niemal codziennie i dotyczg wielu dyscyplin. Ciggle monito-
rowanie dziatan potencjalnie naruszajacych prawo, ktore majg miejsce w relacji do tak
malej skali i z takg czestotliwo$cia, moze si¢ zdawac przytlaczajgce?®.

Jako sposéb rozwigzania problemu naruszania patentéw w obszarze nanotechno-
logii wskazuje si¢ wspdtdziatanie firm. Postanowienie o wzajemnej wspolpracy jest
zasadniczo klauzulg, ktdra wymaga, aby strony porozumienia, zwykle licencjodawca
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i licencjobiorca, wspdtpracowaty w celu wzajemnej ochrony swoich praw patento-
wych?”. Takie postanowienia moga wymaga¢ od licencjodawcy wstepnego ujawnie-
nia licencjobiorcy cech licencjonowanej technologii. Nastepnie zaréwno licencjo-
dawca, jak i licencjobiorca moga w sposoéb ciagly dzielic¢ si¢ ze soba najwazniejszymi
osiagnigciami, w tym ulepszeniami, postepami i modyfikacjami licencjonowanej
technologii?”!. Zrozumienie zmian i modyfikacji wprowadzanych do danej techno-
logii pomoze firmie nanotechnologicznej monitorowac rozwdj dokonywany przez
konkurent6w?”2. Taka wspolpraca moze prowadzi¢ do wczesnego wykrywania dzia-
tan naruszajgcych prawo, zanim licencjodawca lub licencjobiorca poniosg powazne
straty finansowe badz inne szkody?”>. Wspoétdziatanie firm odbywa si¢ na podstawie
zasady swobody umoéw (art. 353" k).

Ponadto z powodu interdyscyplinarnego charakteru nanotechnologii innowatorzy
s3 narazeni na wigksze ryzyko oskarzenia o naruszenie praw patentowych?*. Wiele
patentéw dotyczacych technologii ,konwencjonalnych” lub zmniejszonych do skali
mikro moze obejmowac réwniez produkty w skali nano, co sprawia, ze mogg by¢
egzekwowane w stosunku do wynalazkéw nanotechnologicznych. Jednakze pro-
dukty nanotechnologiczne w niektérych przypadkach wymagaja specjalnej i specy-
ficznej technologii do wytwarzania; co wigcej, takie produkty pelnig rézne funkcje
wlasnie ze wzgledu na swoje rozmiary w skali nano. Jezeli w ,tradycyjnym” patencie
nie ujawniono wyraznie konkretnego sposobu przygotowania produktu w nanoskali,
patent ten nie powinien uprawnia¢ do wylacznosci na produkty nanotechnologiczne?”.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pwp patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu. Patent,
jako cywilnoprawne prawo majatkowe, moze stanowi¢ przedmiot obrotu prawnego,
czyli czynnosci prawnych rozporzadzajacych (np. sprzedazy badz darowizny), upowaz-
niajacych (np. licencji), jak rowniez moze by¢ przedmiotem ograniczonych praw rze-
czowych (np. zastawu na prawach). Wedlug zasady swobody uméw, wyrazonej w art.
353' ke, podmioty prawa cywilnego mogg zawiera¢ dowolne umowy w odniesieniu
do patentu i dowolnie ksztaltowac ich tres¢, o ile tres¢ albo cel tych umoéw nie sprze-
ciwiaja sie wlasciwosci (naturze) stosunku prawnego, ustawie ani zasadom wspotzy-
cia spolecznego?”®. Patent ma zdolno$¢ aportows, co powoduje, ze moze by¢ wkladem
niepienieznym (aportem) do spoélek osobowych, a takze kapitatlowych. W gruncie
rzeczy najczestsza umowa dotyczaca przeniesienia patentu jest sprzedaz?”’. Wedlug
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art. 555 kc przepisy o sprzedazy rzeczy stosuje si¢ odpowiednio do sprzedazy praw.
Ponadto patent stanowi dziedziczne prawo majatkowe?”s. Moze przej$¢ na inne pod-
mioty na mocy sukcesji uniwersalnej, np. dziedziczenia w przypadku oséb fizycz-
nych, jak tez w ramach transakgji fuzji i przejg¢ spolek oraz jako sktadnik zbywa-
nego przedsiebiorstwa?”.

Umowa o przeniesienie patentu wymaga, pod rygorem niewaznosci, zachowania
formy pisemnej (art. 67 ust. 2 pwp). Przeniesienie patentu staje sie skuteczne wobec
0sob trzecich z chwilg jego wpisu do rejestru patentowego UPRP (art. 67 ust. 3 pwp).
Nabycie patentu ma miejsce bez wzgledu na wpis, ale w celu wykazania swojego
prawa w relacji do oséb trzecich nabywca musi zosta¢ wpisany do rejestru paten-
towego. Wpis pozwala nabywcy patentu na unaocznienie swoich praw w stosunku
do innych o0s6b; w rezultacie utatwia on realizacj¢ praw wynikajacych z patentu?®.
Wedlug art. 12 ust. 1 pwp prawo do uzyskania patentu na wynalazek takze jest zby-
walne i podlega dziedziczeniu.

Kryteria zdolnosci

patentowe;j: .

nowosé ) Rozpatrywanie
Wynalazek (art. 25 pwp), wynzfg;(sj ?Ar/“SPRP ?;gzlzaeznklz Uzyskanie patentu
(art. 24 pwp) :> pOZ('g;\tW ggnuﬁczy j;> (art. 31 ust. 1-2 pwp, j;> przez UPRP j;> g"rrtt' :3? lfsstt; Pv\:’\lp)
- £9 PWP art. 33 pwp) (art. 47 ust. 1 pwp, : = DA

i przemystowa
stosowalnosé
(art. 27 pwp)

art. 49 ust. 1 pwp)

RYSUNEK 1. Procedura uzyskania patentu na wynalazek nanotechnologiczny na podstawie
ustawy Prawo wtasnos$ci przemystowej (pwp)

ZRODLO: opracowanie wiasne.

Procedure uzyskania patentu na wynalazek nanotechnologiczny, zgodnie z ustawa
Prawo wlasnosci przemyslowej (pwp), przedstawia rysunek 1.
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Tajemnica przedsiebiorstwa

Nanotechnologia odznacza si¢ ztozonoscig, trudno rozpozna¢, w jaki sposéb jest
wykonana i funkcjonuje, a w zwiagzku z tym jest réwniez zawita w kontekscie rea-
lizacji. Uzyskanie patentu wymaga natomiast ujawnienia istoty wynalazku; wska-
zane jest wigc stosowanie tajemnicy przedsiebiorstwa jako alternatywnego srodka
ochrony wlasnosci przemystowej. Wedlug art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji?®! (znku) tajemnicg przedsiebiorstwa
sg informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne lub inne majace wartos¢
gospodarczg, ktore jako calo$¢ badz w szczegdlnym zestawieniu i zbiorze ich elemen-
tow nie s3 powszechnie znane osobom zwykle zajmujacym sie tym rodzajem informa-
cji albo nie sg dla nich fatwo dostepne, o ile uprawniony do korzystania z informacji
lub rozporzadzania nimi podjal, przy zachowaniu nalezytej starannosci, dziatania
w celu utrzymania ich w poufnosci.

Sformutowany w definicji zawartej w art. 11 ust. 2 znku katalog informacji beda-
cych tajemnicg przedsigbiorstwa nie jest zamkniety, gdyz ustawodawca uzyt wyraze-
nia ,,inne informacje posiadajace wartos¢ gospodarcza ™. Pojecie tajemnicy przed-
siebiorstwa jest wigc obszerne z uwagi na katalog otwarty informacji podlegajacych
ochronie?®}; moga to by¢ zwlaszcza niechronione jeszcze prawami wylgcznymi wyna-
lazki, wzory uzytkowe itd., plany techniczne, listy klientow, metody kontroli jakosci
towarow i ustug, sposoby marketingu, sposoby organizacji pracy, dane obrazujace
wielko$¢ produkciji i sprzedazy, zrédia zaopatrzenia i zbytu?.

Zgodnie z art. 79 pwp do umowy o korzystanie z wynalazku zgloszonego w UPRP,
na ktory nie udzielono jeszcze patentu, jak réwniez do umowy o korzystanie z wyna-
lazku niezgloszonego, a stanowigcego tajemnice przedsigbiorcy, stosuje si¢ odpowied-
nio przepisy o umowie licencyjnej, chyba ze strony postanowity inaczej. W przypadku
wynalazku, o ktorego ochrong patentowa przedsiebiorca si¢ nie ubiega, lecz utrzymuje
go w poufnodci, rozwigzanie jest przedmiotem prawa podmiotowego do tajemnicy
przedsigbiorcy?®. Artykut 79 pwp dotyczy wylacznie takich informacji, ktére moga
stanowi¢ wynalazek, a wigec odnoszacych sie do rozwigzania okreslonego problemu

281 Tekst jedn. Dz.U. z 2020 . poz. 1913.
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z dziedziny techniki; w zwigzku z tym zakres zastosowania powyzszego artykutu spro-
wadza sie do informacji technicznych i technologicznych, a nie taczy si¢ np. z danymi
organizacyjnymi, marketingowymi i sprzedazowymi?®*. Artykul 79 pwp obejmuje
tre$cig odestanie do odpowiedniego stosowania uregulowan prawnych dotycza-
cych umowy licencyjnej w przypadku kategorii uméw okreslonych w tym przepisie —
z zastrzeZeniem, iz strony s3 uprawnione do zawarcia postanowien odmiennych
od regulacji ustawowej umowy licencyjnej?*’.

Tajemnica przedsigbiorstwa moze by¢ wykorzystywana do zapobiegania udostep-
nianiu lub wykorzystywaniu przez innych dowolnego rodzaju informacji o wartosci
gospodarczej?®*. Nalezy chroni¢ koncepcje poprzez utrzymywanie ich w tajemnicy,
co pozwala unikna¢ staran i kosztéw zwigzanych z dokonaniem zgtoszenia paten-
towego?®. W rozwijajacych si¢ obszarach, takich jak nanotechnologia, oprocz praw
patentowych firmy wykorzystuja tajemnice przedsigbiorstwa szczegélnie tam, gdzie
inzynieria odwrotna sprawia trudno$ci*°. Inzynieria odwrotna pozwala na uzyskanie
modelu obiektu rzeczywistego (np. czesci zamiennych, matryc) w formie tréjwymia-
rowej — zdigitalizowanej 3D. Skanowanie 3D oznacza przenoszenie obiektow ze §wiata
rzeczywistego do $wiata wirtualnego — komputera; nastepnie odtwarza sie (aktuali-
zuje sie) ich dokumentacje techniczng i zleca wykonanie zamiennika, czyli duplikatu
oryginalnego obiektu®'. Biorac pod uwage nieodlaczne trudnosci zwiazane z inzynie-
rig odwrotng w pewnych obszarach nanotechnologii, prawo patentowe nie zawsze jest
najlepszg dostepna metoda ochrony wynalazkéw nanotechnologicznych. Uzyskanie
ochrony patentowej wymaga ujawnienia technologii catemu $wiatu, a po wygasnieciu
praw patentowych opatentowane wynalazki staja si¢ wlasnoscig publiczng. W zwigzku
z tym, jesli ujawnienie nie jest pozadane z réznych powodéw, alternatywa dla ubiega-
nia si¢ o ochrong patentows jest traktowanie wynalazku nanotechnologicznego jako
tajemnicy przedsiebiorstwa bez publikowania szczegdtow wynalazku w jakiejkol-
wiek formie?*2. Aspekty nanotechnologii, takie jak materiaty wyjsciowe przeksztal-
cane w nanoczastki lub inne nanomateriaty, metody wytwarzania nanomateriatéw
oraz ich przeksztalcania w materialy kompozytowe, moga wiec by¢ chronione jako
tajemnice przedsiebiorstwa, poniewaz te metody wytwarzania moga by¢ mniej podatne
na inzynieri¢ odwrotna??. Tajemnica przedsiebiorstwa moze obecnie by¢ atrakcyjna
forma chronienia wiedzy w przemysle nanotechnologicznym?**. Ochrona pozostaje
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tak dtugo, jak dfugo technologia lezaca u jej podstaw jest utrzymywana w tajemnicy?”>.
Ochrona tajemnicy przedsigbiorstwa wymaga dokladania nieustannych staran, ponie-
waz po ujawnieniu technologii ochrona zostaje utracona. W zwiazku z tym, gdy praw-
dopodobienstwo inzynierii odwrotnej wynalazku nanotechnologicznego jest niewiel-
kie, licencjodawcy i licencjobiorcy powinni rozwazy¢ chronienie swoich wynalazkéow
jako tajemnicy przedsigbiorstwa?®.
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Strategie komercjalizaciji

W stadium rozwoju procesu komercjalizacji sa podejmowane kluczowe decyzje wigzace
sie z wyborem dalszego sposobu dzialania, czyli strategia komercjalizacji**’. W kon-
tekscie pomyslnego przebiegu procesu komercjalizacji wiedzy w obszarze nanomate-
rialow wybdr strategii komercjalizacji jest szczegolnie istotny. Do tych podstawowych
strategii zaliczaja si¢: sprzedaz wynikow badan w fazie badan i rozwoju (B+R) badz
ich licencjonowanie, samodzielne wprowadzanie nowej technologii na rynek, wspot-
dzialanie przy wprowadzaniu na rynek z partnerami biznesowymi (alians strategiczny),
tworzenie firm joint venture, tworzenie spétek odpryskowych (spin-off lub spin-out)
i model mieszany uwzgledniajacy wyzej wymienione strategie®*s.

Strategia przeniesienia (sprzedazy) praw wiasnosci intelektualnej bazuje na trans-
akeji kupna-sprzedazy technologii. W umowie sprzedazy nastepuje trwale przekazanie
praw do wiasnosci intelektualnej?. Przepisy o sprzedazy rzeczy stosuje si¢ odpowied-
nio do sprzedazy praw - zgodnie z art. 555 kc. Sporadycznie w obrocie sa zawierane
umowy darowizny badz zamiany. Przeniesienie praw moze réwniez nastgpic¢ na pod-
stawie umoéw nienazwanych, np. gdy ekwiwalentem $wiadczenia zbywcy jest udzie-
lenie licencji przez nabywce3®.

Kolejng strategia komercjalizacji jest udzielenie licencji. Podmiot praw do wyni-
kéw badan moze za pomoca udzielenia licencji wyrazi¢ zgode wylacznie na korzysta-
nie z przystugujacych mu praw wiasnosci intelektualnej**'. Wedlug art. 66 ust. 2 pwp
umowa licencyjna polega na udzieleniu przez uprawnionego z patentu innej osobie
upowaznienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku. Wraz zawarciem umowy
licencjobiorca nabywa w zwigzku z tym prawo korzystania z wynalazku chronionego
patentem w ramach udzielonego upowaznienia®*?. Zgodnie z art. 76 ust. 2 pwp w umo-
wie licencyjnej mozna ograniczy¢ korzystanie z wynalazku (licencja ograniczona);
jezeli tego nie zrobiono, licencjobiorca ma prawo korzystania z wynalazku w takim
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versitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2013, nr 287, s. 207; D. Trzmielak, Komercjalizacja wiedzy
i technologii - determinanty i strategie, Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, £.6dz 2013, s. 108.
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samym zakresie jak licencjodawca (licencja pelna). Ustawodawca, z uwagi na zakres
udzielonego upowaznienia do korzystania z wynalazku, rozréznia wobec tego w art. 76
ust. 2 pwp licencje ograniczone, czyli niepelne (strony moga w umowie ograni-
czy¢ zakres korzystania z wynalazku), i nieograniczone, czyli pelne (jezeli w umo-
wie nie przewidziano ograniczen zakresu korzystania z wynalazku i licencjobiorca
ma uprawnienie do korzystania z wynalazku w takim zakresie jak licencjodawca)3®.
Licencja niepelna Iaczy si¢ wigc z istnieniem pewnych ograniczen?*4; np. licencjo-
biorca moze produkowac wylgcznie okreslony wolumen produktéw albo moze pro-
dukowa¢ na potrzeby danego rynku3®. Udzielenie licencji nie pozbawia uprawnionego
mozliwosci samodzielnego korzystania z wynalazku, a takze nie wyklucza udziele-
nia przez niego licencji innej osobie**®. Licencjodawca uzyskuje mozliwo$¢ tworze-
nia sieci wspotpracy z wieloma partnerami na warunkach dostosowanych do indy-
widualnych potrzeb i przez okres ustalony w toku negocjacji*”’. Na podstawie art. 76
ust. 4 pwp jezeli umowa licencyjna nie zastrzega wylacznosci korzystania z wynalazku
w okreslony sposob, udzielenie licencji jednej osobie nie wyklucza mozliwosci udzie-
lenia licencji innym osobom, a takze jednoczesnego korzystania z wynalazku przez
uprawnionego z patentu (licencja niewylaczna). Licencja wytaczna oznacza upowaz-
nienie do korzystania z wynalazku, z ktérym wystepuje jednoczesnie zobowigzanie
sie licencjodawcy do nieudzielania licencji innym osobom?%; wylacznie jeden licen-
cjobiorca uzyskuje wiec upowaznienie®®. Uprawniony z licencji wytacznej posiada
monopol na korzystanie z wynalazku w zakresie udzielonej licencji*'°.

Udzielenie licencji powoduje wiec, ze licencjodawca zachowuje przywilej do korzy-
stania z dobra wlasno$ci intelektualnej i — w przypadku licencji odptatnej — wyna-
grodzenie licencyjne za swoje $wiadczenia. Ryzyko braku zyskownosci wynalazku
ponosi natomiast licencjobiorca.

Uprawniony z licencji moze udzieli¢ dalszej licencji (sublicencja) tylko za zgoda
uprawnionego z patentu; udzielenie dalszej sublicencji jest niedozwolone (art. 76
ust. 5 pwp). Umowa licencyjna wymaga, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej (art. 76 ust. 1 pwp). Licencja podlega, na wniosek zainteresowanego, wpi-
sowi do rejestru patentowego; uprawniony z licencji wylacznej wpisanej do rejestru
moze na réwni z uprawnionym z patentu dochodzi¢ roszczen z powodu naruszenia
patentu, chyba Ze umowa licencyjna stanowi inaczej (art. 76 ust. 6 pwp).
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Wedtug art. 77 pwp jezeli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjodawca
jest zobowigzany do przekazania licencjobiorcy wszystkich posiadanych przez niego
w chwili zawarcia umowy licencyjnej informacji i do§wiadczen technicznych potrzeb-
nych do korzystania z wynalazku. Ponadto, zgodnie z art. 81 pwp, jezeli umowa
o wykonanie prac badawczych lub inna podobna umowa nie stanowi inaczej, domnie-
mywa sie, Ze wykonawca prac udzielit zamawiajacemu licencji na korzystanie z wyna-
lazkéw zawartych w przekazanych wynikach prac (licencja dorozumiana).

Inna kategorie licencji stanowi licencja otwarta. Uprawniony z patentu moze zlo-
zy¢ w UPRP o$wiadczenie o gotowosci udzielenia licencji na korzystanie z jego wyna-
lazku; o$wiadczenie takie nie moze zosta¢ odwolane ani zmienione, a informacja o jego
zlozeniu podlega wpisowi do rejestru patentowego (art. 80 ust. 1-2 pwp). W razie
zlozenia powyzszego oswiadczenia oplaty okresowe za ochron¢ wynalazku zmniej-
sza si¢ o polowe; przepis ten stosuje sie rowniez do jednorazowej oplaty za ochroneg
lub do pierwszej oplaty okresowej, jezeli ta zmniejszona oplata wptynie wraz z o$wiad-
czeniem najpozniej w wyznaczonym terminie (art. 80 ust. 3 pwp). Licencja otwarta
jest pelna i niewylaczna, a optata licencyjna nie moze przekracza¢ 10% korzysci uzy-
skanych przez licencjobiorce w kazdym roku korzystania z wynalazku, po potraceniu
nakladéw (art. 80 ust. 4 pwp). Licencje te uzyskuje si¢ przez zawarcie umowy licen-
cyjnej albo przystapienie do korzystania z wynalazku bez podjecia rokowan lub przed
ich zakonczeniem; w tym przypadku licencjobiorca jest obowigzany zawiadomi¢ o tym
pisemnie licencjodawce w terminie miesigca od chwili przystapienia do korzystania
z wynalazku (art. 80 ust. 5 pwp).

Nastepnym sposobem komercjalizacji jest samodzielne wprowadzanie nowej tech-
nologii na rynek. Komercjalizacja na podstawie wlasnych zasobéw oznacza samo-
dzielne dzialanie i wykorzystywanie tylko tych zasobow. Taka strategie moga przy-
ja¢ duze przedsiebiorstwa o utrwalonej, silnej pozycji rynkowe;j'.

Kolejna strategie komercjalizacji stanowi wspoldzialanie przy wprowadzaniu
na rynek z partnerami biznesowymi (alians strategiczny). Sieci partneréw wspolpra-
cujacych z przedsigbiorstwem w ramach tworzenia innowacji badz ich komercjaliza-
cji s3 nazywane ekosystemami innowacji. Na etapie koncepcji w takich ekosystemach
funkcjonujg inkubatory przedsigbiorczosci, parki technologiczne, centra transferu
technologii, centra innowaciji itp.; na dalszych etapach moga to by¢ dostawcy finanso-
wania, partnerzy w zakresie tworzenia produktu albo wdrazania technologii, tj. inne
przedsigbiorstwa, dostawcy, osrodki naukowe, klienci*2. Umowy alianséw strategicz-
nych s3 zawierane na podstawie zasady swobody uméw (art. 353" k).

W duzej czesci przypadkow wynalazcy, szkoly wyzsze badz instytuty naukowe
nie dysponuja odpowiednimi zasobami, azeby wprowadzac¢ na rynek opracowane
przez siebie technologie. Przedsiebiorstwa z takimi mozliwosciami nie maja natomiast
dostepu do technologii, ktére umozliwiajg im wytwarzanie i sprzedaz innowacyjnych
produktéw i ustug. W zwigzku z tym celem skutecznej i pomyslnej realizacji procesu

311 g, Gwarda-Gruszczynska, Modele procesu komercjalizacji..., op. cit., s. 174.
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innowacyjnego czesto angazuje si¢ do niego réznorakich partneréw, ktorzy tacza
swoje zasoby, aby uzyskac efekt synergiczny; jego osiggniecie jest mozliwe wylacznie
wowczas, gdy w przyjetym modelu biznesowym przedsiewziecia komercjalizacyjnego
nalezycie zostang dobrani partnerzy, ktérzy zapewniajg komplementarne zasoby>'>.
Obejmuja one m.in. mozliwosci produkcyjne, mozliwosci $wiadczenia dodatkowych
ustug, dostep do sieci dystrybucji, jak rowniez relacje z klientami badz dostawcami®.

Kolejng — obok aliansu strategicznego — kategoria wspoldzialania w ramach pro-
cesu komercjalizacji s3 powigzania spolek na podstawie relacji dominacji i zalezno-
$ci. Podstawy tej relacji jest rowniez zasada swobody uméw, okreslona w art. 353" kc.
Wedtlug art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spotek handlowych (ksh) spétka dominujacg jest
spotka handlowa w przypadku, gdy dysponuje bezposrednio lub posrednio wiekszoscia
glosow na walnym zgromadzeniu wspdlnikéw badz w zarzadzie innej spotki kapita-
fowej albo jest uprawniona do powotywania badz odwotywania wigkszosci cztonkow
zarzadu lub rady nadzorczej innej spotki kapitatowej (spotki zaleznej) lub tez czlon-
kowie jej zarzadu stanowig wiecej niz polowe czlonkéw zarzadu innej spotki kapita-
towej (spoiki zaleznej) albo dysponuje wigkszoscig gloséw w spdtce osobowej zalez-
nej, takze na podstawie porozumien z innymi osobami, badz wywiera decydujacy
wplyw na dzialalnos¢ spétki kapitatowej zaleznej, zwlaszcza na podstawie umowy
o zarzadzanie spotka zalezng (okreslonej w art. 7 ksh). Zgodnie z zasada swobody
umo6w umowa bedaca podwaling stosunku dominacji i zaleznosci, czyli umowa
o zarzadzanie spotka zalezng, moze regulowac zakres odpowiedzialnosci spotki
dominujacej za zobowigzania spo6tki zaleznej wobec jej wierzycieli. Inng kategorie
zwigzku spolek stanowi relacja powigzania; w tym stosunku oddzialywanie na dzia-
talnos¢ spotki zaleznej nie jest tak znaczace, jak w ramach relacji dominacji i zalez-
nosci. Spotka powigzana, wedtug art. 4 § 1 pkt 5 ksh, oznacza spétke kapitalows,
w ktdrej inna spotka handlowa dysponuje bezposrednio lub posrednio co najmniej
20% gloséw na walnym zgromadzeniu wspdlnikéw, takze na podstawie porozumien
z innymi osobami, lub ktéra posiada bezposrednio co najmniej 20% udziatéw albo
akcji w innej spolce kapitalowej.

Strategia tworzenia joint venture (przedsigbiorstw z udzialem kapitatu zagranicz-
nego) bazuje natomiast na poszukiwaniu partnera biznesowego, ktory jest zaintere-
sowany wspodlpracg i wspdlnym utworzeniem nowego przedsiebiorstwa celem wdro-
zenia i rozwoju technologii na rynku®”. Przedsi¢biorstwa tego typu moga dziata¢
w formach prawnych zgodnych z polskim systemem prawnym.

Nastepna strategia komercjalizacji jest powolywanie spétek odpryskowych.
Sa to spdiki spin-off (z udzialem organizacji macierzystej) i spin-out (bez jej udziatu)*e.
Ustroj prawny spotek prawa handlowego (osobowych i kapitalowych) jest uregulowany

313 E. Gwarda-Gruszczynska, Dyfuzja innowacji — nastgpstwo komercjalizacji nowych technologii,
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ustawg ksh. Do spdtek osobowych zaliczajg sie spotki: jawna, partnerska, komandytowa
i komandytowo-akcyjna, spétkami kapitalowymi sg zas spo6tki: z ograniczong odpo-
wiedzialno$cig, akcyjna i prosta spotka akcyjna. W spdtkach osobowych wspolnicy
ponosza osobista odpowiedzialno$¢ za zobowiazania, czyli majatkiem osobistym;
w spotkach kapitalowych natomiast wspolnicy nie odpowiadaja osobiscie za zobo-
wigzania, a co do zasady spétki te odpowiadajg swoim majatkiem. W zwigzku z tym
spotki kapitalowe moga realizowac proces komercjalizacji wiedzy, ograniczajac nie-
pewnos¢ wigzaca sie z ewentualnym niepomys$lnym przebiegiem tego procesu.
Strategie komercjalizacji przedstawia rysunek 2.

Strategia przeniesienia (sprzedazy) praw wtasnosci intelektualnej

Udzielenie licencji

Samodzielne wprowadzanie nowej technologii na rynek

Wspétdziatanie przy wprowadzaniu na rynek z partnerami biznesowymi (alians strategiczny)
Tworzenie joint venture (przedsiebiorstw z udziatem kapitatu zagranicznego)

Tworzenie spotek odpryskowych (spin-off lub spin-out)

Model mieszany uwzgledniajacy ww. strategie

STRATEGIE
KOMERCJALIZACJI

RYSUNEK 2. Strategie komercjalizacji

ZRODLO: opracowanie wtasne na podstawie: E. Gwarda-Gruszczyniska, Praktyki polskich przedsiebiorstw
w zakresie komercjalizacji nowych technologii, ,Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2013,
nr 287, s. 207; D. Trzmielak, Komercjalizacja wiedzy i technologii - determinanty i strategie, Wydawnictwo
Uniwersytetu tédzkiego, £6dZ 2013, s. 108.

Pozadane jest wykorzystywanie w obszarze nanotechnologii kategorii licencji
ograniczonej (niepelnej). Dopelnieniem korzystania ze srodka ochrony wlasnosci
przemystowej, czyli tajemnicy przedsiebiorstwa, moze by¢ udzielenie licencji niepet-
nej, za pomoca ktodrej licencjodawca upowaznia licencjobiorce jedynie do korzystania
z wynalazku w procesie wytworczym, tj. w ramach oznaczonej kategorii czynnosci.

Przy udzielaniu licencji na nanotechnologie istnieje mozliwo$¢ przekazania praw
do niej bez ujawniania samej tajemnicy przedsiebiorstwa za pomoca umowy licen-
cyjnej okreslanej jako ,umowa o przekazanie materiatow”, czyli licencja niepelna.
W ramach tych porozumien licencjodawca dzieli si¢ materialami z licencjobiorca,
ale nie ujawnia ich skadu; w zwiagzku z tym, zgodnie z umowg o przekazanie mate-
riatéw, odbiorca ma prawo do korzystania z technologii, ale nie moze analizowac,
stosowac inzynierii odwrotnej, zmienia¢ lub w inny sposéb modyfikowa¢ materia-
6w, a ponadto nie moze sprzedawac, przekazywaé, ujawniac ani w inny sposéb udo-
stepnia¢ materialow innej stronie bez uprzedniej pisemnej zgody strony dokonuja-
cej przekazania. W wyniku tego struktura lub funkcja lezaca u podstaw wynalazku
licencjodawcy pozostaje tajemnica?”’. Ochrona prawa do tajemnicy przedsiebiorstwa

317 J.T. Brougher, op. cit., s. 167.
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w ramach uméw o przekazanie materiatéw pozwala zatem odbiorcy na korzystanie
z technologii bez koniecznosci ujawniania przez przekazujgcego nowatorskich wtas-
ciwosci czy unikalnos$ci materiatu?s.

W obszarze nanotechnologii licencjonowanie zdaje si¢ by¢ fatwiejszym wyborem
niz podejmowanie calego procesu komercjalizacji. Korzysci sg oczywiste — odpo-
wiedzialno$¢ za kosztowne zwiekszanie skali w celu produkcji oraz ryzyko rynkowe
spada na kogo$ innego. Przedsigwziecie moze si¢ skoncentrowac na wtasnym poten-
cjale w zakresie badan i rozwoju, a nie na tworzeniu mozliwosci w zakresie projek-
towania, produkcji, marketingu, sprzedazy, dystrybucji itp.>* Jednakze charakter
nanotechnologii jako nowo powstajacej dziedziny, ktora nadal nie ma zdefiniowanych
rynkow, okreslonych zastosowan i znanych uczestnikéw rynku, utrudnia znalezie-
nie partneréw do wspotpracy lub licencjobiorcéw sklonnych zaplaci¢ odpowiednie
wynagrodzenie. Generowanie oplat licencyjnych dla firm moze aktualnie sprawiac
trudnosci ze wzgledu na niejednoznaczno$¢ obecnego rynku nanotechnologii?.
Licencjonowanie nie zawsze jest realistyczng opcja dla przedsiewzie¢ nanotechnolo-
gicznych, poniewaz moga one by¢ zmuszone, by stworzy¢ rynek dla swoich technologii.
Nierzadko przekonanie dalszych klientéw o potencjale nowego procesu technologicz-
nego nie jest mozliwe bez odpowiedniego dowodu w postaci masowo wytwarzanego
produktu; prototyp czesto nie wystarcza. Ponadto stosowanie wylacznie modelu
licencjonowania pozwala uzyska¢ mniejszg czgs¢ wartosci wytworzonej przez inno-
wacje nanotechnologiczng?®?'. Tak wigc z uwagi na istnienie nie tylko zalet, lecz takze
wad umowy licencyjnej najkorzystniejsza strategia komercjalizacji wiedzy w relacji
do nanomaterialow jest wspdtdzialanie.

Potencjal przedsiebiorstw prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza w obszarze
nanomaterialéw wymaga zwiekszenia, aby osiagna¢ pozytywny rezultat procesu
komercjalizacji. Przez budowanie sojuszy strategicznych nalezy rozumie¢ sposéb,
w jaki kierownictwo firmy decyduje sie podchodzi¢ do kluczowych wspoétpracowni-
koéw, ktorzy wspierajg rozwoj i sprzedaz nowych produktéw, a takze nawiazac z nimi
wspotprace oraz nada¢ im odpowiedni priorytet. Sojusze z wiekszymi firmami dzia-
tajacymi juz w danej branzy umozliwiaja przedsiewzieciom nanotechnologicznym
tworzenie skuteczniejszych oraz uzyteczniejszych prototypéw i produktéw. Dzieje sie
tak dlatego, ze czerpia one z mozliwosci w zakresie prototypowania, zwigkszania skali
produkcji i marketingu firm o ugruntowanej pozycji w kazdej docelowej branzy?*?2.
Przedsiewziecia nanotechnologiczne powinny zmierza¢ do tworzenia relacji z pro-
ducentami dzialajacymi na duzg skale. Mozliwosci produkeyjne duzych korporacji
zapewniaja efekt synergii — osiggniecie docelowych zdolnosci produkcyjnych wymaga
wiec mniejszych nakladéw inwestycyjnych, a popyt mozna prognozowac z wigkszym
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prawdopodobienstwem (co zmniejsza ryzyko)*?. Celem przyspieszenia komercjalizacji
bardzo potrzebna jest takze wspdtpraca miedzy srodowiskiem akademickim a prze-
mystowym - nanotechnologia wymaga wspdtpracy, poniewaz bazuje na innowacjach
naukowych oraz potrzebuje kosztownych laboratoriéw i wysoko wykwalifikowanych
pracownikéw. Ma ona na celu zachecenie do realizacji projektéw badawczych ukie-
runkowanych na zastosowania przy udziale przemystu juz od momentu konceptu-
alizacji projektu’.

Mieszane modele biznesowe i rodzina powigzanych przedsiewzie¢ dziatajacych
w odrebnych branzach to strategie organizacyjne, ktére pozwalajg sprosta¢ niekto-
rym wyzwaniom zwigzanym z komercjalizacja nanotechnologii. Gdy dany rynek
wyglada szczegélnie obiecujaco, jest tworzone przedsigwzigcie produkcyjne skupione
wylacznie na tym rynku, z oddzielnymi inwestorami kapitalowymi i wtasnoscia.
Posiadanie firmy patronackiej (umbrella company) zajmujacej si¢ wlasnoscig intelek-
tualng i oddzielnych firm produkcyjnych dla kazdej branzy daje firmie wigcej szans
na odniesienie sukcesu i mozliwos¢ zaliczenia porazki bez upadku calej organiza-
cji*?s. Wspolpraca przedsiebiorstwa z partnerami biznesowymi w procesie komercja-
lizacji (zgodnie z zasadg swobody uméw - art. 353" kc) stuzy integracji zdolnosci nie-
zbednych do przeprowadzenia tego procesu, a tym samym obnizeniu w szczegdlnosci
jego wysokich kosztoéw oraz dlugich ram czasowych, a takze wzmocnieniu pozycji
przedsigbiorstwa na rynku.

Wielokierunkowe zastosowania nanotechnologii moga wywiera¢ wptyw na prze-
sadnie szeroki zakres praw patentowych, zakldcajacy uczciwg konkurencje pomiedzy
uczestnikami obrotu gospodarczego i generujacy bariery w odniesieniu do moznosci
uzyskiwania patentéw. W zwigzku z tym w obszarze nanotechnologii wskazane jest
wspoéldziatanie uczestnikow obrotu gospodarczego za pomoca krzyzowania licencji
badz grupowania patentdw.

Zakres wielu zgloszen i patentéw w dziedzinie nanotechnologii jest podobny
lub czgsciowo si¢ pokrywa**. Nanotechnologia jest szczegdlnie narazona na ten prob-
lem, poniewaz obejmuje wiele dyscyplin, takich jak cho¢by chemig, elektronike, biolo-
gie i fizyke. Nierzadko ma to miejsce w dziedzinach technologii, w ktérych pojawiaja
sie liczne odkrycia oraz nastgpuje dynamiczny rozwdj*?”. W wyniku nachodzenia
na siebie praw wlasnosci intelektualnej wlasciciele rozwigzan nanotechnologicznych
moga czesto miec trudnosci z funkcjonowaniem na rynku bez naruszania cudzej tech-
nologii*?®. W obszarze nanotechnologii wystepuje sytuacja, w ktérej gaszcze ciasno
ze sobg powiazanych patentéw niezwykle utrudniajg zainteresowanym stronom
komercjalizacje opatentowanych technologii bez wkraczania w chroniong domene
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innych firm. Powoduje to liczne wspolzaleznosci i dlatego, nie majac wzajemnej
zgody, nie mozna wprowadzac na rynek opracowanych technologii bez naruszania
patentow drugiej strony*?. Moze ming¢ kilka lat, zanim strony bedg dokfadnie wie-
dzialy, co do kogo nalezy, jesli chodzi o prawa patentowe zwigzane z nanotechnolo-
gig?*. Takiej sytuacji mozna zapobiec poprzez zlozone, wielokrotne taczenie licencji
patentowych (krzyzowanie licencji) lub poprzez tworzenie innowacyjnych ,wigzek
patentow”33L,

Krzyzowanie licencji to transakcja dotyczaca wlasnosci intelektualnej, dzigki
ktorej konkurujace ze soba firmy zwalniaja sie z blokujacych pozycji patentowych
i wzajemnie udostepniaja swoje patenty. W tym trybie obie strony udzielaja sobie
nawzajem prawa do korzystania ze swych patentéw3*. Porozumienie o wzajemnym
udzielaniu licencji to obopdlne dzielenie si¢ patentami przez strony bez wymiany
oplat licencyjnych, w ktérym kazda ze stron obiecuje nie wnosi¢ pozwu przeciwko
drugiej stronie. Zawierajac porozumienie o krzyzowaniu licencji, strony zaczynaja
od polaczenia odpowiednich patentéw w zbidr i podzialu praw patentowych w taki
sposob, aby kazda z nich uzyskala wylaczne lub niewylaczne prawa do okreslonego
obszaru zastosowan objetego polaczonymi patentami’*. Po pierwsze, porozumienia
tego typu moga dziala¢ na rzecz obnizenia oplat licencyjnych. Jesli jedna firma dzia-
lajgca na ,,zattoczonym” rynku nanotechnologii nie moze zastosowac wlasnego wyna-
lazku bez naruszania patentu drugiej firmy, obie odnoszg korzysci, zawierajac poro-
zumienie, ktore pozwala im rozwija¢ i komercjalizowa¢ opatentowane technologie®*.
Po drugie, krzyzowanie licencji pozwala stronom na licencjonowanie migedzy soba
praw patentowych z zalozeniem, ze nie beda wnosi¢ pozwéw przeciwko sobie; kazda
ze stron moze zatem korzystac z praw patentowych drugiej strony bez ich narusza-
nia. Takie zobowigzania do niewnoszenia pozwéw moga zmniejszy¢ koszty zwigzane
z odpieraniem pozwdw o naruszenie praw. Krzyzowanie licencji moze by¢ réwniez
oplacalng strategia dla tych podmiotéw, ktére pdzno weszly na rynek, chcac wkro-
czy¢ do obszaru technicznego majacego juz swoich uczestnikéw®>. Nie zawsze jednak
krzyzowanie licencji w sferze nanotechnologii jest korzystne dla posiadaczy patentow.

Jesli patenty sa w posiadaniu stron, ktérych interesy biznesowe nie sg zbiezne,
krzyzowanie licencji nie moze stuzy¢ jako model. W przypadku wielodyscypli-
narnej natury nanotechnologii posiadacze odpowiednich patentéw moga nie by¢
konkurentami w obrebie tego samego sektora i dlatego wzajemna wymiana paten-
tow moze nie by¢ w ich interesie®*¢. Alternatywa dla krzyzowania licencji sa wigc

329 p, Ganguli, S. Jabade, op. cit., s. 93.

330 P.J. Sutton, Ch.H. Pham, J. Toke, op. cit.
3L p, Ganguli, S. Jabade, op. cit., 5. 93-94.
332 Ibidem, s. 226.

333 J.T. Brougher, op. cit., s. 174.

34 Tbidem.

335 PJ. Sutton, Ch.H. Pham, J. Toke, op. cit.
336 p, Ganguli, S. Jabade, op. cit., s. 226.
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»wigzki patentéw”, czyli porozumienia miedzy dwoma lub wigcej posiadaczami paten-
tow, na mocy ktdrych udzielajg licencji na jeden badz wigcej swoich patentéw sobie
nawzajem albo osobom trzecim3¥. Posiadacze patentdéw tgczg swoje zasadnicze
patenty w postaci wspdlnego zbioru (funkcjonujacego jako platforma rozliczeniowa),
ktory w kompleksowy sposob umozliwia jego uczestnikom dostep do zgromadzo-
nych w nim patentéw przy rozlozonym ryzyku, zgodnie ze wspélnym porozumie-
niem zawartym przez strony podczas tworzenia ,,wigzki patentéw”. Takie ,wiazki
patentéw”, w przypadku odpowiedniego zarzadzania, mogga usuna¢ przeszkody two-
rzone przez patenty blokujace oraz znacznie obnizy¢ koszty transakcji licencyjnych
i sporéw sadowych?.

W przypadku zalezno$ci patentéw (nakltadajacych sie patentéw) w obszarze nano-
technologii podmiot uprawniony z patentu zaleznego, ktéry uprzednio bez rezultatu
staral si¢ w dobrej wierze o udzielenie licencji przez uprawnionego z patentu wczes-
niejszego, moze ubiegac sie o licencje przymusowg. Moze ona zosta¢ udzielona, jezeli
ubiegajacy sie o nig wykaze, ze czynil wczesniej, w dobrej wierze, starania w celu uzy-
skania licencji (art. 82 ust. 4 zdanie 1 pwp). Wedlug art. 82 ust. 1 pkt 3 pwp UPRP
moze udzieli¢ zezwolenia na korzystanie z opatentowanego wynalazku innej osoby;,
czyli licencji przymusowej, gdy zostanie stwierdzone, Ze uprawniony z patentu udzie-
lonego z wczesniejszym pierwszenstwem (patentu wczesniejszego) uniemozliwia,
nie godzac si¢ na zawarcie umowy licencyjnej, zaspokojenie potrzeb rynku krajowego
przez stosowanie opatentowanego wynalazku (patent zalezny), z ktérego korzystanie
wkraczaloby w zakres patentu wczesniejszego. W celu udzielenia licencji przymusowej
uprawniony z p6zniejszego patentu powinien unaocznic, ze istnieje niezaspokojony
popyt na wynalazek bedacy jego przedmiotem. Niedostatek ten uzasadnia udziele-
nie licencji, jezeli jest widoczny na rynku krajowym (polskim)3*. Udzielenie licencji
przymusowej podmiotowi uprawnionemu z patentu zaleznego moze wigc nastgpic
w sytuacji wystepowania na polskim rynku niedoboru w odniesieniu do opatento-
wanego wynalazku. Bioragc pod uwage zastosowania nanotechnologii w réznorakich
branzach, stuzace jako srodek zaradczy na trudnosci, ktére dotykaja spoteczenstwo,
nalezy stwierdzi¢, iz nanotechnologia urzeczywistnia ten wymag.

Ponadto wedtug art. 82 ust. 2 zdanie 1 pwp warunkiem udzielenia licencji przy-
musowej na korzystanie z wynalazku w przypadku, o ktéorym mowa w art. 82 ust. 1
pkt 3 pwp, jest stwierdzenie, ze korzystanie z wynalazku bedacego przedmiotem
patentu zaleznego, jezeli sa to wynalazki dotyczace tego samego przedmiotu, wpro-
wadza istotny postep techniczny o powaznym znaczeniu gospodarczym. Wynalazek
nanotechnologiczny z pewnoscig rowniez spetnia przedstawione wymaganie
ze wzgledu na jego odkrywczy, przelomowy charakter w zespoleniu z szybkim roz-
wojem nanotechnologii.

337 Ibidem, s. 93-94.
338 Thidem, s. 227.
339 A. Nieweglowski, op. cit., s. 377.
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Zalezno$¢ patentdw wystepuje w sytuacji, gdy korzystanie z opatentowanego
wynalazku wkraczaloby w zakres patentu wczesniejszego, czyli udzielonego z wczes-
niejszym pierwszenstwem. Ta zaleznos¢ jest zwykle nastepstwem faktu, Ze dwa wyna-
lazki, chronione patentami nalezacymi do réznych oséb, maja pewna ,,wspolng pule”
cech technicznych; rozwigzanie chronione patentem zaleznym ma jednak w takim
przypadku, poza cechami wynalazku wcze$niejszego, dodatkowe, swoiste cechy wyrdz-
niajace je ze znanego zasobu techniki. W zwigzku z tym stosowanie wynalazku zalez-
nego (np. jego produkcja) posrednio oznacza wykorzystywanie rozwigzania wczes-
niejszego¥. Licencja przymusowa z uwagi na swoj ,,przymusowy’ charakter jest
przewidziana jako narze¢dzie majace zastosowanie w sytuacji, gdy w okolicznosciach
okreslonych w art. 82 ust. 1 pkt 3 pwp uprawniony z patentu odmawia zawarcia umowy
licencyjnej. Licencja przymusowa stanowi upowaznienie do korzystania z opatento-
wanego wynalazku przyznawane przez UPRP w formie decyzji administracyjnej*'.

Celem uzyskania licencji podmiot uprawniony z patentu zaleznego powinien zlo-
zy¢ wniosek o udzielenie licencji przymusowej. Wedltug art. 82 ust. 4 zdanie 1 pwp
jest on zobowigzany udowodni¢, oprdcz zaleznoséci patentow, takze to, ze podejmo-
wal starania w dobrej wierze, aby uzyska¢ patent, okazaly sie one jednak bezsku-
teczne — uprawniony z patentu wczesniejszego nie udzielil mu licencji**?. Oznacza to,
ze zainteresowany uzyskaniem licencji rzeczywiscie chce zawrze¢ umowe z uprawnio-
nym, nie za$ jedynie pozoruje wole zawarcia umowy. W zwigzku z tym w przypadku,
gdy zainteresowany uzyskaniem licencji proponuje nierynkowe warunki jej nabycia,
to problematyczne jest uznanie, ze jego dziatanie jest w dobrej wierze. Dowéd podje-
cia staran, aby zawrze¢ umowe licencyjng dobrowolnie, moze stanowi¢ np. korespon-
dencja mailowa przedstawiajaca histori¢ negocjacji, jak réwniez zeznania wiadkow
biorgcych w nich udzial*®.

Dodatkowe warunki istniejg wowczas, gdy wynalazki, chronione patentem wczes-
niejszym i poézniejszym, odnosza si¢ do tego samego przedmiotu; zwigkszaja one
wymagania udzielenia licencji przymusowej**4. W tym przypadku kryterium jej przy-
znania jest wprowadzenie za pomocg wynalazku istotnego postepu technicznego
o powaznym znaczeniu gospodarczym (wedlug art. 82 ust. 2 zdanie 1 pwp). W rela-
cji do wynalazkéw dotyczacych tego samego przedmiotu dyskusyjna jest bowiem
kwestia zapotrzebowania; jezeli np. istnieje popyt na rynku na opatentowane urza-
dzenie, nie zawsze mozna by¢ przekonanym, Ze istnieje on tez na jego pdzniejsze
usprawnienia. Warunkiem udzielenia licencji jest unaocznienie przez wnioskodawce,
ze pdzniejszy wynalazek w istocie rzeczy jest innowacja z perspektywy technicznej
i gospodarczej?®.

340 Thidem, s. 412.

341 AL Szajkowski, H. Zakowska-Henzler, Patent [w:] R. Skubisz (red.), op. cit., s. 666.
342 5, Nieweglowski, op. cit., s. 412.

343 A Michalak, op. cit., s. 243.

344 5 Niewegtowski, op. cit., s. 413.

345 Thidem.
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W przypadku udzielenia licencji przymusowej, zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 3 pwp,
uprawniony z patentu wczesniejszego moze zadac¢ udzielenia mu zezwolenia na korzy-
stanie z wynalazku bedacego przedmiotem patentu zaleznego (licencja wzajemna).
W sytuacji zalezno$ci patentéw z licencja przymusows jest wigc zespolona licencja
wzajemna, czyli krzyzowa3*, ktérej licencjobiorca i licencjodawca udzielajg sobie
obopolnie. Stanowi ona licencje na korzystanie z wynalazku bedacego przedmio-
tem patentu zaleznego. Jej udzielenia (na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 3 pwp) moze si¢
domagac uprawniony z patentu wczesniejszego®*.

Uwzgledniajac wigc koniecznos¢ pozyskiwania zasobow przez przedsigbiorstwa
prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza w obszarze nanomateriatéw, nalezaloby wyklu-
czy¢, jako strategie komercjalizacji wiedzy w tym obszarze, sprzedaz wynikéw badan
w fazie badan i rozwoju, gdyz przysparza przedsigbiorstwu wylacznie jednorazowy
zysk, oraz samodzielne wprowadzanie nowej technologii na rynek, ktére nie jest
dostosowane do funkcjonowania przedsiebiorstw o niepokaznych mozliwosciach,
a stuzy tym o znaczniejszym potencjale. Potencjalng strategi¢ komercjalizacji wie-
dzy w obszarze nanomaterialtéw, obok wymienionej optymalnej strategii wspolpracy
przedsigbiorstwa z partnerami biznesowymi, moze stanowi¢ tworzenie spétek odpry-
skowych. Z jednej strony umozliwia ona wypracowanie znacznych zyskéw, z drugiej
za$ ryzyko niekorzystnego przebiegu procesu komercjalizacji, realizowanego przez
nowe przedsiebiorstwo, jest duze.

346 Ibidem.
37 A Szewc, G. Jyz, op. cit., s. 267, 281-282.
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Komercjalizacja wiedzy przez uczelnie

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce* (psw) wéréd
podstawowych zadan uczelni w art. 11 pkt 3 wymienia transfer wiedzy i technolo-
gii do gospodarki. Zaangazowanie uczelni w proces transferu wiedzy i technologii
do gospodarki, w tym komercjalizacji wiedzy w obszarze nanotechnologii jako jedno
z kluczowych zadan uczelni, ma na celu zespalanie jej dzialalnosci z zapotrzebowa-
niem rynku. Szczegélnie w kontekscie innowacyjnego charakteru nanotechnologii
stuzacej polepszaniu jakosci zycia i sprostaniu problemom, z ktérymi zmaga sie spo-
teczenstwo, znaczaca jest ewentualnos¢ wykorzystania duzych mozliwosci uczelni
w tej sferze.

Zgodnie z art. 148 ust. 1 psw szkoly wyzsze moga prowadzi¢ akademickie inku-
batory przedsigbiorczosci, ktore tworzy sie, by wspiera¢ dzialalno$¢ gospodarczg pra-
cownikow uczelni, doktorantéw i studentéw (art. 148 ust. 2 psw), oraz centra trans-
feru technologii, ktérych celem jest komercjalizacja bezposrednia (art. 148 ust. 4 psw).
Wymienione przepisy stuza zachecaniu uczelni (publicznych i niepublicznych) do two-
rzenia jednostek, ktére utatwiaja upowszechnienie wynikéw prowadzonych w nich
badan naukowych, wsparcie dzialalno$ci gospodarczej wykonywanej przez uczelnie
oraz przez ich pracownikow, doktorantow i studentéw, a takze zwigkszenie przycho-
dow wlasnych uczelni. Jednostki takie stanowig wspomniane wyzej akademickie inku-
batory przedsiebiorczosci i centra transferu technologii**. Ich dziatalno$¢ ma by¢ spo-
sobem na lepsze i efektywniejsze wykorzystanie przez szkoty wyzsze ich potencjatu
intelektualnego oraz technicznego, a w nastgpstwie — na wytransferowanie wynikéw
badan do gospodarki®*®. Przepisy te powinny wspomagac realizacje jednego z zadan
uczelni, czyli tworzenia wigzi ze srodowiskiem przedsigbiorcéw w miejscu prowa-
dzenia jej dzialalnosci®'.

348 Tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 478.

349 1 M. Zielinski, Komercjalizacja wynikéw dziatalnosci naukowej oraz know-how [w:] H. Izdebski,
J.M. Zielinski, Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2019,
S. 247-248.

350 T. Jedrzejewski, Komercjalizacja wynikow dziatalnosci naukowej oraz know-how [w:] J. Woznicki
(red.), Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019,
s. 396.

351 1 M. Zielinski, op. cit., s. 248.
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Wedlug art. 148 ust. 2 psw akademicki inkubator przedsigbiorczosci powstaje
po to, by wspiera¢ dzialalno$¢ gospodarczg cztonkéw wspoélnoty uczelni, do kto-
rych nalezg pracownicy, doktoranci i studenci. Przepis ten nie wyklucza powierzenia
takiemu inkubatorowi innych zadan, w tym wigzacych si¢ z komercjalizacja wynikéw
badan naukowych, w szczegélnosci komercjalizacja posrednia®?. Zgodnie z art. 148
ust. 4 psw celem ustanowienia centrum transferu technologii jest natomiast komer-
cjalizacja bezposrednia. Komercjalizacja wynikéw badan naukowych moze wiec mie¢
charakter bezposredni badz posredni®®. Ta pierwsza polega na sprzedazy wynikow
dziatalnosci naukowej lub zwiazanego z nimi know-how albo oddawaniu do uzywa-
nia tych wynikdéw, albo know-how, w szczeg6lnosci na podstawie umowy licencyj-
nej, najmu oraz dzierzawy (art. 148 ust. 4 psw). Sedno komercjalizacji bezposredniej
polega na tym, Ze w jej nastepstwie wyniki badan naukowych uzyskuja kontakt z ryn-
kiem - zostajg zaoferowane osobom trzecim (kupujacym, licencjobiorcom) do naby-
cia albo korzystania®*. Przepis ten wyraza przykladowe formy komercjalizacji bez-
posredniej wynikéw badan naukowych; dochodzi ona do skutku za pomocg uméw
cywilnoprawnych, stosownie do ktérych uprawniony do wyniku dziatalnosci nauko-
wej odplatnie zezwala osobie trzeciej na korzystanie z jego dobra niematerialnego.
Komercjalizacja bezposrednia moze si¢ wigzac z rozporzadzeniem wynikami badan
naukowych (np. sprzedaz) lub z upowaznieniem do korzystania z nich (np. umowa
licencyjna)?*>. Komercjalizacja posrednia natomiast polega na obejmowaniu lub naby-
waniu udzialéw albo akeji w spotkach badz obejmowaniu warrantéw subskrypcyjnych
uprawniajacych do zapisu lub objecia akcji w spétkach w celu wdrozenia albo przygo-
towania do wdrozenia wynikéw dziatalnosci naukowej lub zwigzanego z nimi know-

-how (art. 149 ust. 1 psw); wedlug art. 453 § 2 ksh warranty subskrypcyjne sa papierami

warto$ciowymi imiennymi lub na okaziciela, uprawniajacymi ich posiadacza do zapisu

badz objecia akeji, z wylaczeniem prawa poboru. W przeciwienstwie do komercjaliza-
cji bezposredniej w efekcie komercjalizacji posredniej nie dochodzi do rzeczywistego

kontaktu wynikéw badan naukowych z rynkiem - uczelnia stwarza jedynie infra-
strukture prawnag i technologiczng w celu ,,urynkowienia” wynikéw badan nauko-
wych. Instrumentami umozliwiajacymi komercjalizacje posrednia s3 jednoosobowe

spotki kapitatowe®°, ktore uczelnia moze tworzy¢ na podstawie art. 149 ust. 1 psw
(spolki celowe). Na pokrycie kapitatu zakltadowego takiej spoiki szkota wyzsza moze

whnie$¢ w calosci albo w czesci wklad niepieniezny (aport) w postaci wynikow dzia-
talnosci naukowej oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami.

352 T. Jedrzejewski, op. cit., s. 396.

353 A. Niewegltowski, Komercjalizacja bezposrednia — pojecie [w:] J. Sieficzyto-Chlabicz (red.), Komer-
cjalizacja i transfer wynikow badan naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki, C.H.
Beck, Warszawa 2019, s. 23.

354 Ipidem.

355 A. Niewegtowski, Przedmiot komercjalizacji bezposredniej [w:] . Sieiczyto-Chlabicz (red.), Komer-
cjalizacja i transfer wynikéw..., op. cit., s. 282-283.
356 1dem, Komercjalizacja bezposrednia..., op. cit., s. 24.
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Zgodnie z art. 149 ust. 1 psw uczelnie publiczne i niepubliczne tworza spéotki
celowe, chcgc osiggna¢ komercjalizacje posrednig?®”. Przepis ten rozstrzyga o moz-
liwosci utworzenia samodzielnie jednoosobowej spétki kapitalowej, czyli spotki
z ograniczong odpowiedzialnoscia, badz spolki akcyjnej, ktdra ustawa okresla jako

,»spotke celowg™ s,

Pojecia spin-out i spin-off w aspekcie dziatalnosci uczelni wyzszych oraz innych
jednostek naukowych oznaczaja spotki tworzone przez jednostki naukowo-badaw-
cze lub naukowo-dydaktyczne w celu uzyskiwania korzysci z doébr chronionych pra-
wami wlasno$ci intelektualnej, wytworzonych w zakresie dziatalnosci tych jednostek.
Spotki spin-out powstaja poprzez wyodrebnienie juz istniejacej wewnetrznej struktury
organizacyjnej ich zalozyciela; w zwigzku z tym jest to podmiotowe odgraniczenie
juz funkcjonujacej organizacji, ktéra dotychczas nie byla samodzielna jako podmiot
stosunkéw prawnych. W spotkach spin-off przedsigbiorstwo jest w pelni nowa jed-
nostka organizacyjna, w ktérej wykorzystuje si¢ jedynie prawa wlasnosci intelektu-
alnej, know-how oraz zwykle kapital ludzki zwigzany z uczelnig®*. Przepisy art. 149
ust. 1 psw sg urzeczywistnieniem idei spolek typu spin-off; ich celem jest zwlaszcza
obejmowanie udzialéw w spotkach kapitalowych albo tworzenie takich spolek, azeby
wdrozy¢ wyniki badan naukowych i prac rozwojowych. Uczelnia przekazuje spoice
celowej w postaci aportu wyniki badan i prac rozwojowych, przede wszystkim posia-
dane prawa wlasnosci przemystowej. W art. 149 ust. 1 zdanie 2 psw jako przedmiot
aportu (niewylaczny) sa wymienione wyniki dzialalnosci naukowej uczelni i zwig-
zane z nimi know-how?¢.

Uczelnie i spotki celowe moga zawiera¢ umowy o wspdlpracy z partnerami bizne-
sowymi na zasadzie swobody uméw (art. 353" kc). Oprécz tej wspotpracy, ktéra
jest optymalna strategia komercjalizacji (wspomniang wczesniej), uczelnie moga
tworzy¢ spotki celowe jako spotki kapitalowe. W spétkach osobowych wspoélnicy
ponosza osobista odpowiedzialnos¢ za zobowigzania, czyli majatkiem osobistym;
w spotkach kapitalowych wspdlnicy nie sg osobiscie odpowiedzialni za zobowia-
zania i - co do zasady - spéiki te odpowiadaja jedynie swoim majatkiem. Spétki
celowe, ktoére s3 powolywane przez uczelnie na podstawie art. 149 ust. 1 psw jako
spotki kapitalowe, moga wigc przeprowadzi¢ proces komercjalizacji wiedzy w obsza-
rze nanomaterialéw, zmniejszajac niepewnos$¢ zwigzang z ewentualnym niekorzyst-
nym tokiem tego procesu.

Wyrazony w art. 149 ust. 1 psw cel w postaci komercjalizacji wynikéw badan
i prac rozwojowych w ramach systemu szkolnictwa wyzszego oznacza postgpo-
wanie prowadzace do tego, aby wyniki te staly si¢ przedmiotem obrotu, a badania

357 T. Jedrzejewski, op. cit., s. 398.
358 J.M. Zielinski, op. cit., s. 249; T. Jedrzejewski, op. cit., s. 398.

359 M. Spyra, S. Stanistawska-Kloc, Spétki celowe [w:] J. Sieficzyto-Chlabicz (red.), Komercjalizacja
i transfer wynikéw..., op. cit., s. 473.
360 1 M. Zielinski, op. cit., s. 249-250.

79



i prace rozwojowe byty dostoswane do potrzeb odbiorcow*!. W zwigzku z tym celem
posrednim ustanowienia spotki celowej jest wspolpraca uczelni z jej otoczeniem spo-
teczno-gospodarczym?®. Zadaniem spoétek spin-off, a wiec takze spotki celowej, jest
tworzenie spolek, ktore zajmuja sie jedynie wdrozeniem i obrotem w okreslonych,
wyspecjalizowanych dziedzinach handlu, ich kontrolowanie oraz — za pomoca wyni-
koéw ich dziatalnosci i okreslanego przez nie zapotrzebowania spolecznego i gospo-
darczego — wywieranie wplywu na kierunki badan i prac rozwojowych na uczelni*®.

Pojecie spotek spin-off jest uzywane rowniez w innym znaczeniu - chodzi
o to, aby spolki celowe tworzone przez szkoly wyzsze mogly nabywac udzialy badz
akcje w celu komercjalizacji praw wlasnosci intelektualnej powstalych na uczelni.
Z tego punktu widzenia takie spotki sg pierwszym poziomem grupy spoélek ustana-
wianej przez uczelnie; drugim zas poziomem sg spotki odpryskowe tworzone albo
wspottworzone przez spotki celowe. Gospodarcze zastosowanie rozwigzan opra-
cowanych na uczelniach ma miejsce w spdétkach odpryskowych nizszego poziomu;
dzialanie wielopoziomowej struktury spoélek jest jednak rozwigzaniem tgczacym
sie z ponoszeniem dodatkowych kosztow?s4. Spotki odpryskowe ustanawiane przez
spolki celowe moga by¢ zalezne kapitalowo od uczelni badZ moze ona w nich
posiada¢ posrednio jedynie pakiet mniejszosciowy. Ten drugi wariant jest typowy
w sytuacji, kiedy realizacja projektu gospodarczego z wykorzystaniem know-how
wymaga znacznych $rodkéw finansowych, ktore sg w stanie zagwarantowaé inwe-
storzy zewnetrzni®®s,

Na podstawie art. 149 ust. 2 psw uczelnia, w drodze umowy, moze powierzy¢
spolce celowej:
e zarzadzanie prawami do wynikéw dziatalnosci naukowej lub do know-how zwia-

zanego z tymi wynikami w zakresie komercjalizacji bezposredniej;
e zarzadzanie infrastrukturg badawcza.

Podstawowe zadanie spotki celowej stanowi komercjalizacja po$rednia. Powolujaca
ja uczelnia moze jednak poszerzy¢ zakres jej dziatalnosci; wedtug art. 149 ust. 2 psw
moze jej powierzy¢ zarzadzanie prawami do wynikéw badz do know-how z nimi
zwigzanego w ramach komercjalizacji bezposredniej, jak réwniez zarzadzanie infra-
strukturg badawczg®®. Przepis ten pozwala uczelni na delegowanie zadan w sferze
komercjalizacji bezposredniej na wlasng spotke celowg. Zawarcie umowy powie-
rzenia stuzy umozliwieniu realizowania przez spétke celowa uméw o eksploatacije
dobr intelektualnych (sprzedaz, umowa licencyjna, najem i dzierzawa), okreslonych

361 Thidem, 5. 249.

362 T, Jedrzejewski, op. cit., s. 398.

363 ] M. Zielinski, op. cit., s. 250.

364 M. Spyra, S. Stanistawska-Kloc, op. cit., s. 473-474.
365 Tbidem, s. 474.

366 T, Jedrzejewski, op. cit., s. 399.
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w art. 148 ust. 4 psw w formie przyktadu, lecz na ogét najwazniejszych®”. Powierzenie
spolce celowej zarzadzania prawami do wynikéw i know-how w obrebie szeroko rozu-
mianej wlasnosci przemyslowej nie stanowi aportu do spétki, ale jest realizowane
w ramach kontraktu handlowego zawartego pomiedzy spotka celows a uczelnig3ss.
W zwigzku z tym powierzenie dodatkowych zadan nast¢puje poprzez odptatng umowe
zawartg miedzy szkola wyzszg a spotka celowa. Wymienione w art. 149 ust. 2 psw
zadania nie musza stanowi¢ wyltacznego przedmiotu jej dzialalnosci, poniewaz art. 149
ust. 4 psw jest podstawg do wykonywania przez spotke celowa dodatkowych dzialan
w postaci oddzielonej organizacyjnie i finansowo od dziatalnosci podstawowej dzia-
talnosci gospodarczej*®®. Wedlug art. 149 ust. 4 psw spdtka celowa moze prowadzic,
jako dodatkowa, dzialalnos¢ gospodarcza wyodrebniong organizacyjnie i finansowo
od dzialalnosci, o ktérej mowa w art. 149 ust. 1 psw.

Na podstawie art. 149 ust. 3 psw dywidenda wyptacona uczelni przez spotke celowa
moze zosta¢ przeznaczona wylacznie na wykonywanie podstawowych zadan uczelni,
czyli na jej dzialalnos$¢ statutowg. Dochody spotki celowej pochodzg z jej wlasnej
dziatalnosci, a takze z wyplaconej jej dywidendy w spotkach, w ktérych potencjal-
nie uczestniczy*°. Zgodnie z powyzszym artykulem wyptacona dywidende spotki
celowej uczelnia przeznacza na wykonywanie swych podstawowych zadan (okreslo-
nych w art. 11 psw).

Wyjatek od tworzenia jednoosobowych spétek celowych stanowi wyrazona
w art. 150 psw ewentualno$¢ budowania spolek celowych przez kilka uczelni pub-
licznych badz niepublicznych oraz mozliwos¢ przystapienia do spolki celowej utwo-
rzonej przez inng uczelnie publiczng lub niepubliczng. Wspoélnikami albo akcjona-
riuszami zbiorowej spétki celowej moga by¢ jedynie szkoty wyzsze®”!. Nie moga one
natomiast ustanawia¢ zadnych innych podmiotéw celem komercjalizacji posredniej*”2.
Spotka celowa moze zosta¢ utworzona przez kilka uczelni publicznych albo niepub-
licznych (art. 150 ust. 1 psw).

Ustawa psw zawiera réwniez regulacje dotyczace uchwalania przez uczelnie regu-
laminéw zarzadzania prawami wlasnoséci przemystowej, w tym takze komercjalizacji,
oraz korzystania z infrastruktury badawczej. Wedtug art. 152 ust. 1 psw senat uchwala
regulamin zarzadzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami wtas-
nosci przemyslowej oraz zasad komercjalizacji, ktory okresla w szczegdlnosci:

e prawa i obowigzki uczelni, pracownikéw, doktorantow i studentéw w zakresie
ochrony i korzystania z praw autorskich, praw pokrewnych i praw wtasnosci
przemystowej;

e zasady wynagradzania tworcow;

367 M., Spyra, S. Stanistawska-Kloc, op. cit., s. 467, 470.

368 1 M. Zielinski, op. cit., s. 250.

369 T, Jedrzejewski, op. cit., s. 399.

370 J.M. Zielinski, op. cit., s. 251; T. Jedrzejewski, op. cit., s. 399.
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e zasady i procedury komercjalizacji;
e zasady korzystania z majatku uczelni, wykorzystywanego do komercjalizacji,
oraz $wiadczenia ustug w zakresie dziatalnosci naukowej.

W regulaminie tym, zgodnie z art. 152 ust. 2 psw, senat uczelni publicznej okresla
ponadto:

e zasady podzialu srodkéw uzyskanych z komercjalizacji miedzy tworca bedacym
pracownikiem uczelni publicznej a tg uczelnia;

e zasady i tryb przekazywania uczelni publicznej przez pracownika, doktoranta
i studenta informacji o wynikach dziatalno$ci naukowej oraz zwigzanym z nimi
know-how, informacji o uzyskanych przez pracownika $rodkach z komercjaliza-
cji oraz zasady i tryb przekazywania przez pracownika przystugujacych uczelni
czesci srodkow uzyskanych z komercjalizacji;

e zasady i tryb przekazywania pracownikowi przez uczelni¢ publiczng infor-
macji o decyzjach w sprawie komercjalizacji lub o niedokonywaniu komercja-
lizacji wynikow dzialalnoéci naukowej oraz know-how zwigzanego z tymi wyni-
kami, a takze zasady i tryb przekazywania czgsci przystugujacych pracownikowi
srodkéw uzyskanych z komercjalizaciji.

Wedlug art. 152 ust. 1 pkt 2 psw senat uchwala réwniez regulamin korzystania
z infrastruktury badawczej, ktéry okresla w szczegolnosci:
e prawa i obowigzki uczelni, pracownikéw, doktorantow i studentéw w zakresie
korzystania z infrastruktury badawczej przy prowadzeniu dziatalnosci naukowe;j;
e zasady korzystania i ustalania oplat za korzystanie z infrastruktury badawczej
do prowadzenia dziatalno$ci naukowej przez inne podmioty.

W odniesieniu do komercjalizacji wynikéw badan pracownika, wedlug art. 154
ust. 1 psw, przekazuje on uczelni publicznej informacje¢ o wynikach dziatalnosci nauko-
wej oraz o zwigzanym z nimi know-how; w przypadku ztozenia przez pracownika
o$wiadczenia o zainteresowaniu przeniesieniem praw do tych wynikéw i zwigzanego
z nimi know-how, uczelnia w terminie trzech miesi¢ecy podejmuje decyzj¢ w spra-
wie ich komercjalizacji. Na podstawie art. 154 ust. 3 psw w przypadku podjecia przez
uczelnie publiczng decyzji o niedokonywaniu komercjalizacji albo po bezskutecznym
uplywie trzymiesigcznego terminu uczelnia jest zobowigzana, w terminie 30 dni,
do ztozenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej i odplatnej umowy o prze-
niesienie praw do wynikéw dziatalno$ci naukowej oraz know-how zwigzanego z tymi
wynikami, facznie z informacjami, utworami wraz z wlasnoscia nosnikéw, na ktérych
utwory te utrwalono, i dos§wiadczeniami technicznymi; umowe zawiera si¢ w formie
pisemnej, pod rygorem niewazno$ci. Wynagrodzenie przystugujace uczelni za prze-
niesienie praw nie moze by¢ wyzsze niz 5% przecigtnego wynagrodzenia w gospo-
darce narodowej w roku poprzednim, oglaszanego przez prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego. W przypadku nieprzyjecia przez pracownika oferty zawarcia umowy
o przeniesienie praw do wynikéw dziatalno$ci naukowej oraz zwigzanego z nimi
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know-how przystuguja one uczelni publicznej (art. 154 ust. 4 psw). Wedlug art. 154
ust. 5 psw przedstawiony tryb nie dotyczy przypadkéw, gdy dzialalnos¢ naukowa
byla prowadzona:

e na podstawie umowy ze strong finansujaca lub wspotfinansujaca te dzia-
talnos¢, przewidujacej zobowiazanie do przeniesienia praw do wynikéw
dziatalnos$ci naukowej na rzecz tej strony lub na rzecz innego podmiotu niz
strona umowy;

e 7z wykorzystaniem $rodkéw finansowych, ktorych zasady przyznawania badz
wykorzystywania okreslajg inny niz w ustawie sposéb dysponowania wynikami
dzialalno$ci naukowej oraz know-how zwigzanym z tymi wynikami.

W aspekcie uczestnictwa pracownika w zyskach z komercjalizacji, jak stanowi
art. 155 ust. 1 psw, przystuguje mu od uczelni publicznej nie mniej niz:

e 50% wartosci $srodkéw uzyskanych przez uczelnie z komercjalizacji bezposredniej,
obnizonych o nie wigcej niz 25% kosztéw bezposrednio zwigzanych z tg komer-
cjalizacja, ktdre zostaly poniesione przez uczelnie lub spotke celows;

e 50% wartosci srodkow uzyskanych przez spotke celowa w nastepstwie danej
komercjalizacji posredniej, obnizonych o nie wiecej niz 25% kosztéw bezpo-
srednio zwigzanych z ta komercjalizacja, ktére zostaly poniesione przez uczelni¢
lub spotke celowa.

W przypadku komercjalizacji dokonanej przez pracownika uczelni publiczne;
przystuguje 25% wartosci srodkow uzyskanych przez niego z komercjalizacji, obni-
zonych o nie wiecej niz 25% kosztéw bezposrednio zwigzanych z ta komercjalizacja,
ktére zostaly poniesione przez pracownika (art. 155 ust. 2 psw). Przez koszty powia-
zane bezposrednio z komercjalizacjg rozumie sie koszty zewnetrzne, w szczegolno-
$ci ochrony prawnej, ekspertyz, wyceny wartosci przedmiotu komercjalizacji i oplat
urzedowych; nie wlicza si¢ do nich kosztéw poniesionych przed podjeciem decyzji
o komercjalizacji oraz wynagrodzenia za przeniesienie praw do wynikéw dzialalno-
$ci naukowej i zwigzanego z nimi know-how na pracownika w przypadku podjecia
decyzji o niedokonywaniu komercjalizacji zgloszonych wynikéw dziatalnosci nauko-
wej (art. 155 ust. 3 psw).

Artykul 154 ust. 6 psw stuzy zagwarantowaniu lojalnosci pracownika wzgledem
uczelni®”?; wedlug tego przepisu jest on zobowiagzany — nie dtuzej niz przez okres
przystugiwania praw uczelni - do:

e zachowania poufnosci wynikéw dzialalnosci naukowej oraz know-how zwigza-
nego z tymi wynikami;

e przekazania uczelni wszystkich posiadanych przez niego informacji, utworow
wraz z wlasnoscig nosnikéw, na ktdrych utwory te utrwalono, i doswiadczen tech-
nicznych potrzebnych do komercjalizacji;

373 T, Jedrzejewski, op. cit., s. 409.
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e powstrzymania si¢ od prowadzenia jakichkolwiek dziatan zmierzajacych do wdra-
zania wynikow;

e wspdldziatania w procesie komercjalizacji, w tym w postepowaniach zmierzajg-
cych do uzyskania praw wylacznych.

Na podstawie zasady swobody uméw, okreslonej w art. 353' ke, po otrzymaniu
od pracownika informacji o wynikach dzialalnosci naukowej oraz o know-how zwia-
zanym z tymi wynikami uczelnia publiczna i pracownik moga, w sposéb odmienny
niz stanowi ustawa psw, okresli¢ w drodze umowy prawa do tych wynikéw lub spo-
sob ich komercjalizacji (art. 157 psw).
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Podsumowanie

Proces komercjalizacji wiedzy w obszarze nanomateriatéw powinien prowadzi¢ do kre-

acji innowacyjnosci gospodarki i umozliwienia spoteczenstwu korzystania z ich pre-

kursorskich zastosowan. Uczestnictwo w tym procesie z punktu widzenia przedsiebior-
stwa stuzy wypracowywaniu korzysci majatkowej oraz zdobywaniu duzego znaczenia

i dobrej opinii na rynku; ponadto z perspektywy uczelni korzyscia procesu komercja-

lizacji jest mozliwo$¢ wdrozenia rezultatow prac badawczych i rozwojowych. Niemniej

jednak istniejg bariery w procesie komercjalizacji w tej sferze, ktére utrudniajg jego
pomyslny przebieg. Nalezy zaakcentowac w szczegdlnosci nieodzownos¢:

e przygotowania zgloszenia wynalazku w celu uzyskania patentu, tak aby wyna-
lazek ten urzeczywistniat kryteria zdolnosci patentowej (nowos¢, poziom wyna-
lazczy i przemystowa stosowalnos¢) — w kontekscie charakterystycznych cech
wynalazku nanotechnologicznego;

e wszechstronnego, przystepnego i przekonywajacego ujawnienia wynalazku nano-
technologicznego w ramach jego zgloszenia;

e stosowania tajemnicy przedsiebiorstwa jako srodka ochrony wlasnosci intelek-
tualnej, ktory jest alternatywny wobec patentu.

Ponadto istotne jest, aby jako strategie komercjalizacji wiedzy w obszarze nano-
technologii wybra¢ wspotprace przedsiebiorstwa lub uczelni z partnerami bizneso-
wymi (w tym takze krzyzowanie licencji badz grupowanie patentéw). Ta wspdtpraca
(zgodnie z zasadg swobody uméw - art. 353" kc) stuzy integracji zdolnosci niezbed-
nych do realizacji tego procesu, a tym samym ograniczeniu zwlaszcza jego wysokich
kosztéw i dtugich ram czasowych. Poza tym - w zwigzku z komercjalizacja wiedzy
w sferze nanomaterialéw przez uczelnie — tworzone przez nie spoiki celowe (spin-off),
ktdre powstaja zgodnie z art. 149 ust. 1 psw jako spdtki kapitatowe, moga realizowac
proces komercjalizacji, redukujac niepewnosc¢ zwigzang z jego mozliwym niekorzyst-
nym przebiegiem. Spoiki kapitalowe bowiem, co do zasady, odpowiadaja za zobowig-
zania wylacznie swoim majatkiem.

Zmniejszenie barier w procesie komercjalizacji wiedzy w obszarze nanomateria-
téw wymaga réwniez odpowiedniej identyfikacji rynkéw docelowych, zagwaranto-
wania spoteczenstwu precyzyjnych informacji dotyczacych korzysci i potencjalnego
ryzyka laczacego sie z innowacyjnymi zastosowaniami nanomaterialéw, rozwoju
standaryzacji w sferze nanotechnologii, a takze finansowania procesu komercjaliza-
cji w szczegolnosci ze sSrodkow publicznych i przez anioly biznesu.
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Zatgcznik

Zalecenie Komisji 2011/696/UE z dnia 18 pazdziernika 2011 r.
dotyczace definicji nanomateriatu

Komisja Europejska, uwzgledniajac Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

w szczegllnosci jego art. 292, a takze majac na uwadze, co nastepuje:

1)

2)

3)

4)

5)

W komunikacie Komisji z dnia 7 czerwca 2005 r. ,Nanonauka i nanotechnologie:
Plan dziatan dla Europy na lata 2005-2009” (KOM/2005/243) okreslono zestaw
sprecyzowanych i wzajemnie powigzanych dzialan na rzecz niezwlocznego wdro-
zenia bezpiecznego, zintegrowanego i odpowiedzialnego podejscia do nanonauki
i nanotechnologii.

Zgodnie ze zobowigzaniami podjetymi w ramach tego planu dzialania Komisja
przeprowadzila szczegélowy przeglad odpowiedniego prawodawstwa Unii,
aby ustali¢ mozliwo$¢ zastosowania obowigzujacych przepisow odnosénie do poten-
cjalnego ryzyka zwigzanego z nanomateriatami. Wyniki przegladu przedstawiono
w komunikacie Komisji z dnia 17 czerwca 2008 r. ,, Aspekty regulacyjne nanomate-
rialow” (KOM/2008/366). W komunikacie stwierdzono, iz termin ,,nanomateriaty”
nie pojawia si¢ w celowy sposéb w prawodawstwie Unii, jednak obowigzujace
przepisy zasadniczo uwzgledniajg potencjalne zagrozenia dla zdrowia, bezpie-
czenstwa i ochrony srodowiska zwigzane z nanomateriatami.

W rezolucji z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie aspektéw regulacyjnych nano-
materialow (P6_TA/2009/0328) Parlament Europejski wezwal miedzy innymi
do wprowadzenia do prawodawstwa Unii kompleksowej, popartej naukowo defi-
nicji nanomateriatow.

Definicje zawartg w niniejszym zaleceniu nalezy stosowa¢ jako odniesienie
do celow ustalenia, czy dany material nalezy uznac za ,,nanomaterial” na potrzeby
prawodawstwa i definiowania polityki w Unii. Podstawe definicji terminu ,,nano-
material” w prawodawstwie Unii powinna stanowi¢ wylacznie wielko$¢ czastek
skfadowych, bez wzgledu na zagrozenie lub ryzyko. W definicji, ktérej podstawa
jest wylacznie wielkos$¢ czastek materialu, uwzglednia si¢ materialy pochodzenia
naturalnego, materialy powstate przypadkowo i materiaty wytworzone.
Podstawe definicji terminu ,,nanomaterial” powinna stanowi¢ dostepna wiedza
naukowa.
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6)

7)

8)

88

Pomiar wielko$ci czastek i rozkladu wielkosci czgstek dla nanomateriatow
stanowi w wielu przypadkach powazne wyzwanie, przy czym wyniki uzy-
skane przy uzyciu réznych metod pomiarowych mogg nie by¢ poréwnywalne.
Konieczne jest opracowanie zharmonizowanych metod pomiarowych w celu
zagwarantowania, ze stosowanie definicji bedzie skutkowaé osigganiem spoj-
nych wynikéw dla réznych materialéw i w ré6Znym czasie. Do czasu powstania
zharmonizowanych metod pomiarowych nalezy stosowac najlepsze dostepne
metody alternatywne.
W sprawozdaniu Wspdlnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej zaty-
tulowanym ,,Considerations on a Definition of Nanomaterials for Regulatory
Purposes” (EUR 24403 EN, czerwiec 2010 r. - Aspekty dotyczace definicji nano-
materialéw do celéw regulacyjnych) zaproponowano, aby definicja nanomate-
rialéw obejmowata nanomaterial, miata ogélne zastosowanie w prawodawstwie
Unii i byta zgodna z innymi stosowanymi na $wiecie podejsciami. Jedyna cecha
definiujgcg powinna by¢ wielko$¢ czgstek, co oznacza, ze konieczna jest jasna
definicja zakresu nanoskali.
Komisja zlecita Komitetowi Naukowemu ds. Pojawiajacych si¢ i Nowo
Rozpoznanych Zagrozen dla Zdrowia zebranie materialéw naukowych dotycza-
cych aspektow, ktore nalezy uwzgledni¢ przy opracowywaniu definicji terminu
»hanomaterial” do celéw regulacyjnych. W roku 2010 poddano konsultacjom
spolecznym opinie pt. ,,Podstawy naukowe dla definicji terminu »nanomaterial«”.
W opinii z dnia 8 grudnia 2010 r. (http://ec.europa.eu/health/ scientific_com-
mittees/emerging/docs/scenihr_o_032.pdf) Komitet Naukowy ds. Pojawiajacych
sie i Nowo Rozpoznanych Zagrozen dla Zdrowia stwierdzit, ze wielkos$¢ czastek
ma powszechne zastosowanie do definiowania nanomaterialéw oraz ze jest to naj-
lepszy parametr do tego celu, a takze iz okreslenie zakresu wielkosci utatwiloby
znormalizowang interpretacje. Zaproponowano dolng granice na poziomie 1 nm.
Goérna granica wynoszaca 100 nm jest powszechnie uzywana przy ogdlnej zgo-
dzie, jednak nie ma dowodéw naukowych potwierdzajacych, ze warto$c¢ ta jest
prawidlowa. Stosowanie jednej warto$ci dla granicy gérnej moze okazac si¢ zbyt
ograniczajace do celéw klasyfikacji nanomaterialéw, a bardziej odpowiednie
mogloby by¢ podejscie zréznicowane. Do celow regulacyjnych nalezy réwniez
uwzgledni¢ liczbowy rozklad wielkosci czastek przy uzyciu sredniej wielkosci
czastek i standardowego odchylenia w celu doprecyzowania definicji. Rozktad
wielkosci czgstek materialu nalezy przedstawi¢ w oparciu o stezenie liczbowe
(tzn. jako iloraz liczby obiektéw w danym zakresie wielkoéci i liczby obiektow
ogolem), a nie w oparciu o utamek masowy nanoczastek w nanomateriale, ponie-
waz niewielki utamek masowy moze zawiera¢ najwiekszg liczbe czastek. Komitet
Naukowy ds. Pojawiajacych si¢ i Nowo Rozpoznanych Zagrozen dla Zdrowia
okreslil niektore przypadki szczegdlne, w ktérych mozna ulatwic stosowanie
definicji poprzez uzycie powierzchni wlasciwej przypadajacej na objetos¢ jako
wskaznika przyblizonego w celu ustalenia, czy material miesci sie w okreslonym
zakresie wielkosci czgstek.



9)

10)

11)

12)

Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna zdefiniowata termin ,,nanoma-
terial” jako ,,material, ktérego jeden z wymiaréw zewnetrznych nie przekracza
nanoskali lub ktdérego struktura lub struktura powierzchniowa miesci si¢ w nano-
skali”. Termin ,nanoskala” zdefiniowano jako zakres od okoto 1 nm do 100 nm
(http://cdb.iso.org).

Liczbowy rozklad wielkosci czastek powinien umozliwi¢ uwzglednienie faktu,
ze nanomaterialy skladajg si¢ przewaznie z wielu czastek wystepujacych w réznych
wielko$ciach w okreslonym rozktadzie. W braku okreslenia liczbowego rozkladu
wielkosci czgstek bytoby trudno stwierdzi¢, czy dany material spetnia wymogi
definicji, w sytuacji gdy niektoére czastki sa mniejsze niz 100 nm, za$ inne nie s3.
Takie podejscie jest zgodne z opinig Komitetu Naukowego ds. Pojawiajacych sie
i Nowo Rozpoznanych Zagrozen dla Zdrowia, w ktérej okreslono, ze rozklad
wielkosci czgstek dla danego materiatu nalezy przedstawia¢ jako rozktad, ktorego
podstawe stanowi stezenie liczbowe (tzn. liczba czastek).

Nie ma jednoznacznej podstawy naukowej, ktéra sugerowataby okreslong war-
to$¢ rozkladu wielkosci czastek, ponizej ktorej nie nalezy oczekiwacé, by materialy
zawierajace czastki o wielkosci w zakresie od 1 nm do 100 nm wykazywaty wlas-
ciwosci nanomateriatéw. Wytyczne naukowe przewiduja zastosowanie podejscia
statystycznego, ktorego podstawe stanowi odchylenie standardowe o wartosci
progowej wynoszacej 0,15%. Biorac pod uwage powszechne wystepowanie mate-
riatéw mieszczacych sie w tej wartosci oraz koniecznos¢ dostosowania zakresu
przedmiotowego definicji do celéw jej wykorzystania w kontekscie regulacyjnym,
warto$¢ progowa powinna by¢ wyzsza. Zgodnie z niniejszym zaleceniem nano-
material powinien zawiera¢ co najmniej 50% czastek o wielkosci mieszczacej sig
w zakresie od 1 nm do 100 nm. Wedlug wytycznych Komitetu Naukowego ds.
Pojawiajacych si¢ i Nowo Rozpoznanych Zagrozen dla Zdrowia nawet niewielka
liczba czastek o wielkoséci od 1 nm do 100 nm moze w niektérych przypadkach
stanowi¢ uzasadnienie dla oceny kierunkowej. Bytoby jednak mylace zaliczaé
takie materialy do nanomaterialéw. Niemniej jednak w prawodawstwie moga
wystepowac przypadki szczegélne, w ktérych ze wzgledéw ochrony srodowiska,
zdrowia, bezpieczenstwa lub konkurencyjnosci nalezy stosowac warto$¢ progowa
ponizej 50%.

Czastki zaglomerowane lub zagregowane moga posiada¢ te same wlasciwosci
co czastki swobodne. W trakcie cyklu zycia nanomaterialu moga ponadto wyste-
powac sytuacje, w ktorych czastki s uwalniane z aglomeratow lub agregatow.
Definicja okreslona w niniejszym rozporzadzeniu powinna zatem obejmowac
réwniez czastki w aglomeratach i agregatach w kazdym przypadku, gdy czastki
skladowe majg wielkos¢ w zakresie od 1 nm do 100 nm.

13) Obecnie mozliwy jest pomiar powierzchni wlasciwej przypadajacej na obje-

to$¢ w przypadku suchych materiatéw statych lub substancji rozdrobnionych
za pomocg metody adsorpcji azotu. W takich przypadkach powierzchnie wlasciwa
mozna wykorzystac jako przyblizony wskaznik w celu identyfikacji potencjalnego
nanomateriatu. Postepy nauki moga zwiekszy¢ mozliwosci wykorzystania tej
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i innych metod do innych rodzajéw materiatéw w przysztosci. W zakresie réznych
materialow moga wystepowac réznice miedzy pomiarem powierzchni wlasciwej
i liczbowym rozkladem wielkosci czgstek. Nalezy zatem okresli¢, ze decydujace
znaczenie powinny mie¢ wyniki dotyczace liczbowego rozktadu wielkosci cza-
stek, a wykorzystanie powierzchni wlasciwej w celu wykazania, ze dany materiat
nie jest nanomaterialem, nie powinno by¢ mozliwe.

14) Rozwdj techniki i postep naukowy nastepuja w szybkim tempie. Definicje i uzyte
w niej pojecia nalezy zatem podda¢ przegladowi w celu zapewnienia jej adekwat-
nosci, w terminie do grudnia 2014 r. W ramach przegladu nalezy w szczegoélnosci
okresli¢, czy wielko$¢ progowa liczbowego rozkladu wielkosci czastek wyno-
szaca 50% nalezy zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ oraz czy nalezy uwzgledni¢ materiaty
o strukturze wewnetrznej lub strukturze powierzchni mieszczacej sie¢ w nanoskali,
takie jak kompleksowe nanomaterialy skladajace si¢ z nanokomponentéw, w tym
materialy nanoporowate i nanokompozytowe, ktdre stosuje si¢ w niektérych
sektorach.

15) W celu utatwienia stosowania definicji w okreslonym kontekscie legislacyjnym
nalezy opracowac wytyczne i znormalizowane metody pomiarowe, jak réwniez
uzyskac wiedze o typowych stezeniach nanoczastek w reprezentatywnych prébach
materialow, w przypadkach gdy jest to wykonalne i wiarygodne.

16) Definicja zawarta w niniejszym zaleceniu nie powinna przesadzaé o zakresie
stosowania jakiegokolwiek aktu prawodawstwa Unii lub jakichkolwiek przepiséw
ustanawiajacych dodatkowe wymogi dla takich materiatéw, w tym przepiséw
odnoszacych sie do zarzadzania ryzykiem, ani nie powinna odzwierciedla¢
ich zakresu. W niektdérych przypadkach moze wystapi¢ konieczno$¢ wylacze-
nia niektérych materialéw z zakresu stosowania okre§lonego prawodawstwa
lub przepisow prawa, nawet jesli odpowiadaja one definicji. Analogicznie moze
wystapi¢ konieczno$¢ uwzglednienia dodatkowych materialéw, takich jak mate-
rialy o wielkosci czgstek mniejszej niz 1 nm lub wiekszej niz 100 nm, w zakre-
sie stosowania danego prawodawstwa lub przepisow prawa przeznaczonych
dla nanomateriatéw.

17) Biorac pod uwage szczegélne warunki obowigzujace w sektorze farmaceutycznym
oraz juz stosowane specjalistyczne systemy nanostrukturalne, definicja okreslona
w niniejszym zaleceniu nie powinna narusza¢ mozliwosci stosowania terminu

»nano” w zakresie definiowania pewnych produktéw farmaceutycznych i wyrobéw
medycznych, przyjmuje niniejsze zalecenie:

1) Panstwa cztonkowskie, agencje Unii i podmioty gospodarcze wzywa si¢ do sto-
sowania nastepujacej definicji terminu ,nanomaterial” do celéw przyjmowania
i wdrazania prawodawstwa oraz polityki i programéw badawczych dotyczacych
produktéw nanotechnologii.

2) ,Nanomaterial” oznacza naturalny, powstaly przypadkowo lub wytworzony mate-
rial zawierajacy czastki w stanie swobodnym lub w formie agregatu badz aglo-
meratu, w ktérym co najmniej 50% lub wiecej czastek w liczbowym rozkladzie
wielkosci czgstek ma jeden lub wigcej wymiaréw w zakresie 1 nm - 100 nm.
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3)

4)

5)

6)

7)

W okreslonych przypadkach, uzasadnionych wzgledami ochrony $rodowiska,
zdrowia, bezpieczenstwa lub konkurencyjnosci, zamiast warto$ci progowej liczbo-
wego rozkladu wielkosci czastek wynoszacej 50% mozna przyjac wartos¢ z zakresu
1-50%.

W drodze odstepstwa od pkt 2 za nanomaterialy nalezy uznac fulereny, platki
grafenowe oraz jednoscienne nanorurki weglowe o co najmniej jednym wymia-
rze ponizej 1 nm.

Na potrzeby pkt 2 terminy ,,czastka”, ,aglomerat” i ,,agregat” definiuje sie naste-

pujaco:

a) »czastka” oznacza drobing materii o okreslonych granicach fizycznych;

b) ,aglomerat” oznacza zbidr stabo powigzanych czastek lub agregatow, w kto-
rym ostateczna wielkos¢ powierzchni zewnetrznej jest zblizona do sumy
powierzchni poszczegdlnych skfadnikow;

c) »agregat” oznacza czastke zawierajacg silnie powigzane lub stopione czastki.

Jesli jest to technicznie mozliwe i wymagane w danym systemie prawnym, zgod-

no$¢ z definicja w pkt 2 mozna okresla¢ ilo§ciowo na podstawie powierzchni

wlasciwej przypadajacej na objetos¢. Material nalezy uzna¢ za zgodny z definicja

w pkt 2, jezeli jego powierzchnia wlasciwa przypadajaca na objetos¢ jest wigksza

niz 60 m*/cm’. Jednak material, ktéry jest nanomaterialem ze wzgledu na liczbowy

rozktad wielkosci czastek, nalezy uzna¢ za zgodny z definicja w pkt 2, nawet jesli
jego powierzchnia wlaéciwa jest mniejsza niz 60 m*/cm’.

Definicja okreslona w pkt 1-5 zostanie poddana przegladowi w $wietle doswiad-

czen oraz postepow nauki i techniki w terminie do grudnia 2014 r. W przegladzie

szczegolne miejsce nalezy poswieci¢ kwestii ewentualnej koniecznosci podwyz-
szenia lub obnizenia wartos$ci progowej liczbowego rozkladu wielkosci czastek

wynoszacej 50%.

Niniejsze zalecenie skierowane jest do panstw cztonkowskich, agencji Unii i pod-

miotéw gospodarczych.
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Streszczenie

Motywacjg podjecia tego tematu jest proba wypelnienia istniejacej luki w polskiej
literaturze w zakresie komercjalizacji wiedzy w obszarze nanomaterialéw. Luka ta
dotyczy w szczegdlnosci barier w procesie komercjalizacji w tej sferze oraz wskazan,
jak je ograniczac.

Celem niniejszej publikacji jest opisanie wybranych probleméw komercjaliza-
cji wiedzy w obszarze nanomateriatéw. Uwzglednienie postulowanych rekomenda-
cji w procesie komercjalizacji w tej sferze ma zapewni¢ pomyslne urzeczywistnienie
tego procesu, a tym samym uzyskanie lub umocnienie pozycji rynkowej przedsie-
biorstwa, a takze przyczynienie si¢ do unowoczesnienia wielu sektoréw gospodarki
wykorzystujacych innowacyjne zastosowania nanomaterialéw. Korzyscia procesu
komercjalizacji z perspektywy uczelni jest rowniez mozliwo$¢ wdrozenia rezultatéw
prac badawczych i rozwojowych.

Komercjalizacja wiedzy w obszarze nanomaterialéw powinna mie¢ istotny wptyw
na budowanie innowacyjnej gospodarki i zapewnienie spofeczenstwu dostepu do pio-
nierskich zastosowan tych materialéw. W procesie komercjalizacji w tej sferze ist-
nieja jednak bariery, ktore utrudniajg jego pomyslny przebieg. Istotne s3 zwlaszcza:
przygotowanie zgloszenia wynalazku w celu uzyskania patentu, tak aby wynalazek
ten spetnial kryteria zdolnosci patentowej, czyli nowos¢, poziom wynalazczy i prze-
mystowa stosowalnos¢ (w aspekcie charakterystycznych cech wynalazku nanotech-
nologicznego); wszechstronne, przystepne i przekonujace ujawnienie wynalazku
nanotechnologicznego w ramach jego zgloszenia oraz stosowanie tajemnicy przed-
siebiorstwa jako $rodka ochrony wlasnosci intelektualnej, ktory jest alternatywny
wobec patentu. Znaczacy jest rowniez wybdr jako strategii komercjalizacji w obsza-
rze nanotechnologii wspotpracy przedsiebiorstwa lub uczelni z partnerami bizneso-
wymi. Wspolpraca przedsiebiorstwa albo szkoly wyzszej z partnerami biznesowymi
w procesie komercjalizacji (zgodnie z zasada swobody uméw - art. 353' Kodeksu
cywilnego) ma na celu integracje zdolnosci niezbednych do realizacji tego procesu,
a tym samym ograniczenie w szczegolnosci jego wysokich kosztéw i dlugich ram
czasowych. Ponadto w zwigzku z komercjalizacja wiedzy w obszarze nanomateria-
tow przez uczelnie spotki celowe (spin-off) tworzone jako spétki kapitatowe, na pod-
stawie art. 149 ust. 1 ustawy Prawo wiasnosci przemystowej, moga realizowac proces
komercjalizacji, zmniejszajac niepewnos¢ faczacy sie z ewentualnym niekorzystnym
przebiegiem tego procesu. Spéiki kapitatowe bowiem, co do zasady, odpowiadaja
za zobowigzania jedynie swoim majgtkiem.
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Summary

The motivation behind this work is the attempt to fill the existing gap in the Polish
literature as regards the issue of knowledge commercialization in the area of nanoma-
terials. This gap pertains in particular to the barriers to the commercialization pro-
cess in this sphere as well as reccommendations on how to limit these barriers.

The purpose of this publication is to describe selected problems in the commer-
cialization of knowledge in the area of nanomaterials. Considering the recommenda-
tions in the commercialization process in this area is aimed at assuring the success-
ful completion of the process and, therefore, gaining or strengthening an enterprise’s
market position, as well as contributing to the modernisation of numerous sectors
of the economy which employ innovative nanomaterial applications. The advantage
of the commercialization process from the university’s perspective is also the possi-
bility to implement the results of research and development works.

Commercialization of knowledge in the area of nanomaterials should make a con-
siderable impact on building an innovative economy and providing society with access
to pioneering uses of these materials. However, there are barriers to the commerciali-
zation process in this sphere, which hinder it taking a successful course. In particular,
it is important to prepare the invention application in order to obtain a patent so that
the invention meets the patentability criteria, i.e. novelty, the degree of inventiveness,
and industrial applicability (in terms of the characteristic features of a nanotechnolo-
gical invention); comprehensive, accessible and convincing disclosure of a nanotechno-
logical invention as part of its application and the use of trade secrets as an alternative
to a patent. Also significant is the choice by an enterprise or university of cooperation
with business partners as a commercialization strategy in the field of nanotechnology.
Cooperation by an enterprise or a university with business partners in the commer-
cialization process (in accordance with the principle of freedom of contract — arti-
cle 353" of the Civil Code) is aimed at integrating the capabilities necessary to exe-
cute this process, and thus limiting, in particular, the high costs and lengthy time
frames it involves. In addition, in connection with the commercialization of knowl-
edge in the field of nanomaterials by universities, special purpose vehicles (spin-offs)
established as companies, in line with article 149.1 of the Law on Higher Education
and Science, can execute the commercialization process, reducing the uncertainty
associated with a possible unfavorable course of this process. Companies, as a rule,
are responsible for liabilities only with their property.
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Spis rysunkow

Rysunek 1. Procedura uzyskania patentu na wynalazek nanotechnologiczny
na podstawie ustawy Prawo wlasnosci przemystowej (PWp) .....c.ceveeveeveeercencenenernenerneneercenennens

Rysunek 2. Strategie komercjalizacji
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