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Polska Potudniowo-Wschodnia

FAQ — prawa wtasnosci intelektualnej zwigzane z rezultatami i
background projektdw realizowanych w ramach programu
Horyzont Europa

Zachecamy Panstwa do zapoznania sie z odpowiedziami na najczesciej zadawane pytania. Na pytania
odpowiedzi udziela Irena Jakubiec, radca prawny, konsultantka Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska
Potudniowo Wschodnia. Odpowiedzi zawarte w dokumencie prezentujg poglady i interpretacje autorki i nie
stanowig porady prawne;.

1. Czy istniejq jakies regulacje dotyczqgce mozliwosci wykorzystania wynikow badan przez cztonkéw
zespotu badawczego, na wiasng reke, w publikacjach niezaleinych od zespotu? Czy kierownik
projektu lub instytucja bedqca liderem projektu moze stawiac¢ w tym zakresie wymagania czitonkom
zespofu badawczego?

OdpowiedZ na powyzsze pytanie zalezy czynnikéw:
e jaka jest podstawa prawna zaangazowania cztonka zespotu badawczego w prowadzenie dziatalnosci
naukowej;
e czy wyniki stanowig odrebny przedmiot ochrony prawami witasnosci intelektualnej (np.: prawami
autorskimi);
e czy wyniki zostaty udostepnione publicznie, rozpowszechnione.

Jezeli cztonek zespotu badawczego jest pracownikiem uczelni publicznej w takim przypadku zasady
postepowania z wynikami badan reguluje ustawa Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce.
Jezeli wyniki dziatalnosci naukowej powstaty w ramach wykonywania przez pracownika uczelni
publicznej obowigzkdéw ze stosunku pracy i jednoczesnie stanowig:

1) (w przypadku badan naukowych) wynalazek, wzér uzytkowy, wzdr przemystowy, topografie uktadu

scalonego, wyhodowang albo odkrytg i wyprowadzong odmiane rosliny,

2) wyniki prac rozwojowych,

3) wyniki twdrczosci artystycznej,
to pracownik jest obowigzany do zachowania poufnosci wynikéw oraz know-how z nimi zwigzanego.
Analogiczne postanowienia znajdujg sie w ustawach szczegdétowych dotyczgcych np.: PAN. W zwigzku
z powyzszym cztonek zespotu badawczego do chwili publikacji wynikdw przez uczelnie nie moze
samodzielnie dokonac¢ publikacji wynikéw.
Zasadniczo podmioty wchodzgce w sktad systemu szkolnictwa wyzszego i nauki przyjmujg
odpowiednie regulaminy dotyczace zarzadzania prawami wfasnosci intelektualnej do wynikdéw
dziatalnosci naukowe]. Regulaminy okreslajg obowigzki pracownikéw tych jednostek, w tym zasady
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postepowania z wynikami dziatalnosci naukowej, w szczegdlnosci procedury dotyczace zgtoszenia
wyniku w odpowiedniej jednostce i decydowania o jego ochronie prawne;.
Jezeli cztonek zespotu badawczego zatrudniony jest na podstawie umowy o prace w podmiocie nie
wchodzgcym w sktad systemu szkolnictwa wyzszego i nauki, np.: w prywatnej spotce, wtedy
zwigzany jest zasadami Kodeksu pracy, m.in. zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy
informacji, ktdrych ujawnienie mogtoby narazi¢ pracodawce na szkode.
W przypadku zaangazowania cztonka zespotu badawczego w oparciu o umowe o dzieto lub zlecenia —
mozliwos¢ wykorzystania wynikéw przez naukowca bedzie uregulowana tymi umowami.
Ponadto odpowiedZ na powyzsze pytanie zalezy od tego, czy wyniki badan sg chronione prawami
wytgcznymi, albo jako tajemnica przedsiebiorstwa. Ponizej przedstawiam dwa przypadki:
1) w pierwszym przypadku wyniki badan stanowig przedmiot ochrony prawnej, przyktadowo:

e z tytutu praw wiasnosci przemystowej (np.: zostat ztozony wniosek o udzielenie patentu albo

whniosek o udzielenie prawa ochronnego na zwér uzytkowy);

e ztytutu praw autorskich np.: wynik stanowi program komputerowy;

e ztytutu praw sui generis do ochrony baz danych;

e jako tajemnica przedsiebiorstwa.

W opisanym przypadku mozliwos¢ wykorzystania wynikéw badan przez cztonkéw zespotow
badawczych bedzie podlegata nie tylko zasadom odnoszgcych sie do obowigzkéw pracowniczych, ale
takze przepisom odpowiednich ustaw (np.: prawo wtasnosci przemystowej, ustawa o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji). Korzystanie z chronionych prawnie wynikow bedzie mozliwe w zakresie
dopuszczalnym przez odpowiednig ustawe, np.: dozwolony uzytek w prawie autorskim, ograniczenie
wytgcznosci w prawie patentowym. Co do zasady ustawowe mozliwosci korzystania z wynikéw
dziatalnosci naukowej dotyczg wynikdéw, ktére w jakis sposdb zostaty juz udostepnione publicznie lub
rozpowszechnione. Korzystanie z utwordw czy opatentowanych wynalazkéw mozliwe jest przy
spetnieniu warunkow sformutowanych w ustawie (np.: w okreslonym celu).

2) w drugim przypadku zaktadamy, ze wyniki dziatalnosci naukowej nie stanowig dobra chronionego
prawami wtasnosci intelektualnej, ani tajemnicy przedsiebiorstwa. W konsekwencji przepisy szczegdlne
chronigce dany rodzaj ddébr intelektualnych (utwory, wynalazki, nowe odmiany roslin) nie znajda
zastosowania. W tym przypadku, jezeli dane wyniki zostaty juz rozpowszechnione to mozemy korzystac z
nich bez ograniczen.

2. Czy mozemy opatentowac wizje/koncepcje?

Zasadniczo wizje i koncepcje nie podlegajg ochronie patentowej. Ochrona patentowa moze zostac
udzielona na wynalazek, zatem pewne konkretne rozwigzanie o charakterze technicznym. Ponadto,
aby wynalazek mégt zosta¢ opatentowany musi spetnia¢ przestanki wymienione w odpowiednim
akcie prawnym: by uzyskac patent na terenie RP wynalazek musi spetnia¢ przestanki sformutowane
w ustawie Prawo wtasnosci przemystowej, dla uzyskania patentu na terytorium innego kraju,
wynalazek powinien spetniaé przestanki wskazane w odpowiednim akcie prawnym danego kraju,
natomiast w przypadku patentu europejskiego o jednolitym skutku wynalazek powinien spetniac
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Zasadniczo przestanki te stanowia:
1) nowos¢ - wynalazek nie nalezy do stanu techniki,
2) poziom wynalazczy - wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposdb oczywisty, ze stanu
techniki,
3) przemystowa stosowalnos¢ - moze by¢ wytwarzany lub wykorzystywany w jakiejkolwiek gatezi
przemystu, wtgcznie z rolnictwem.

3. Jezeli pracownik Uniwersytetu opracuje wzor uzytkowy to kto skorzysta z wprowadzenia tego
wzoru do produkcji?

W idealnej sytuacji skorzystaja na tym wszystkie zaangazowane podmioty — twodrca wzoru
uzytkowego (pracownik uniwersytetu), uniwersytet i przedsiebiorca wdrazajacy wzér uzytkowy
w dziatalnosci gospodarcze;.

Jezeli pracownik uniwersytetu opracuje wzér uzytkowy w ramach wykonywania obowigzkéw
wynikajgcych z jego stosunku pracy to zgodnie z ustawg Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce,
prawa wylfgczne do takiego wzoru przystugujg uczelni. W przypadku dokonania komercjalizacji
i wdrozenia wzoru uzytkowego przez przedsiebiorce, uniwersytet zobowigzany jest do wyptaty
odpowiedniej czesci otrzymanych z tego tytutu korzysci pracownikowi (twdrcy). Zgodnie z powotang
ustawa wynagrodzenie przystugujgce pracownikowi wynosi nie mniej niz 50% wartosci srodkow
uzyskanych przez uczelnie (albo spdtke celowq) z komercjalizacji, obnizonych o nie wiecej niz 25%
kosztéw bezposrednio zwigzanych z tg komercjalizacjg. Kazda uczelnia zobowigzana jest wprowadzié¢
regulamin zarzgdzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami wiasnosci przemystowej
oraz zasad komercjalizacji, ktéry precyzyjnie okresla zasady podziatu korzysci z komercjalizacji.
Pozostatg czes¢ korzysci uczelnia rozdysponowuje zgodnie z regulaminem (np.: dzieli pomiedzy
jednostke organizacyjng, w ktérej wzér uzytkowy zostat opracowany i CTT).

Pracownik moze ztozy¢ rdwniez oswiadczenie o zainteresowaniu przeniesieniem na niego praw
wytgcznych do wzoru. W takim wypadku uniwersytet moze podjg¢ decyzje o niewykonywaniu
komercjalizacji i zawrze¢ z pracownikiem umowe o przeniesieniu praw wytacznych na pracownika
(twdrce) na zasadach okreslonych w powotanej ustawie.

4. Czy nie jest standardem w umowach konsorcjum powstajgcych w ramach Horyzontu Europa zapis o
tym, ze wszystkie wyniki sq wspotwtasnosciq w proporcjach odpowiadajgcych kosztom
kwalifikowanym catego projektu?

Nie, w projektach realizowanych w ramach programu Horyzont Europa rozwigzaniem domysinym
jest, ze rezultaty projektu (w tym prawa wtasnosci intelektualnej) nalezg do tego z konsorcjantéw,
ktory je stworzyt. W sytuacji, gdy dany rezultat zostat opracowany przez dwdch lub wiekszg liczbe
beneficjentdw, oraz przy spetnieniu przestanek wskazanych w umowie grantowej, takie rezultaty
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przystuguja tgcznie tym beneficjentom. Beneficjenci mogg modyfikowaé domysine zasady w umowie
konsorcjum.

Powotane w pytaniu postanowienie byfto charakterystyczne np.: dla projektéow finansowanych ze
srodkow funduszy strukturalnych 2014-2020, dla ktdrych instytucjg posredniczgcg byto NCBR.

5. Jak nalezy postqpi¢ w sytuacji kiedy prawa do rezultatow i wartosci wniesionej/zastanej nie sq
dobrze okreslone w umowie, a ich uszczegétowienie jest planowane jako osobny dokument
(produkt projektu) ktéry w harmonogramie jest okreslony nieco pézniej niz wczesniejsze prace jak
np. rozpowszechnianie, publikacje o projekcie itd.

Jezeli kwestie praw do wiedzy istniejacej i rezultatdw nie zostaty uregulowane w umowie
konsorcjum, to zastosowanie znajdujg rozwigzania domyslne wynikajace z umowy grantowej. Zatem
prawa do rezultatéw przystugujg temu z konsorcjantéw, ktory je wygenerowat. W okreslonych
przypadkach prawa do rezultatow projektu przystuguja tgcznie kilku beneficientom (Annex 5 MGA,
str. 89).

Beneficjent, ktory uzyskat dane rezultaty ma pierwszenstwo ich publikacji. Nalezy jednak pamietaé,
ze umowa grantowa naktada na beneficjentdw zobowigzanie do powiadomienia pozostatych
beneficjentow o planowanym upowszechnieniu osiggnietych przez siebie rezultatéw w terminie min.
15 dni przed planowanym upowszechnieniem (Annex 5 MGA, str. 5). Kazdy z pozostatych
beneficjentdow ma prawo do sprzeciwu wobec upowszechnienia, jezeli takie ujawnienie wynikow
naruszytoby jego interesy zwigzane z rezultatami lub wiedzg istniejaca.

W zwigzku z powyzszym nalezy pamietaé, ze planujac publikacje, konferencje czy inng komunikacje
osiggnietych przez siebie rezultatow, nalezy mie¢ na wzgledzie obowigzek powiadomienia o tym
pozostatych beneficjentéw oraz ich interesy.

Ponadto upowszechnienie rezultatow projektu powinno zosta¢ zaplanowane i skoordynowane
z planowang ochrong prawng rezultatéw i ich wykorzystywaniem. Dziatania te powinny zostac
przedstawione w dokumencie zatytutowanym plan for the dissemination and exploitation including
communication activities. Zwazywszy na obowigzek prawnej ochrony rezultatéw projektu,
beneficjent planujacy publikacje powinien dokona¢ wczesniej analizy w jaki sposdb rezultaty projektu
objete planowang publikacjg mogag by¢ chronione i czy ochrona taka jest uzasadniona. lJezeli
odpowiedz na ostatnie z pytan jest twierdzgca nalezy w pierwszej kolejnosci zabezpieczy¢ rezultaty
(np.: poprzez ztozenie wniosku o udzielenie patentu), a nastepnie dokonac publikacji.

6. Czy prawa autorskie majgtkowe do pracy dyplomowej naleiq do uczelni czy do studenta albo
doktoranta?

Autorskie prawa majatkowe do pracy dyplomowej przystugujg studentowi albo doktorantowi.
Regulaminy uczelni zawierajgce postanowienia o przeniesieniu autorskich praw majatkowych do
pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej na uczelnie bytyby sprzeczne z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa.
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W przypadku pracy dyplomowej studenta uczelni przystuguje pierwszenstwo w opublikowaniu pracy
dyplomowej studenta. Jezeli uczelnia nie opublikowata pracy dyplomowej w terminie 6 miesiecy od
dnia jej obrony, autor moze jg opublikowaé, chyba ze praca jest czescig utworu zbiorowego.
Ponadto uczelnia moze korzysta¢ bez wynagrodzenia i bez koniecznosci uzyskania zgody autora z
utworu stworzonego przez studenta lub osobe ubiegajgcy sie o nadanie stopnia doktora w wyniku
wykonywania obowigzkéw zwigzanych z odbywaniem studiéw lub przygotowywaniem rozprawy
doktorskiej w celu sprawdzania z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. Minister
wiasciwy do spraw szkolnictwa wyzszego i nauki moze korzystac z prac dyplomowych i rozpraw
doktorskich, ktére znajduja sie w prowadzonych przez niego bazach danych, w celu utrzymania i
rozwoju tych baz o oraz wspoétpracujgcych z nimi systemow informatycznych.

7. Praca magisterska, dyplomowa: czy promotor ma tez prawa autorskie?

Zgodnie z definicja ustawowa praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem zagadnienia
naukowego, artystycznego lub praktycznego albo dokonaniem technicznym lub artystycznym. Jezeli
przyjmiemy, ze praca magisterska stanowi samodzielne opracowanie tematu to wkfad promotora w
powstanie pracy nie powinien by¢ na tyle duzy, aby uzasadniat wspdfautorstwo promotora. W
doktrynie przyjmuje sie, ze kierowanie pracg dyplomowa polega na wsparciu jej autora, a nie na
wspottworzeniu pracy.

W tym miejscu nalezy podkresli¢ rozdziat pomiedzy sposobem wyrazenia, a warstwa konceptualng
pracy dyplomowej. Prawo autorskie chroni sposéb wyrazenia, zatem sformutowanie mysli w pracy,
natomiast prawa do prezentowanych w pracy wynikéw dziatalnosci naukowej moga przynalezeé do
podmiotdéw trzecich. Przyktadowo student opisuje w swojej pracy wynalazek chroniony prawem
patentowym przystugujgcym uczelni.

8. Czy przy wspéiwtasnosci rezultatow projektu nalezy okresli¢ udziat procentowy?
Powyzsze pytanie moze odnosic¢ sie do dwdch sytuacji:

1) do okreslenia udziatéw w prawach do rezultatéw projektu a priori w umowie konsorcjum;
2) do okreslenia udziatéw prawach do konkretnych rezultatéw w umowie wspélnosci praw.

W przypadku projektow Horyzont Europa pierwsza z sytuacji nalezy raczej do rzadkosci. Konsorcjanci
majg mozliwo$¢ okresli¢ z gory przystugujacy im udziat w prawach do planowanych rezultatéow
projektu. Takie ustalenia powinny by¢ dokonane za zgodg wszystkich beneficjentow i w formie
pisemnej. W takiej sytuacji okreslony udziat procentowy przystuguje danemu konsorcjantowi, przy
zatozeniu prawidtowego wykonania wszystkich zadan w projekcie. Jezeli podziat zadan ulegt zmianie
to strony mogg oczekiwaé odpowiedniej zmiany w udziatach w prawach do rezultatéw.

Drugi z przypadkow jest dos¢ czesty w projektach Horyzont Europa. Zasadniczo rezultaty przystuguja

— beneficjentowi, ktdry je wygenerowat. lezeli rezultaty zostaty opracowane wspdlnie przez kilku
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beneficjentéw to, przy spetnieniu dodatkowych przestanek, przystuguja one wspdlnie tym
beneficjentom. W takiej sytuacji strony powinny zawrze¢ umowe o wspoélnosci praw do konkretnych
rezultatow (np.: umowa wspélnosci praw do uzyskania patentu na wynalazek). Umowa taka powinna
okresla¢ udziat w prawie (procentowy albo utamkowy), a takie podziat korzysci pochodzacych z
eksploatacji przedmiotowego rezultatu, oraz udziat w kosztach zwigzanych z ochrong rezultatu.

9. Czy spotkata sie pani z przypadkiem kiedy niedopetnione zostaly obowiqzki i beneficjent stracit
prawa? Kiedy mozna naprawié bfqgd? A moze to juz jest niemozliwe?

Jezeli dobrze zrozumiatam pytanie to odnosi sie do przypadku, gdy beneficjent opublikuje
rezultaty projektu przed ztozeniem wniosku o udzielenie ochrony np.: patentowe;j.

Udzielenie patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji moze nastgpi¢ w stosunku do
rozwigzan nowych. Zasadniczo publikacja projektu wynalazczego powoduje, rozwigzanie traci
przymiot nowosci (z wyjatkiem wzoréw przemystowych). W konsekwencji nie spetnia przestanki
sformutowanej odpowiednio w art. 24. PWP (w stosunku do wynalazkéw) albo w art. 94. PWP (w
stosunku do wzoru uzytkowego) albo art. 102 (w stosunku do wzoru przemystowego, z
zastrzezeniem tzw. ulgi w nowosci). Dane rozwigzanie wchodzi do stanu techniki (prior art) jesli
zostato udostepnione do wiadomosci powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez
stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposdb.

Spetnienie przestanki nowosci weryfikowane jest w konkretnym momencie w czasie tj. w dacie
pierwszenstwa. Datg pierwszenstwa jest data dokonania zgtoszenia w UPRP albo, w przypadku
pierwszenstwa uprzedniego, data wczesniejsza (data wystawienia na wystawie, data ztozenia
whniosku o udzielenie ochrony na innym terytorium), o ile nastepnie w okreslonym czasie
dokonane zostato zgtoszenie.

Jezeli ujawnienie projektu wynalazczego nastgpito przed datg pierwszenstwa to co do zasady nie
ma mozliwosci udzielenia ochrony. Wyjatkiem jest przypadek tzw.: nieszkodliwego ujawnienia.
Ujawnienie jest nieszkodliwe, gdy dokonuje go osoba trzecia w wyniku naduzycia w stosunku do
zgtaszajgcego albo tworey (lub ich poprzednikéw), np.: poprzez naruszenie zobowigzania do
zachowania poufnosci.

W praktyce czesto dochodzi do utraty mozliwosci otrzymania ochrony z tytutu praw wtasnosci
przemystowej na dane rozwigzanie w wyniku dokonania publikacji naukowej przed ztozeniem
odpowiedniego wniosku.

»,Naprawienie btedu” jest mozliwe w przypadku tzw. nieszkodliwego ujawnienia (dokonanego
przez osobe trzeciag w wyniku naduzycia). Ponadto, w przypadku wzorow przemystowych
kryterium nowosci jest spetnione takze w przypadku ujawnienia wzoru w okresie do 12 miesiecy
przed datg pierwszenstwa (ulga w nowosci).
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HPKQO

Polska Potudniowo-Wschodnia

Ponizej przedstawiam rodzaje pierwszenstwa, z jakimi mamy do czynienia na gruncie polskiej
ustawy:

1) zwykte — okreslane wedtug daty ztozenia wniosku o objecie ochrong. Daty pierwszerstwa jest data
dokonania zgtoszenia.

2) konwencyjne —wynikajgce z dokonania zgtoszenia za granica

3) wystawowe — wynikajgce z wystawienia wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego oraz
towaru oznaczonego znakiem towarowym na wystawie miedzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie
uznanej, a w przypadku wzoréw uzytkowych, przemystowych i znakéw towarowych takze na innej
wskazanej przez Prezesa UPRP wystawie.

10. Czy prowadzenie badan nad ‘rezultatami’ projektu, jest wykorzystaniem bezposrednim czy
posrednim?

Jezeli badania prowadzone sg przez beneficjenta, ktéry wygenerowat dane rezultaty, to mamy do
czynienia z bezposrednim wykorzystywaniem rezultatéw.

11. Czy okreslenie procentowych udziatow w ramach wspdétwilasnosci moze nastqpi¢ po powstaniu
rezultatéow w zaleznosci od naktaddéw pracy stron?

Tak, jak najbardziej. Okreslenie wysokosci udziatdw we wspdlnym prawie zazwyczaj dokonywane jest
po opracowaniu rezultatdw w umowie wspdlnosci praw. Decydujgcy dla okreslenia wysokosci
udziatu w prawie moze by¢ wktad twdrczy. Czesto brane sg pod uwage inne okolicznosci np.: wktad
finansowy, organizacyjny, naktad pracy (niekoniecznie o twdrczym charakterze).

Jezeli majg Panstwo dalsze pytania, zachecam do kontaktu:
hpk@transfer.edu.pl

irena.jakubiec@pk.edu.pl
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