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1. Wprowadzenie

Prawa wtasnosci intelektualnej i wdrazanie wynikow Projektu niosg ze sobg tak
naprawde najwazniejsze zatozenia kwestii dotyczacych wdrozenia.

Skroty wykorzystywane w trakcie prezentaciji:

PWI - Prawa Wtasnosci Intelektualnej
DI - Dobro Intelektualne
/Dl - Zgtoszenie Dobra Intelektualnego

CITT - Centrum Inkubacji i Transferu Technologii
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2. Zatozenie wniosku o dofinansowanie cz.]1

Podziat praw majatkowych do wynikow prac B+R oraz powigzanych z nimi praw dostepu, bedgcych rezultatem
Projektu, przystugujgcych cztonkom konsorcjum, powinien by¢ zgodny z art. 32 ust. 1 Ustawy o Narodowym
Centrum Badan i Rozwoju i nie moze naruszaC przepisOw o pomocy publicznej. Umowy zawarte
z podwykonawcami nie mogg naruszac requty okreslonej w zdaniu poprzedzajgcym. Przekazanie posiadanych

praw majgtkowych do wynikow prac B+R bedacych rezultatem Projektu pomiedzy cztonkami konsorcjum

nastepuje za wynagrodzeniem odpowiadajgcym wartosci rynkowej tych praw.




2. Zatozenie wniosku o dofinansowanie cz.2

Zgodnie z pkt 29 ,Komunikatu Komisji - Zasady ramowe dotyczace pomocy panstwa na dziatalnosc¢ badawcza, rozwojowa i innowacyjna” z
dnia 28 pazdziernika 2022 r.(2022/C 414/01):

W przypadku wspodlnych projektow realizowanych w ramach wspotpracy przez przedsigbiorstwa oraz organizacje prowadzace
badania lub infrastruktury badawcze Komisja uznaje, ze uczestniczacym przedsiebiorstwom nie udziela sie posredniej pomocy panstwa za

posrednictwem tych podmiotow ze wzgledu na korzystne warunki wspotpracy jesli spetniony jest jeden z nastepujacych warunkdow:
a) uczestniczace w projekcie przedsiebiorstwaponosza petne koszty projektu; lub

b) wyniki wspotpracy, ktore nie powoduja powstania praw wilasnosci intelektualnej, mogg by¢ rozpowszechniane, a prawa wilasnosci
intelektualnej powstajace w wyniku dziatan organizacji prowadzacych badania lub infrastruktur badawczych w pelni przynaleza do tych

podmiotow; lub
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2. Zatozenie wniosku o dofinansowanie cz.3

Ciag dalszy

c) wszelkie prawa wtasnosci intelektualnej powstate w wyniku projektu oraz powigzane prawa dostepu sa rozdzielane
pomiedzy réznych partneréw wspotpracujacych w sposab nalezycie odzwierciedlajacy ich pakiety prac, wkiad i wzajemne
interesy; lub

d) organizacje prowadzace badania albo infrastruktury badawcze otrzymuja rekompensate odpowiadajaca wartosci rynkowej praw
wlasnosci intelektualnej, ktore powstalty w wyniku prowadzonych przez te podmioty dziatan i ktére przyznano uczestniczacym
przedsiebiorstwom lub prawo dostepu do ktérych przyznano uczestniczacym przedsiebiorstwom. Z tej rekompensaty mozna
potraci¢ bezwzgledna wartos¢ wszelkiego wkiadu - finansoweqgo i niefinansowego - uczestniczacych przedsiebiorstw na poczet
kosztow dziatan organizacji prowadzacych badania lub infrastruktur badawczych, ktére to dziatania doprowadzity do powstania

przedmiotowych praw wtasnosci intelektualne;.
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2. Zatozenie wniosku o dofinansowanie cz.4

art. 32 ust. 1 Ustawy o Narodowym Centrum Badan i Rozwoju

https://lexlege.pl/ustawa-o-narodowym-centrum-badan-i-rozwoju/art-32/
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3. Wspolnosc praw do rezultatow cz.1

Czytamy:

Podziat praw majgtkowych do wynikow prac B+R oraz powigzanych z nimi praw dostepu,
bedacych rezultatem Projektu, przystugujgcych Liderowi konsorcjum lub konsorcjantom, jest
zgodny z art. 32 ust. 1 Ustawy publicznej i nie moze naruszac przepisow 0 pomocy
publicznej.

Umowy zawarte z podwykonawcami nie moga naruszac requly okreslonej w zdaniu
poprzedzajgcym. Przekazanie posiadanych praw majatkowych do wynikow prac B+R bedacych
rezultatem Projektu pomiedzy Liderem konsorcjum lub konsorcjantami nastepuje za
wynagrodzeniem odpowiadajacym wartosci rynkowej tych praw.
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3. Wspolnosc praw do rezultatow cz.2

Formy wdrozenia zostaty wskazane w ramach umowy o dofinansowanie. Istotne w tym miejscu bedzie zaangazowanie do Projektu osoby

odpowiedzialnej za realizacje procesu wdrozenia i komercjalizacji poniewaz do wykonania beda nastepujgce czynnosci:

Dobor odpowiednich zasad i Sciezek komercjalizacji: wydaje sie iz najbardziej optymalne i zgodne z wymaganiami podejscie obejmuje:

a) Przygotowanie umowy o wspdlnosci prawa przy uwzglednieniu udziatu finansowego, wktadu i innych interesow, wszystkich
partnerow i jednoczesnym przyjeciu zasad rozliczania i podziatu korzysci w przypadku ich uzyskiwani przez ktoregokolwiek
z partnerow.

b) Majac na uwadze udzialy przyjete w ramach umowy z pkt a) nalezy przeprowadzic¢ niezalezny proces ustalania ceny rynkowej dla
wytypowanych rezultatow.

c) Przyjete udzialy w ramach umowy z pkt a) nalezy zaprojektowac¢ umowe przeniesienia praw do rezultatow wewnatrz Konsorcjum
dla sytuacji w ktorej zostanie wytypowany podmiot komercjalizujacy.

d) Przygotowanie projektu umowy licencyjnej zawieranej wylacznie za zgoda wszystkich Cztonkdw na Konsorcjum do dziatalnosci
gospodarczej innego przedsiebiorcy.

e) Wdrozenie rezultatow i monitorowanie wskaZznikéw z wykorzystaniem dokumentacji finansowo - ksiggowej oraz innych
dokumentow.
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5. Problematyka ochrony powstatych PWI

Zatozenia i podstawy prawne dla dziatan zwigzanych przygotowaniem do zastosowania wynikow projektu:

a) Do praw autorskich (utwory, programy komputerowe, raporty, opisy technologiczne, procedury) powstatych w
wyniku realizacji Projektu stosuje sie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych,

b) Do praw wiasnosci przemystowe] (wynalazki, zgtoszenia patentowe, wzory uzytkowe, wzory przemystowe,
patenty)powstatych w wyniku realizacji Projektu stosuje sig¢ przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo
wtasnosci przemystowe;j,

c) Do zgtaszania wynikéw opracowanego know-how (nie ujawnione dokumenty techniczne, procedury technologiczne)
stosuje sie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenc;ji.

Za najbardziej prawdopodobne nalezy przyjac hybrydowe wykorzystanie metod ochrony na gruncie praw wtasnosci
przemystowej i know-how, majgc na uwadze iz nie mozliwe jest samodzielne wdrozenie patentu bez nadzoru
autorskiego lub dokumentacji techniczne;.
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4. Sciezki komercjalizacji

Sposob wdrozenia wynikow prac B+R

a) wprowadzenie wynikow do wtasnej dziatalnosci gospodarczej przedsiebiorcy bedacego cztonkiem konsorcjum,
przynajmniej Lidera konsorcjum, poprzez rozpoczecie produkcji lub swiadczenia ustug na bazie uzyskanych
wynikow, lub wprowadzenie innowacji w procesie biznesowym;

b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przystugujacych praw do wynikéw prac B+R w
dziatalnoSci gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiebiorce nie bedacego cztonkiem konsorcjum;

c) sprzedaz (na zasadach rynkowych) praw do wynikow prac B+R w celu wprowadzenia ich do dziatalnosci
gospodarczej innego przedsiebiorcy nie bedacego cztonkiem konsorcjum, z zastrzezeniem, ze za wdrozenie
wynikow nie uznaje sie zbycia lub licencjonowania wynikow w celu ich dalszej odsprzedazy Iub
sublicencjonowania
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6. Wdrozenie w stanie prawny i faktycznym cz.1

Przedstawione ponizej rozwiazanie hybrydowe stanowi przyktad problematyki wspolnosci powstatych praw majatkowych, formy
przyjetej ochrony i sciezki komercjalizaciji.

a) Wytypowanie rezultatow projektu

b) Dobdr odpowiednich form ochrony PWI,

c) Ustalenie wielkosci udziatow Stron w PWI rozumianych jako Prawa i obowigzki zawartej umowy o dofinansowanie przewiduja
podziat praw do powstatych PWI, w proporcji odpowiadajacej faktycznemu ich udziatowi w catkowitej kwocie kosztow
kwalifikowalnych, okreslonej w § 6 ust. 2 pkt 1-2 Umowy (Budzet projektu),

d) Zarejestrowanie wynikow zgodnie z obowigzujgcych regulacjami wewnetrznymi jednostki uczestniczacej w Projekcie

e) Zdefiniowanie wielkosci udziatow Stron uczestniczacych w Projekcie w powstatych PWI,

f) Przeprowadzenie wyceny rynkowej z wytypowana sciezka udzielenia licencji i sprzedazy,

g) Przyjecie prawidtowej w stanie prawnym i faktycznym $ciezki komercjalizacji

h) Skorzystanie z Art. 72 - Prawa wspétuprawnionego z patentu,

i) Udzielenie licencji (za zgoda pozostatych Stron) wytacznie na korzystanie z przystugujacych praw do wynikow prac B+R
w dziatalnosci gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiebiorce nie bedacego cztonkiem konsorcjum,

j) Sprzedaz przystugujacych praw do wynikow prac B+R w dziatalnosci gospodarczej prowadzonej przez cztonka konsorcjum.
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6. Wdrozenie w stanie prawny i faktycznym cz.2

Przedstawione ponizej rozwigzanie hybrydowe stanowia przyktad problematyki wspolnosci powstatych praw majatkowych, forn

ochrony i sciezki komercjalizaciji:

a) Wytypowanie rezultatow projektu

b) Dobdr odpowiednich form ochrony PWI - przyjmijmy zgtoszenie patentowe

c) Ustalenie wielkosci udziatow Stron w PWI rozumianych jako Prawa i obowiazki zawartej umowy o dofinansowanie przewi
praw do powstatych PWI, w proporcji odpowiadajacej faktycznemu ich udziatowi w catkowitej kwocie kosztow kwalif
okreslonejw § B ust. 2 pkt 1-2 Umowy (Budzet projektu) - przyjmijmy po 50% dla kazdej ze Stron

d) Zarejestrowanie wynikow zgodnie z obowigzujacych regulacjami wewnetrznymi jednostki uczestniczacej w Projekcie

e) Zdefiniowanie wielkosci udziatéw twaércow Stron uczestniczacych w Projekcie w powstatych PWI - Udziat regulaminowy pr:
poziomie 65%, nastepnie 4 tworcow kazdy po 25% udziatu w powstatym zgtoszeniu patentowym

f) Przeprowadzenie wyceny rynkowej z wytypowana sciezka udzielenia licencji i sprzedazy - przyjmijmy 100.000 z} netto + VA

g) Przyjecie prawidtowej w stanie prawnym i faktycznym sciezki komercjalizacji

h) Skorzystanie z Art. 72 ust. 2 - Prawa wspétuprawnionego z patentu ,{...)Jdo odpowiedniej czesci z jednej czwartej tych |
potraceniu nakltadow, stosownie do swego udziatu w patencie”.

i) Udzielenie licencji(za zgoda pozostatych Stron) wytacznie na korzystanie z przystugujacych praw do wynikéw prac B+R w
gospodarczej prowadzonej przez innego przedsigbiorce nie bedgcego cztonkiem konsorcjum - przyjmijmy wytgcznie @
rozliczong w cyklu 5 -letnim

j) Sprzedaz przystugujacych praw do wynikdw prac B+R w dziatalnosci gospodarczej prowadzonej przez cztonka konsorcjum.
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5. Wdrozenie w stanie prawny i faktycznym cz.3

Modele udzielania licencji (mechanizmy):

Model |. Kazdy Konsorcjant zachowuje prawa do swojej czesci powstatego dobra intelektualnego
Za zgodg wszystkich Stron umowy konsorcjum zostaje udzielona licencja podmiotowi trzeciemu (sy
konsorcjum).

KONSORCIUM

LICENCIOBIORCA (PRZEDSIEBIDRSTWO SPOZA
KONSORCIUM)

."Pd--.-

/ Lider (Konsorgjant 1) AN

\ Konsorcjant 2 Konsoncjant 3
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5. Wdrozenie w stanie prawny i faktycznym cz.4

Modele udzielania licencji (mechanizmy):
Model Il. Jeden z Konsorcjantow nabywa prawa (odkupuje prawa) do wynikow prac B+R
i udziela licencji innemu przedsiebiorcy (spoza konsorcjum).

KONSORC.‘UM

& Ltder (Konsorcjant 1) N LICENCJOBIORCA (PRZEDSIEBIORSTWO

SPOZA KONSORCIUM)
‘/’ ‘
/ CTEo
‘I o ———
[ £ |

‘\ Konsorcjant 2 / \Konsaqamiv ’,'

/

——
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6. Wdrozenie w stanie prawny i faktycznym cz.4

Przedstawione ponizej rozwigzanie hybrydowe stanowi przyktad problematyki wspolnosci powstatych praw
majatkowych, formy przyjetej ochrony i sciezki komercjalizacji.

Lata prognozy
Dziatanie Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+
Ustalon wartos¢ rynkowa M0 0Do0,00 =zt il ral | il |
Cena Transakcyjna| 100 000,00 z}
A.Model sprzedazy 100 000,00 =t = Fd| = rd = Fd)
B.Model licencji 20 000,00 zi 20 000,00 z¢ 20 000,00 z¢ 20 000,00 =zt 20 00c
C.Podziat korzysci art. 72 ustawy PwP 25 000,00 zi
A.Przychod z komercjalizacji 100 000,00 z¢ il Fral il |
B.Przychad z komercjalizacji 20 000,00 zi 20 000,00 zt 20 000,00 zi 20 000,00 zt 20 00c
C.Przychod 2z komercjalizacji 25 000,00 =t
A.Przychod dla Partnera [ 50% ] 50 000,00 zi - i | E z - Fa |
B.Przychod dla Partnera [50% ] 10 000,00 zt 10 000,00 =zt 10 000,00 =zt 10 000,00 =zt 10 000
C.Przychod dla Partnera [50% ] 12 500,00 zi
A.Wynagrodzenie regulamin [65% ] 32 500,00 zt -zt -z -z
B.Wynagrodzenie regulamin [ 65% ] 6 500.00 zi 6 500,00 zi 6 500.00 =i 6 500,00 zi B 500
C.Wynagrodzenie regulamin [ 65% ] 8 125,00 zt - zi -zt -zt
A.Wynagrodzenie dla twarcy [25% ] B 125,00 zi
B.Wynagrodzenie dla tworcy [25% ] 1625,00 zi 1625,00 zi 1625,00 zi 1625,00 zi 162!
C.Wynagrodzenie dla tworcy [ 25% ] 2031,25 z1
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6. Wdrozenie w stanie prawny i faktycznym cz.5

Przedstawione ponizej rozwigzanie hybrydowe stanowi przyktad problematyki wspolnosci powstatych praw majatkowych
formy przyjetej ochrony i Sciezki komercjalizaciji.

W projekcie ,Nanofiltracja w zintegrowanym systemie odsalania z wytwarzaniem soli warzonej w ramach konkursu” T/
zastosowatem podobnie jak strukture dwupoziomowa (podobng do dziatalnosci zwigzanej z optymalizacjg podatkowa).

1. Majac na uwadze, iz zgodnie z §14 Zatacznika do umowy 0 wykonanie i finansowanie projektu ,Zakres praw majgtkow
do wynikow badan bedgcych rezultatem realizacji Projektu przystuguje Wykonawcy lub Wspotwykonawcom w propor
odpowiadajgcej faktycznemu ich udziatowi (finansowemu lub niefinansowemu) w realizacji Projektu. Przekazanie
posiadanych praw majgtkowych nastepuje za wynagrodzeniem odpowiadajgcym wartosci rynkowej tych praw.

2. Jednoczesnie Strong umowy w sprawie udostepnienia rezultatow projektu TANGO 2 byta dziatalnosSc gospodarcza
prowadzona przez partnera przemystowego.

3. W celu uporzadkowania kwestii dot. PWI zawarto umowe o wspdlnosci prawa. (Strona umowy byta Politechnika Slask
Dziatalno$¢ Gospodarcza Partnera)

4. Skuteczna komercjalizacji zostata zrealizowana w ramach $ciezki udostepnienia (Strong umowy bya Politechnika Sl
Dziatalnos¢ Gospodarcza Partnera - Licencjodawca, Spotka kapitatowa partnera - Licencjobiorca).
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DANE KONTAKTOWE:

DZlekUJe /d mgr inz. Grzegorz Studzinski

Broker Innowacji CITT

uwage

Centrum Inkubacji i Transferu
Technologii
ul. Stefana Banacha 7
44-100 Gliwice
+48 32 400 34 03
grzegorz.studzinski@polsl.pl
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