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Wstep

Bez watpienia, jednym z pierwszych krokéw na drodze do sukcesu na arenie
globalnej dla dzisiejszych firm jest Swiadomos¢ ich zasobdw intelektualnych.

Wartosci niematerialne, takie jak zasoby ludzkie, wiedza i wtasnos¢ intelektualna
(IP), stanowig znaczng czes$¢ wartosci firmy — czesto nawet wiekszg niz wartos¢
srodkéw trwatych, takich jak grunty, pojazdy, maszyny etc. Chociaz wartosci
niematerialne firmy nie sg bezposrednio dostepne dla klientédw koncowych, to
rzeczywiscie mogg one stanowic trzon przedsiebiorstwa i by¢ jednym z kluczowych
elementdéw osiggania sukcesu przez przedsiebiorstwa.

Jednak z uwagi na brak ,.fizycznej postaci” tych aktywoéw, ich identyfikacja nie jest
fatwa, a tym samym ich efektywne wykorzystanie w dziatalnosci firmy nie jest
intuicyjne. W identyfikacji wartosci niematerialnych oraz okresleniu ich wartosci
w firmie, kluczowg role odgrywa audyt wtasnosci intelektualnej (Audyt IP).

Audyt IP odgrywa znaczacg role w wyjasnianiu kwestii wiasnosciowych, ocenie
wartosci wiasnosci intelektualnej, skutecznym zabezpieczaniu praw wtasnosci
intelektualnej, a takze unikaniu diugotrwatego i kosztownego postepowania
saqdowego, zapobiegajac naruszeniom praw oséb trzecich. Audyt wiasnosci
intelektualnej pomaga réwniez w organizacji kultury w firmie zorientowanej na
wiasnosc intelektualna.

Niniejsza broszura informacyjna ma na celu dostarczenie podstawowych informacji
o audycie wifasnosci intelektualnej — w jakim celu sie go przeprowadza i w jaki
sposob nalezy go zrealizowad.

1. Czym jest audyt wiasnosci intelektualnej?

Audyt wiasnosci intelektualnej to systematyczny, gruntowny przeglad
posiadanych aktywoéw intelektualnych, nabytych i uzywanych przez
przedsiebiorstwo w celu ustalenia ich statusu prawnego, wartosci, potencjalnego
ryzyka zwigzanego z ich stosowaniem oraz posiadanych $rodkéw do ich ochrony i
efektywnego wykorzystywania.

Formalny audyt wiasnosci intelektualnej stuzy dwom gtownym celom: (1)
identyfikacji i ocenie aktywow wiasnosci intelektualnej, (2) przewidywaniu i
zarzadzaniu ryzykiem, ktore mozna powigzac z portfoliem witasnosci intelektualnej
przedsiebiorstwa.
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Podczas audytu wiasnosci intelektualnej oceniany jest caty portfel aktywow
intelektualnych. Sa to aktywa:

posiadane i uzywane przez firme,

posiadane, ale nieuzywane przez firme,

posiadane przez osoby trzecie, ale uzywane przez firme (np. poprzez
licencjonowanie),

nabyte przez firme od innych podmiotow.

1.1 Dlaczego audyt wlasnosci intelektualnej jest wazny?

Audyt wilasnosci intelektualnej jest istotnym narzedziem w rozwoju
przedsiebiorstwa, poniewaz pomaga w:

e lepszym identyfikowaniu i monitorowaniu catego portfela aktywéw wtasnosci
intelektualnej: poprzez zidentyfikowanie, jakie wartosci niematerialne
posiada firma, ktére z nich sg uzywane oraz nieuzywane, okreslenie
wiascicieli tych aktywow, etc.

e lepszym zabezpieczeniu wtasnosci intelektualnej poprzez zasugerowanie
efektywnych i najwtasciwszych drog do ochrony posiadanych aktywéw
wiasnosci intelektualnej

e skutecznym wykorzystywaniu witasnosci intelektualnej poprzez wykazanie
czy wiasnos¢ intelektualna jest efektywnie eksploatowana oraz przez
wskazanie niewykorzystywanych i/lub nieuzywanych aktywdéw wiasnosci
intelektualnej?!

e stworzeniu efektywnej struktury administracji wiasnosci intelektualnej,
poprzez okreslenie wytycznych dla zarzadzania wtasnoscig intelektualng

o dostosowaniu strategii zarzadzania wtasnoscig intelektualng do strateqii
rozwoju przedsiebiorstwa, poprzez wskazanie mozliwych niespdjnosci

e ustalaniu wartosci aktywow wtasnosci intelektualnej, poprzez pomoc w
wycenie tych aktywéw w celu poznania “dodatkowej” wartosci
przedsiebiorstwa

e przewidywaniu mozliwych zagrozen oraz zarzadzaniu nimi, poprzez
okreslenie czy aktywa witasnosci intelektualnej przedsiebiorstwa naruszajq
prawa o0so6b trzecich lub czy osoby trzecie naruszajq prawa posiadane przez
firme

e redukcji kosztéow, poprzez umozliwienie zmniejszenia kosztéw utrzymania
dla ,przestarzatych” aktywow wiasnosci intelektualnej oraz pomoc w
unikaniu kosztownych i zZmudnych dziatan sadowych w przypadku
naruszania praw o0soOb trzecich

1 Niewykorzystywanie pewnych aktywow wiasnosci intelektualnej moze stanowié strategie biznesowg,
firmy oraz strategie zarzadzania wiasnoscig intelektualng. Wiecej informacji na temat
wykorzystywania i strategicznego nieuzywania patentéw w matych i Srednich przedsiebiorstwach
mozna znalez¢ w artykule Biuletynie nr 18 European IPR Helpdesk.
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e pielegnowaniu kreatywnosci i wynalazczosci, poprzez rozwijanie
mechanizmdéw wsparcia innowacyjnosci oraz zachecanie do tworzenia
wilasnosci intelektualnej.

1.2 Rodzaje audytu wiasnosci intelektualnej

W zaleznosci od celdow audytu, mozemy wyrdzni¢c dwa typy audytdow wiasnosci
intelektualnej?:

Audyt ogodlny wiasnosci intelektualnej: audyt uniwersalny zarysowujacy
ogdlny, ale dos¢ obszerny obraz aktywow wiasnosci intelektualnej firmy. W tym
rodzaju audytu badany jest szczegdtowo portfel wiasnosci intelektualnej jako
catos¢ oraz podejscie do zarzadzania wiasnoscig intelektualng przedsiebiorstwa.
Ogolny audyt wiasnosci intelektualnej moze stanowi¢ fundamentalny krok do
zmiany podejscia w zarzgdzaniu wtasnoscig intelektualng wewnatrz firmy.

Audyt wilasciwy wilasnosci intelektualnej: ogoélnie znany jako ,IP due
diligence”. Ten rodzaj audytu ma wezszy zasieg i skupia sie na identyfikacji i
ocenie wybranych najistotniejszych aktywow witasnosci intelektualnej.

Audyt ,,IP due diligence” jest najczesciej przeprowadzany w kontekscie:

e Przejecia, poftaczenia lub joint ventures w celu okreslenia podstawy do oceny
ryzyka i wartosci istotnych aktywéw wiasnosci intelektualnej w
proponowanym przejeciu lub sprzedazy.

e Transakcji finansowych w celu okreslenia wplywu aktywow wiasnosci
intelektualnej na transakcje finansowe dotyczace wiasnosci intelektualnej,
takich jak zakup akcji, zabezpieczenia, pierwsze oferty publiczne, etc.

e Cesji lub licencjonowania witasnosci intelektualnej w celu zapewnienia
informacji o portfelu wiasnosci intelektualnej dla potencjonalnego
cesjonariusza lub licencjodawcy, poznania ewentualnych restrykcji
oddziatujacych na uzywanie wtasnosci intelektualnych.

e Wprowadzenia nowego produktu lub ustugi na rynek w celu oszacowania
mozliwych zagrozen naruszenia praw 0sob trzecich lub kwestii swobody
dziatania potagczonych z nowym produktem lub ustuga.

e Bankructwa i zwolnienia, itp., w celu zabezpieczenia praw wiasnosci
intelektualnej na wypadek bankructwa, zwolnien pracowniczych, itp.

2. Planowanie audytu
Plan audytu witasnosci intelektualnej okresla obszary badania poprzez
przedstawienie wytycznych dla catego procesu audytu. Plan powinien prezentowac

2 W literaturze fachowej wspomina sie o trzech rodzajach audytu wtasnosci intelektualnej: (i) audyt
ogoélny, (ii) audyt ,due dilligence” w okreslonym celu, (iii) audyt o ograniczonym celu. Dla utatwienia,
typy audytu zostaty skategoryzowane w dwdch grupach. W celu uzyskania dodatkowych informacji,
nalezy skonsultowa¢ trening WIPO z serii “IP Panorama”.
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obowigzki kazdego cztonka zespotu biorgcego udziat w audycie, zakres audytu,
wymagany termin i przypisany budzet.

2.1 Tworzenie zespotu i okreslanie rol

Audyt wiasnosci intelektualnej jest pracq zespotowg i powinien by¢
przeprowadzony przez osoby odpowiednio do tego przygotowane, majace
Swiadomos¢ znaczenia wiasnosci intelektualnej oraz znajace $rodowisko
przedsiebiorstwa. Dla wszystkich uczestnikdw zespotu moze by¢ pomocne
szkolenie z podstaw audytowania wtasnosci intelektualnej®.

Oczywiscie wybor uczestnikow zespotu zalezy od zakresu audytu. Bardzo wazne
jest jednak, zeby zespdt skitadat sie z pracownikéw dziatdw powigzanych w
jakikolwiek sposdb z wtasnoscig intelektualng, czyli badania i rozwéj, produkcija,
marketing, sprzedaz oraz zasoby ludzkie. Ponadto, istotnym jest, aby radca
prawny firmy (jesli firma takiego posiada) byt zaangazowany w audyt®.

Aby audyt byt skuteczny zaleca sie, aby zespotem realizujgcym kierowata osoba
odpowiedzialna za wtasnos¢ intelektualng w firmie lub cztonek personelu, ktory
posiada wyspecjalizowang wiedze na ten temat. Audytorem moze by¢ réwniez
osoba z zewnatrz w zaleznosci od zakresu audytu i przydzielonego budzetu, a takze
preferencji firmy.

2

Zespot audytujacy moze, ale nie musi, mie¢ w swoim gronie takze ekspertow z

zewnatrz specjalizujacych sie w tej tematyce. Jesli tak jest, przed rozpoczeciem
audytu, zarébwno wszyscy pracownicy firmy tworzacy zespét audytujacy, jak i eksperci
zewnetrzni, powinni podpisa¢ umowe o zachowaniu poufnosci.

3 Mozna np. przesledzi¢ sesje treningowe i seminaria internetowe dostepne na stronie European IPR
Helpdesk. Nalezy klikng¢ tutaj.

4 Przyktady zawarte w niniejszej broszurze informacyjnej bazuja na fikcyjnej firmie sktadajacej sie z
réznych departamentow.
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Przyktad zespotu audytujgcego wtasnosc¢ intelektualng w firmie:

m
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Dziat Personalny -

(kontrakty pracownicze
i poddostawcze)

2
V2

Badania i Rozwdj - R&D
(nowe technologie, ogdlnie gidwne Zrddta
Wiasnosci Intelektualnej)

—

[

Zarzad Firmy
JT

U

Produkcja

@
,»-;-’:‘:') “

Radca prawny
(kontrakty i kwestie prawne)

Audytor Wiasnosci Intelektualnej
(osoba odpowiedzialna za Wiasnosc Intelektualng w firmie lub zewnetrzny audytor)

Marketing i Sprzedaz
(informacje o obecnych/potencjalnych rynkach)

(informacja o produkcie)

2.2 Zakres audytu

W zaleznosci od rodzaju przeprowadzanego audytu, wazne jest ustalenie zakresu
audytu, ktéry powinien odzwierciedlaé postawiony cel badania, np. dla audytu ,IP
due diligence” dla nowych produktéw firmy, audyt moze by¢ ograniczony do oceny
potencjalnego ryzyka zwigzanego z naruszeniem cudzych i/lub zabezpieczeniem
witasnych praw wiasnosci intelektualnej. Niemniej jednak, w ogdlnym audycie
wiasnosci intelektualnej, wszystkie etapy audytu, od identyfikacji aktywdéw po
zarzadzanie ryzykiem, powinny zosta¢ zaplanowane i przeprowadzone.

Jasno okreslony zakres audytu przyczynia sie do jego petnego zrozumienie przez
cztonkdw zespotu audytujgcego, co gwarantuje ich wieksze zaangazowanie.

2.3 Przydziat czasu i budzetu

Przeprowadzenie audytu wiasnosci intelektualnej powinno by¢
postrzegane jako projekt wymagajacy zaangazowania réznych dziatéw firmy i
wielu osob.

W celu zakonczenia badania w rozsadnym czasie, zalecane jest przygotowanie
szczegdtowego harmonogramu audytu i zapewnienie, ze kazda zaangazowana
osoba jest Swiadoma ustalonego limitu czasowego.

Dodatkowo, budzet przeznaczony na audyt powinien by¢ wczesniej zaplanowany i
ustalony. Powinno sie takze zatozy¢ ewentualny wzrost budzetu, w przypadku
potrzeby profesjonalnego z zewnatrz wsparcia na jakims etapie audytu.
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Q Przeprowadzenie audytu witasnosci intelektualnej powinno by¢ postrzegane jako
wewnetrzny projekt w firmie. Jak wszystkie projekty, zakres audytu, czas i budzet
powinny byc¢ z gory ustalone i zaakceptowane przez kierownictwo i wszystkich cztonkow
zespotu audytujacego.

3. Przygotowanie do audytu wilasnosci intelektualnej

Audyt wiasnosci intelektualnej to przeglad portfela wiasnosci intelektualnej wraz z
istotnymi procedurami funkcjonujgcymi w przedsiebiorstwie, a stuzacymi
pozyskiwaniu i zabezpieczeniu praw witasnosci intelektualnej. Dlatego tez, przed
wykonaniem audytu, istotne jest zebranie informacji i dokumentacji odnosnie
wszystkich aktywdéw wiasnosci intelektualnej przy petnej wspotpracy wszystkich
cztonkdéw zespotu audytujacego oraz wybranych dziatow i pracownikow firmy.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze etap przygotowawczy w ramach audytu wiasnosci
intelektualnej jest czesto dosc¢ dtugi i pracochtonny, przez co cztonkowie zespotu
mogq straci¢ ,zainteresowanie” samym audytem. Nalezy mie¢ takze na uwadze,
ze informacje i dokumenty przygotowane przez inne dziaty firmy moga byc
niepetne, co moze wydiuzyc¢ catg procedure lub jg zdecydowanie utrudni¢. W celu
przezwyciezenia tych =zagrozen, wazne jest przygotowanie ostatecznego
harmonogramu audytu, tak, aby zadania i obowigzki catej grupy byty odpowiednio
ustalone i zaplanowane w $cisle okreslony sposdb (okreslajac terminy, cele audytu,
zakres obowigzkdw i odpowiedzialnosci itp.).

Ponizsza tabela moze by¢ pomocna w celu ustalenia, jaki rodzaj informacji
powinien by¢ zebrany z jakiego dziatu S.

5 Dokumenty i informacje wymienione w tabeli nie sq wyczerpujace.
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Osoba
odpowiedzialna/ Informacje do zebrania
Funkcja®

v' Struktura zarzadu firmy (informacje o zarzadzie,
udziatowcach, etc.)
v’ Strategia firmy zawierajqca cele biznesowe

v Polityka wtasnosci intelektualnej
Zarzad Firmy

v' Aktywa wilasnosci intelektualnej: Patenty, wzory uzytkowe i
przemystowe, znaki towarowe, zgtoszenia nazwy domen,
prawa autorskie, know-how, informacje poufne, publiczne
ujawnienia, etc. oraz daty zgtoszen (dla zarejestrowanych
praw), ich zasieg geograficzny, optaty za utrzymanie.

v' Aktywa wiasnosci intelektualnej prawnie niezabezpieczone
powinny rowniez by¢ brane pod uwage

v Wykorzystywane przez firme aktywa  witasnosci

Manager intelektualnej: rodzaje, wtasciciele i obszary uzytkowania,
Wiasnoséci wyjasnienie stusznosci ich wykorzystywania w przypadku
Intelektualnej licencjonowanie etc.

v Niewykorzystywane aktywa wiasnosci intelektualnej:
rodzaje, powody ich niewykorzystywania

v' Strategia wtasnosci intelektualnej firmy

v' Sprawy naruszen: Informacje o trwajacych/zakonczonych
postepowaniach gdzie wtasnosc intelektualna firmy byta/jest

Radca naruszona i/lub gdy firma jest oskarzana o naruszenie praw
innych.

v Kontrakty dot. wilasnosci intelektualnej: Przeniesienie
wiasnosci, koncesjonowanie, franchising, porozumienia joint
venture, inne kontrakty w odniesieniu do wtasnosci
intelektualnej, jak i umowy o0 nieujawnieniu informacji,
umowy o przekazaniu materiatdw, umowy konsorcjum,
kontrakty BiR, umowy konsultingowe

v Informacje o prawach wifasnosci intelektualnej dla
obecnych/docelowych rynkow

Prawny

v Informacje o obecnych/potencjalnych rynkach
v Informacje o konkurentach: Identyfikacja konkurentéw, ich
produktéw etc.
Marketing i v'Informacje o ujawnieniach informacji na targach,
Sprzedaz prezentacje firmy, ogtoszenia, broszury, etc.

6 Nazwy funkcji sa tylko przyktadami wskazujacymi, ze kazda struktura firmy moze by¢ inna.
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v' Informacje o produkowanych produktach / ustugach firmy,
zestawienia danych, specyfikacje etc.

Produkcja

B&R v'  Strategia BiR
v Informacje o technologiach bedacych w opracowaniu
v Informacje o ujawnieniach informacji w publikacjach
naukowych
v" Raporty BiR
Dziat
v/ Struktura Dziatu Personalnego firmy: schemat
organizacyjny, akcjonariusze, partnerstwo
Personalny v Umowy zatrudnieniowe, umowy podwykonawcze etc.

4. Przeprowadzenie audytu wiasnosci intelektualnej

4.1 Gtéowne problem badawcze audytora

Po stworzeniu zespotu i pozyskaniu podstawowych informacji mozna rozpoczgé
przeprowadzanie audytu wtasnosci intelektualnej.

Zazwyczaj gtdwny audytor rozpoczyna prace od stworzenia szczegodtowej listy
kontrolnej, tak aby nie pomina¢ zadnego istotnego elementu audytu. Przyktadowa
lista kontrolna stanowi zatgcznik na koncu opracowania.

Audyt moze byc¢ przeprowadzony przy uzyciu réznych technik audytorskich. Musi
to by¢ jednak wyraznie zdefiniowane podczas planowania audytu i cztonkowie
zespotu powinni by¢ poinformowani o metodzie, ktéra zostanie zastosowana.
Kazda z podanych nizej metod (lub ich kombinacji) moze by¢ dowolnie
zastosowana w zaleznosci od zakresu audytu, wielkosci firmy, kultury firmy oraz
przeznaczonego budzetu i czasu:

o Kwestionariusze online

e Bezposredni wywiad z personelem zarzadzajacym, kluczowymi
pracownikami i uzytkownikami procesu wiasnosci intelektualnej

¢ Analiza kontraktéw, umoéw etc.

e Przeglad prac laboratoryjnych i zwigzanych z nimi rejestréw badan,

e Przeglad dokumentéw komputerowych

e Analiza istotnych dokumentéw zebranych podczas fazy przygotowania i
podczas wywiaddéw.
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Nalezy pamieta¢c o tym, ze celem audytu wiasnosci intelektualnej jest
zidentyfikowanie aktywow wiasnosci intelektualnej w firmie oraz zarzadzanie
potencjalnymi zagrozeniami zwigzanymi z tymi aktywami. W zaleznosci od
wybranej metody przeprowadzania audytu, gtdwne obszary zainteresowania
audytora powinny by¢ nastepujace:

v Czy aktywa wtasnosci intelektualnej znajdujg sie w
wykazie kompletnych zasobow?

v' Czy wszystkie aktywa wtasnosci intelektualnej firmy sa
chronione?

v Czy wiasciciele aktywdw wiasnosci intelektualnej sg
zidentyfikowani i czy sg jakies problemy dotyczace
wiasnosci?

v Czy sq aktywa wiasnosci intelektualnej wykorzystywane
przez firme, ale nalezace do oséb trzecich?

v" Czy uzyskano prawo do legalnego ich uzytkowania (np.
poprzez umowe licencyjng)?

Zasoby wlasnosci
intelektualnej ”*

v' Czy wszystkie zarejestrowane aktywa wiasnosci
intelektualnej sq wykorzystywane? Jesli nie, czy istnieje
mozliwosc licencjonowania lub przeniesienia wtasnosci na
inne podmioty?

v'  Czy optaty za kolejne okresy ochrony sa systematycznie

Wykorzystywanie wnoszone?

i zabezpieczenie v' Czy firma chroni w jaki$ sposob niezarejestrowane
aktywa wiasnosci intelektualnej?

v' Czy ochrona aktywow wiasnosci intelektualnej obejmuje
wszystkie docelowe kraje?

v' Czy firma posiada niewykorzystane aktywa wiasnosci
intelektualnej i czy istnieje uzasadnienie ich
niewykorzystania?

v' Czy wszystkie umowy dotyczace wiasnosci intelektualnej
nadal obowigzujq?

v' Czy wszystkie kontrakty dotyczace wiasnosci
intelektualnej rejestrowane sq w ramach witasciwych
organéw (urzedy patentowe, etc.)?

v Czy umowy o nieujawnianiu informacji (NDASs) zostaty
podpisane z pracownikami/osobami trzecimi®?

Prawo
i kontrakty?®

7 Wiecej informacji na temat wtasnosci intelektualnej mozna znalezé w broszurze informacyjnej
European IPR Helpdesk ,Wiedza, autorstwo i wiasnos¢” (*Inventorship, Authorship and Ownership”)
znajdujacej sie tutaj.

8 Wiecej informacji na temat umoéw dotyczacych wiasnosci intelektualnej mozna znalezé
w przewodniku European IPR Helpdesk ,Przewodnik dotyczacy komercjalizacji witasnosci
intelektualnej” (,,IP Guide to Commercialisation”) znajdujgcym sie tutaj.

9 Wiecej informacji na temat wiasnosci intelektualnej mozna znalezé w broszurze informacyjnej
European IPR Helpdesk ,Umowa o zachowaniu poufnosci: narzedzie biznesowe” (,Non-disclosure
agreement: a business tool”) znajdujacej sie tutaj.
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v' Czy w umowach nie ma jakichs$ niedopatrzen / luk
prawnych?

v Czy istniejq zidentyfikowane przepisy prawa wtasnosci
intelektualnej w umowach o prace?

v' Czy istniejg prawne kwestie dotyczace umow, czy lokalne
przepisy dotyczace wtasnosci intelektualnej i prawa
konkurencji?

v Czy firma narusza prawa wtasnosci intelektualnej innych
Naruszenie i 0s6b?

egzekwowanie© v Czy istniejg kwestie zwigzane z naruszeniem przez osoby

trzecie aktywow wiasnosci intelektualnej firmy?

v/ Czy istnieje zidentyfikowana i skuteczna strategia,
Zarzadzanie zintegrowana z odpowiednimi politykami w zakresie
wiasnoscia wiasnosci intelektualnej?

intelektualna v Czy w firmie jest okreslony poziom $wiadomoséci w

zakresie wtasnosci intelektualnej?

4.2 Analiza SWOT!

Na podstawie zebranej dokumentacji i uzyskanych informacji powinna zostaé
przeprowadzona szczegdtowa analiza aktywow wiasnosci intelektualnej
przedsiebiorstwa.

Ocena ta moze by¢ w przeprowadzona przy wykorzystaniu réznych metod;
jednakze polecana jest analiza SWOT, ktéra wyraznie ujawnia silne strony,
stabosci, mozliwosci i zagrozenia zwigzane z audytowanymi aktywami wtasnosci
intelektualnej przedsiebiorstwa. Wyniki z analizy SWOT prowadzg do rozwijania
petniejszej Swiadomosci w firmie i pomagajq zaréwno w planowaniu strategicznym,
jak i podejmowaniu decyzji.

Ponizej przedstawiono krétki przyktad analizy SWOT w ramach audytu witasnosci
intelektualnej dla przyktadowej firmy:

10 Wiecej informacji na temat wtasnosci intelektualnej mozna znalezé w broszurze informacyjnej
European IPR Helpdesk ,Obrona i egzekwowanie prawa wiasnosci intelektualnej” (,Defending and
enforcing IP”) znajdujacej sie tutaj.

11 Z punktu widzenia kwestii zwigzanych z aktywami wtasnosci intelektualnej.
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SILNE STRONY

Wysoki poziom s$wiadomosci dotyczacy
wiasnosci intelektualnej

Brak spornych kwestii wiasnosciowych,
dzieki zastosowaniu odpowiednich form
ujawniania wynalazku

Ochrona wiasnych kluczowych rozwigzan
Regularne monitorowanie  mozliwych
naruszen na rynkach zagranicznych

SZANSE

Zdecydowane mozliwosci w zakresie
badan i rozwoju stanowig podstawe dla
tworzenia nowych rozwigzan wiasnosci
intelektualnej

Otwartosc na licencjonowanie
nieuzywanych aktywow wiasnosci
intelektualnych

Brak ochrony Nosci intelektualnej
przez gtéwneg & renta na np. rynku
tureckim

Decyzja sadu francuskiego w sprawie
uniewaznienia patentu konkurencji

SLABE STRONY

Wiele zgtoszen patentowych zostato
odrzuconych z powodu braku potencjatu
innowacyjnego

Strategia wiasnosci intelektualnej
przedsiebiorstwa polegajaca tylko na
patentach i znakach  towarowych
(ochrona). Do chwili obecnej nie ztozono
zadnych wnioskéw o ochrone wzoru
przemystowego

Brak systematycznego monitoringu
odnosnie ujawnien publicznych

Niektére patenty wygasty z powodu braku
optat za utrzymanie - niewystarczajacy
monitoring aktywow wilasnosci
intelektualnej

ZAGROZENIA

Specyfika chinskiego prawa  wiasnosci
intelektualnej i konkurencyjnos¢ sSrodowiska
na rynku chinskim

Nielegalne zastosowania zarejestrowanego
znaku firmy ABC Ltd dla produktow firmy
(brak umowy licencyjnej)

Dwie z podstawowych umoéw licencyjnych
wygasng w ciad izszego roku
Postepowanie w fprawie o uniewaznienie
dotyczace zna towarowego firmy
(tymczasowy  zakaz  uzywania  znaku
towarowego przez firme)

4.3 Wycena wlasnosci intelektualnej

Chociaz wycena wtasnosci intelektualnej nie jest typowa czescig audytu, to w
ramach wielu audytdw (np. audyty dla przejec i fuzji) stanowi ona integralny
element catego procesu audytowego.

Wiasciwe wycenienie korzysci, ktére mogg wynikna¢ z posiadanych zasobodw
wilasnosci intelektualnej wymaga oceny??:

e kosztu opracowania alternatywnych aktywéw wiasnosci intelektualnej w
celu spetnienia tych samych lub porownywalnych potrzeb rynkowych,

e szybkosci z jakg dany rynek wartosciuje i dewaluuje wartos$¢ tego typu
aktywow,

12 Wg IP Panorama, WIPO, by uzyskac dostep do petnego filmu szkoleniowego prosze klikng¢ tutaj.


http://www.wipo.int/multimedia-video/en/sme/multimedia/flash/10/
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e tantiemow ptaconych za podobne aktywa,
e rynkowego rozpoznania skfadnikéw aktywodw,
e Kkosztéw takiego rozpoznania.

Rdézne podejscia do wyceny wtasnosci intelektualnej sg stosowane w ramach oceny
portfela wiasnosci intelektualnej przedsiebiorstwa. Z reguty sg one dzielone na
dwie kategorie wyceny jakosciowe]j i ilosciowej314,

Wycena wtasnosci intelektualnej
Podejscie ilosciowe .Pod’ej.scie
jakosciowe
Metoda kosztowa @ Metoda rynkowa LR LR oparta i : Me,tc.)da
dochodowa operacjach jakosciowa

5. Raport z audytu wiasnosci intelektualnej
Po zakonczeniu audytu, zalecane jest, aby zesp6t audytujacy przedstawit rezultaty
kierownictwu wraz z zaleceniami w postaci raportu.

Jednym z gtéwnych celdéw prezentacji raportu dla kierownictwa jest mozliwos¢
wyttumaczenia rekomendowanych zmian odnos$nie zastanego stanu zarzadzania
wilasnoscig intelektualng, jak rowniez zaproponowanie nowych krokéw
procesowych (jesli takowe s3).

5.1 Rezultaty audytu wiasnosci intelektualnej

Po zakonczeniu audytu wiasnosci intelektualnej w raporcie powinny zostac
przedstawione i zaprezentowane trzy gtdwne elementy (wraz z prezentacjg zalecen
i dziatan, ktore nalezy podjac):

e Wvykaz wiasnosci intelektualnej'®>: zawierajacy szczegdtowe informacje
o kazdym aktywie, takie jak wiasciciel czy rodzaj aktywa, inwestor/ twérca,
kiedy aktywo powstato lub zostato nabyte (i jesli aktywo zostato nabyte
— warunki przeniesienia praw wiasnosci), utrzymanie w mocy Iub
egzekwowanie praw, data wygasniecia lub odnowienia aktywa. Uzyskana
baza danych praw wtasnosci intelektualnej pozwoli przedsiebiorstwu na
wyrazne zidentyfikowanie i skuteczne $ledzenie zaréwno zakresu jak i
statusu jego portfela aktywow witasnosci intelektualnej.

13 Wiecej informacji na temat wyceny wiasnosci intelektualnej mozna znalezé w broszurze
informacyjnej European IPR Helpdesk ,Wycena wtasnosci intelektualnej” (“Intellectual Property
Valuation”) znajdujacej sie tutaj.

14 Sprawdz takze sekcje Czesto Zadawane Pytania (FAQ) w zakresie wyceny wiasnoéci intelektuanej.
15 podstawowy przyktad wykazu wtasnosci intelektualnej jest podany na stronie 17.
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e Analiza SWOT: pokazujaca silne i stabe strony oraz mozliwosci i zagrozenia
dla przedsiebiorstwa odnosnie jego praktyk w zarzadzaniu wiasnoscig
intelektualna.

e Wycena wiasnosci intelektualnej zawierajgca informacje o finansowej i/lub
jakosciowej wartosci omawianych aktywow wiasnosci intelektualnej.

5.2 Odczytywanie wynikow

Na podstawie ustalen zespotu audytowego, audytor powinien przedstawié zarys
stanu witasnosci intelektualnej przedsiebiorstwa, opisa¢ i oceni¢ ewentualne
zastane defekty zwigzane z wifasnoscig intelektualng, zaproponowac konkretne
dziatania zaradcze oraz przeanalizowa¢, czy aktywa wiasnosci intelektualnej stuzg
strategicznym celom firmy.

Rezultaty audytu wiasnosci intelektualnej prowadzg do przegladu aktywoéw
wiasnosci intelektualnej i struktury zarzadzajacej tymi aktywami. Dlatego tez,
raport z audytu wiasnosci intelektualnej moze byc¢ traktowany jako przewodnik do
ponownej ewaluacji aktywdéw wiasnosci intelektualnej przedsiebiorstwa oraz
narzedzie umozliwiajace wykorzystanie wilasnosci intelektualnej w realizacji
zatozen strategicznych firmy.

W zwigzku z faktem, iz audyt wtasnosci intelektualnej kfadzie znaczacy nacisk na
weryfikacje przynaleznosci aktywow wiasnosci intelektualnej, moze on ujawnic
niedociggniecia w wykorzystywaniu praw os6b trzecich (np. prawa licencyjne). Bez
odpowiedniego korzystania z praw licencyjnych firma moze napotkaé powazne
problemy prawne w ramach korzystania z wiasnosci intelektualnej osob trzecich.

Audyt moze ujawnia¢ rowniez strony trzecie (np. pracownikow lub podmioty
zewnetrzne), ktére mogq miec roszczenia do praw witasnosci intelektualnej firmy
(np. patent) i mogtyby wykorzystywac te prawa bez uprzedniej zgody kierownictwa
firmy. Audyt wiasnosci intelektualnej rowniez pomaga firmom w podejmowaniu
odpowiednich krokéw w sytuacjach ewentualnych naruszen praw wiasnosci
intelektualnej przez osoby trzecie. Raport z audytu powinien w takich sytuacjach
sugerowac¢ odpowiednie dziatania majace na celu zaprzestanie naruszania praw
wiasnosci intelektualnej firmy przez inne podmioty.

Biorgc pod uwage fakt, ze aktywa wtasnosci niematerialnej i prawnej stale zyskuja
na znaczeniu, dobrze przeprowadzony audyt wtasnosci intelektualnej dostarcza
cennych informacji, ktore zabezpieczajq przedsiebiorstwo przed wszelkimi
powaznymi konsekwencjami prawnymi i zawiera zalecenia, w jaki sposéb firma
moze i powinna wykorzystywaé swoje oraz cudze prawa wtasnosci intelektualnej
w celu zapewnienia bezpiecznego i trwatego rozwoju.
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Lista kontrolna w ramach audytu wiasnosci intelektualnej
(przyktad)?s

. Spis aktywdw wiasnosci intelektualnej

1.1 Przyznane i oczekujace patenty/ wzory uzytkowe, etc.

1.2 Zarejestrowane i oczekujgce wzory przemystowe

1.3 Zarejestrowane i oczekujace znaki towarowe

1.4 Domeny internetowe

1.5 Prawo autorskie

1.6 Informacje poufne zawierajace tajemnice handlowe i know how
1.7 Topografie produktéw potprzewodnikowych/ uktady scalene
1.8 Prawa hodowcéw roslin

. Weryfikacja przynaleznosci wykazanych aktywow witasnosci intelektualnej
wykorzystywanych przez przedsiebiorstwo.

. Zakres geograficzny ochrony wtasnosci intelektualnej.

. Wykorzystywanie posiadanych aktywdw witasnosci intelektualnej

4.1 Weryfikacja obszaru wykorzystania aktywdw witasnosci intelektualnej

4.2 Niewykorzystywane  aktywa  wiasnosci intelektualnej oraz
uzasadnienie ich niewykorzystywania

4.3 Wykaz aktywow wiasnosci intelektualnej, ktére nie sq
wykorzystywane w firmie i dla ktorych brak na to uzasadnienia

. Inne wykorzystywane aktywa wiasnosci intelektualnej (niebedace
wiasnoscig firmy)

5.1 Weryfikacja praw wtasnosci

5.2 Analiza swobody dziatania, prawa dostepu, ograniczenie praw

. Wynalazki i wzory przemystowe
6.1 Wynalazca i projektant
6.2 Formy ujawniania wynalazkéw i wzoréw przemystowych

. Znaki towarowe

7.1 Strony zaangazowane w tworzenie i wybdér wzoru, ktéry bedzie
wykorzystany jako znak towarowy i proces zatwierdzania znaku

7.2 Ocena produktéw i ustug, ktére sg chronione w ramach znaku
towarowego

. Inne aktywa wtasnosci intelektualnej
8.1 Obstuga innych aktywdéw wiasnosci intelektualnej

16 Niniejsza lista nie jest wyczerpujaca i powinna by¢ traktowana jedynie jako przyktad.
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9. Przeglad i wtasnosci intelektualnej i procedura zgtaszania
9.1 Przeglad wtasnosci intelektualnej
9.2 Kryteria aplikacji / zgtaszania wtasnosci intelektualnej
9.3 Przygotowanie aplikacji
9.4  Monitoring sytuacji do czasu przyznania ochrony
9.5 Opfaty za ochrone lub odnowienie

10.Zarzadzanie witasnoscig intelektualng
10.1 Strategia i polityka zarzadzania wiasnoscig intelektualng,
dostosowanie do strategii biznesowej firmy
10.2 Zgodnos¢ aplikowania o ochrone wiasnosci intelektualnej ze strategiag,
wiasnosci intelektualnej firmy

11.Zarzadzanie kontraktami/umowami
11.1 Dostepnos¢ kontraktow
11.1.1 Licencjonowanie/Licencje krzyzowe/Franchising
11.1.2 Umowy Joint Venture
11.1.3 Umowy o zachowaniu poufnosci z pracownikami/umowy
pracownicze
11.1.4 Umowy o zachowaniu poufnosci z osobami trzecimi
11.1.5 Umowy o transferze materiatéw
11.1.6 Umowy konsorcjum
11.1.7 Kontrakty na badania i rozwéj
11.1.8 Umowy konsultingowe
11.1.9 Inne umowy zwigzane z wtasnoscig intelektualng
11.2 Sprawdzenie klauzul umownych i ich waznos¢

12.Egzekwowanie / Naruszenia
12.1 Poprzednie przypadki naruszen
12.2 Zagrozenia wynikajace z naruszania praw osob trzecich
12.3 Zagrozenia zwigzane z naruszeniami oséb trzecich dotyczace praw
wiasnosci intelektualnej przedsiebiorstwa
12.4 Potencjalne rozwigzania dla przypadkdéw naruszen
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Przydatne dokumenty
Zobacz takze:

« Broszura informacyjna “IP due diligence: ocenianie wartosci i ryzyka
wartosci niematerialnych” http://www.iprhelpdesk.eu/Fact-Sheet-1P-Due-

Diligence

« Broszura informacyjna “Wynalazczos¢, autorstwo i wtasnos¢”
http://www.iprhelpdesk.eu/Fact-Sheet-lnventorship-Authorship-Ownership

« Broszura informacyjna “Umowa o zachowaniu poufnosci: narzedzie
biznesowe”
http://www.iprhelpdesk.eu/Fact-Sheet-Non-Disclosure-Agreement

« Broszura informacyjna on “Ochrona i egzekwowanie praw wtasnosci
intelektualnej”
http://www.iprhelpdesk.eu/Fact-Sheet-Defending-and-Enforcing-1P

« Broszura informacyjna “Wycena wiasnosci intelektualnej”
http://www.iprhelpdesk.eu/Fact-Sheet-1P-Valuation

o Przewodnik European IPR Helpdesk , Przewodnik dotyczacy komercjalizacji
wiasnosci intelektualnej”
http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/documents/EU_IPR_Guide C
ommercialisation.pdf

« ,Uzycie europejskich patentéw w duzych i matych przedsiebiorstwach”,
artykut Paolo Giuri i Salvatore Torrisi, opublikowany w biuletynie nr 18
European IPR Helpdesk
http://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/IPR_Bulletin

Nol8 1.pdf#page=2

« Klip treningowy z audytu wtasnosci intelektualnej ,IP Panorama”, WIPO
http://www.wipo.int/multimedia-video/en/sme/multimedia/flash/10/
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SKONTAKTUJ SIE Z NAMI

Odpowiedzi na pytania lub porady dotyczace wlasnosci intelektualnej:

European IPR Helpdesk
c/o infeurope S.A.

62, rue Charles Martel PRESS FOR TICKET
L-2134, Luxembourg

Email: service@iprhelpdesk.eu O

Telefon: +352 25 22 33 - 333
Fax: +352 25 22 33 — 334

©istockphoto.com/Dave White

O NAS

European IPR Helpdesk ma na celu podniesienie $wiadomosci na temat wlasnosci intelektualnej (IP) i praw
wiasnosci intelektualnej (IPR) poprzez informacje, bezposrednie porady i szkolenia z tego zakresu dla obecnych
i potencjalnych uczestnikéw projektéw finansowanych przez UE. Dodatkowo, European IPR Helpdesk dostarcza
wsparcia w zakresie wiasnosci intelektualnej dla matych i $rednich przedsiebiorstw negocjujacych Iub
wnioskujacych o projekty w ramach wspotpracy miedzynarodowej, szczegolnie wspotpracujac z Enterprise Europe
Network. Wszystkie ustugi sg bezptatne.

Infolinia: Serwis telefoniczny udziela odpowiedzi na zapytania z zakresu wiasnosci intelektualnej do trzech dni
roboczych. Kontakt poprzez rejestracje na stronie www.iprhelpdesk.eu, telefon lub fax.

Strona internetowa: Na stronie mozna znalez¢ obszerne informacje i pomocne dokumenty na temat réznych
aspektow wiasnosci intelektualnej i jej zarzadzania, zwtaszcza w zakresie specyficznych kwestii zwigzanych z
wilasnoscig intelektualng w kontekscie programoéw badawczych UE.

Newsletter i Biuletyn: W ramach tej ustugi mozna $ledzi¢ najnowsze wiadomosci w temacie wiasnosci
intelektualnej i przeczytac artykuty ekspertdw oraz studia przypadkdw, subskrybujac biuletyn i newsletter.

Trening: W ramach European IPR Helpdesk zaprojektowano katalog szkolen sktadajacy sie z dziewieciu réznych
modutéw. Osoby zainteresowane zaplanowaniem sesji szkoleniowej proszone s o e-mail na adres
training@iprhelpdesk.eu.

WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI

European IPR Helpdesk to projekt finansowany ze $srodkdéw programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie
badan naukowych i innowacji "Horyzont 2020" na podstawie umowy o udzielenie dotacji (Grant Agreement) nr
641474. Projekt jest zarzadzany przez Agencje Wykonawczg ds. Matych i Srednich Przedsiebiorstw (EASME) oraz
przy wsparciu Departamentu Generalnego Komisji Europejskiej ds. rynku wewnetrznego, przemystu,
przedsiebiorczosci i MSP. Pomimo tego, ze niniejszy dokument zostat sporzadzony przy uzyciu wsparcia
finansowego Unii Europejskiej, jego zawarto$¢ nie powinna by¢ uwazana za oficjalne stanowisko EASME Ilub
Komisji Europejskiej. Ani EASME, ani Komisja Europejska, ani zadna z oséb reprezentujgcych EASME lub Komisje
Europejska, nie jest odpowiedzialna za skutki wykorzystania zawartosci niniejszego dokumentu. Pomimo staran
w celu zapewnienia wysokiego poziomu ustug, European IPR Helpdesk nie gwarantuje poprawnosci ani
kompletnosci zawartosci niniejszej broszury informacyjnej. Czionkowie konsorcjum European IPR Helpdesk nie
sq odpowiedzialni i nie mogg by¢ pociggnieci do odpowiedzialnosci za skutki uzytkowania zawartosci niniejszej
broszury informacyjnej. Wsparcie udzielone przez European IPR Helpdesk nie powinno by¢ uwazane za porade
prawng ani doradztwo.

Niniejsza broszura informacyjna zostata przettumaczona przez Panig Agnieszke Turynska z Wroctawskiego
Centrum Transferu Technologii, partnera Enterprise Europe Network, w ramach wspédtpracy z European IPR
Helpdesk jako Ambasador. Tlumaczenie jest oparte na materiatach dostarczonych bezptatnie przez European IPR
Helpdesk. European IPR Helpdesk nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek modyfikacje lub utrate znaczenia
tresci wynikajacych z tego ttumaczenia.
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