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W celu wspierania procesu komercjalizacji w 2002 roku
utworzone zostato Centrum Transferu Technologii CITTRU
(wczesniej: Centrum Innowacji, Transferu Technologii i
Rozwoju Uniwersytetu) dziatajgce w ramach UJ. Jednostka
odpowiada za kompleksowg wspotprace Uniwersytetu z
partnerami naukowymi i biznesowymi, w tym za realizacje
badan  kontraktowych. CITTRU  promuje  réwniez
przedsiebiorczos¢ akademickg na UJ poprzez ksztatcenie
spotecznosci  uczelnianej i dziatania majgce na celu
inkubacje start-upéw oraz wspiera naukowcow w zwigzku
z tworzeniem interdyscyplinarnych — konsorcjow — z
partnerami przemystowymi. Przede wszystkim jednak
CITTRU jest gtdbwng jednostkg odpowiedzialng za
koordynacje dziatan zwigzanych ze ztozonym procesem
komercjalizacji.

Aktywnos$¢ patentowa wzrosta po 2007 r., kiedy
wprowadzona zostata scentralizowana polityka ochrony
praw wiasnosci intelektualnej. U} musiat zbudowac kulture
zorientowang na ochrone praw wtasnosci intelektualnej w
instytucji, a nastepnie doprowadzi¢ do jej zakorzenienia w
dziatalnosci uczelni.

ROZWIJANIE PORTFOLIO [P

UJ rozpoczat od zaledwie kilku zgtoszen patentowych, przy
czym liczba patentdéw udzielonych przez Urzad Patentowy
RP na wynalazki U] byta niewielka. Jednakze wraz ze
wzrostem Swiadomosci w organizacji na temat znaczenia
ochrony praw wtasnosci intelektualnej oraz coraz wiekszej
liczby wynalazkéw zgtaszanych przez naukowcow z U,
liczba zgtoszen patentowych zaczeta rosngc.

Poczatkowo koszty zgtoszenia patentowego byly w
wiekszosci  finansowane  z  dotacji  panstwowych,
wspoffinansowanych przez UE. Zmienito sie to w chwili,
gdy uczelnia postanowita przeznaczy¢ na ten cel osobny
budzet i w ten sposéb uniezaleznic swoje wysitki
patentowe od dostepnosci srodkéw zewnetrznych.

Uniwersytet Jagielloriski

Uniwersytet zostat ufundowany 12 maja
1364 roku przez krola polskiego
Kazimierza Wielkiego i jest najstarsza
uczelnia w Polsce oraz jedng z
najstarszych na Swiecie. Ponadto jest
drugg co do wielkosci uczelnig wsrod
wszystkich krajow Grupy Wyszehradzkiej
i jedng z 11, ktére znalazty sie wsrod
tysigca najlepszych uczelni catego globu
wedtug Akademickiego Rankingu
Uniwersytetéw Swiata. U] jest takze
jedyng uczelnig w Europie Srodkowo-
Wschodniej na liscie 100 najbardziej
innowacyjnych uczelni w Europie w
rankingu Reutersa.

U to ok. 40 tys. studentéw, 7000
pracownikéow, w tym 4000 nauczycieli
akademickich. W 2020 r. zrealizowano
ponad 1300 projektow, z czego prawie
10% miato charakter miedzynarodowy.
Gtéwne obszary badawcze to m.in: nauki
medyczne, chemia, biotechnologia, nauki
o ziemi, fizyka, matematyka, informatyka,
nauki spoteczne i humanistyczne.

Uczelnia stara sie wykorzystywac wyniki
badan ze wszystkich dziedzin, co dla
instytucji o tak szerokim zakresie
specjalizacji przedstawia pewne
wyzwanie.
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Wraz z tg zmiang U] stat sie tez bardziej selektywny w
dokonywaniu zgtoszen patentowych, czego naturalnym
skutkiem byt spadek ich liczby. Jednak takie bardziej
selektywne podejscie zaowocowato réwniez wyzszg
jakoscig zgtoszen oraz znaczaco rosngcym odsetkiem
udzielanych patentéw w kraju i za granica.

Gruntowna i konsekwentnie  realizowana  praca
przygotowawcza nad zgtaszaniem wynalazku sprawita, ze
do 2020 r. UJ stat sie wiodgcym polskim zgtaszajgcym w
ramach procedury miedzynarodowej PCT, wigczajagc w to
zgtaszajgcych  z  przedsiebiorstw  reprezentujgcych
wszystkie sektory polskiej gospodarki.

STRATEGIA PATENTOWA

Dwie gtowne kwestie:

A) Rynek polski lub lokalny jest w wielu dziedzinach zbyt
maty, aby komercjalizacja byta optacalna. Z kolei rynek
miedzynarodowy wymaga patentowania za granicg
(dotyczy to zwiaszcza wynalazkow farmaceutycznych).

B) System ewaluacji dziatalnosci naukowej w Polsce
uwzglednia tylko patenty z datg pierwszenstwa
zgtoszenia dokonanego w Polsce, co czyni Urzad
Patentowy RP i Wyszehradzki Instytut Patentowy
oczywistym wyborem.

Z tych dwoch powoddéw UJ stosuje nastepujaca strategie
patentowa:

1) Pierwsze zgtoszenie dokonywane jest w Urzedzie
Patentowym RP, chyba ze w gre wchodzi partner
zagraniczny (w tym przypadku zgtoszenie patentowe jest
zwykle dokonywane albo w Europejskim Urzedzie
Patentowym - EUP) albo w Urzedzie Patentow i Znakow
Towarowych Stanéw Zjednoczonych - w zaleznosci od
partneral.

Il) Zgtoszenie w ramach miedzynarodowej procedury
PCT dokonywane jest tylko wtedy, gdy spetniony jest co
najmniej jeden z ponizszych warunkow:

® ocena potencjatu komercyjnego wynalazku jest
pozytywna,

e zapewniony jest partner biznesowy, ktory pokryje
koszty patentowania,

e projekt wyraznie tego wymaga.

Ill) Zgtoszenia patentowe regionalne lub krajowe s3
dokonywane w zaleznosci od wniosku  partnera
biznesowego w terminie 30 miesiecy od pierwszego
zgtoszenia  patentowego, najlepiej przez partnera
biznesowego.
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PRZYKEAD ZASTOSOWANIA STRATEGI
PATENTOWEJ | PROCESU
KOMERCJALIZACJI' W PRAKTYCE

Wynalazek: biokompatybilne nanokapsuty,
umozliwiajgce skuteczne kapsutkowanie zwigzkoéw
hydrofobowych

Opracowany na Wydziale Chemii UJ wynalazek skfada sie z
nanokapsut do dostarczania zwigzkdw, ktdre mogg byc
witaminami lub sktadnikami odzywczymi. Nanokapsuty
mogg znalez¢ zastosowanie w wielu dziedzinach, od
sektora farmaceutycznego po kosmetyczny czy rolniczy,
poniewaz s tatwe w produkgji, uniwersalne i odporne na
zmieniajgce sie parametry $rodowiskowe, co daje im
przewage nad innymi znanymi nanonos$nikami.

FAZY KOMERCJALIZACJI PRZYKEAD
BIOKOMPATYBILNYCH
NANOKAPSULEK

KROK 0: zgtoszenie wynikéw badan do CITTRU — 2015 r. - Wewnetrzne przygotowania

do dokonania zgtoszenia patentowego

KROK 1: Wstepna analiza rynku i zdolnosci
patentowej w celu okreslenia potencjatu

¢ komercyjnego wynalazku.

— 2015 r. - Wewnetrzne przygotowania
do dokonania zgtoszenia patentowego

KROK 2: Wyjasnienie kwestii prawnych zgodnie z
polityka IP. Szczegdlng uwage zwraca sie

¢ na wspolne wynalazki wynikajgce z
miedzynarodowej wspotpracy badawczej
oraz umow miedzy wynalazcg a UJ,
zwiaszcza w przypadku wynalazcow
zewnetrznych i studentéw.

— 2015 r. - Wewnetrzne przygotowania
do dokonania zgtoszenia patentowego

KROK 3: 4aniqowanie dziatar zwiazanych z - 2015r. - Dokonanie zgtoszenia
ochrong praw wiasnosci intelektualnej przy .
o patentowego w Urzedzie Patentowym
I pomocy zewnetrznych rzecznikdw RP
patentowych ze wzgledu na brak

mozliwosci zajecia sie kazdg realizowang
przez UJ tematykg badawczg
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Znalezienie potencjalnych partnerow == 0016 r. - Negocjowanie umow w sprawie
biznesowych w terminie 12 miesiecy od zakupu licendji

dokonania pierwszego zgtoszenia.
Przeprowadzenie dodatkowych badan
przedwdrozenionych (ang. proof of concept)
oraz badanie i weryfikacja wyceny wartosci
rynkowej, co do pewnego stopnia podnosi
poziom gotowosci technologicznej wg TRL, a
tym samym uatrakcyjnia wynalazek w
oczach partnerdow biznesowych.

Dokonanie zgtoszenia patentowego w mmm 2016 1. - Zgtoszenie w trybie procedury
trybie procedury miedzynarodowej PCT miedzynarodowe]j PCT za posrednictwem

UPRP i Europejskiego Urzedu
Patentowego (EUP), dziatajgcego jako
Miedzynarodowy Organ Poszukiwan
2016 r. - Miedzynarodowe sprawozdanie
z poszukiwan (z pisemng opinia)
sporzgdzone przez EUP. Na podstawie
ww. sprawozdania wprowadzane sg
okreslone zmiany w zgtoszeniu

patentowym.
Po znalezieniu partnera biznesowego mmm 20167 - licencja wytaczna, udzielona
podpisanie porozumienia o zachowaniu spétce CHDE Polska S.A.
poufnosci i porozumienia o
przekazywaniu materiatow. W przypadku
powstania spotki spin off prowadzenie
negocjacji w sprawie podpisania umow
licencyjnych.
Sprecyzowanie zastrzezen patentowych. — 2017 r. - zmiana zastrzezen na podstawie
Dokonanie regionalnych lub krajowych korespondendji z EUP w celu uzyskania
zgtoszen patentowych, najlepiej przez patentu
partnera biznesowego. 2017 /2018 r. - fazy regionalne/krajowe
(EUP plus 8 panstw)
2018/ 2019/ 2020 r. - patenty
europejskie/krajowe zostaty udzielone
Kontynuacja projektu i budowanie mem 2018 1. - Umowa przeniesienia praw
diugotrwatych relacji ze spotkg, co moze zawarta ze spotkg CHDE Polska S.A.
pomoc w dalszym wsparciu badan. 201872020 r. - dalszy rozwdj, w tym

realizacja badan kontraktowych
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Kluczowe wnioski z miedzynarodowych dziatah U] w obszarze patentéow

m Miedzynarodowe sprawozdanie z poszukiwan dostarczyto uczelni cennych wskazowek
pomocnych przy modyfikacji zastrzezen i sprawnym procedowaniu zgtoszenia patentowego
w fazie krajowej. Okres 30 miesiecy po dacie dokonania zgtoszenia patentowego z
zastrzezeniem pierwszenstwa, ktéry zyskuje sie dzieki zgtoszeniu dokonanemu w
miedzynarodowym trybie PCT, ma kluczowe znaczenie. Wynika to z faktu, ze poziom
gotowosci technologicznej (TRL) wiekszosci wynalazkéw z uczelni jest niski. Prowadzenie
dodatkowych prac badawczo-rozwojowych w celu przygotowania produktu do
wprowadzenia na rynek daje UJ zaréwno wystarczajgco duzo czasu na znalezienie partnera
biznesowego, jak i mozliwos¢ przesuniecia w czasie znacznych kosztéw, ktére muszg zostac
poniesione w zwigzku z krajowg procedurg patentowa.

Patenty dajg tez U] kontrole nad tym, kto i w jak sposéb wprowadzi na rynek wyniki pracy
twérczej pracownikéw naukowych Uniwersytetu.

Z perspektywy UJ patenty uzyskiwane w procedurze miedzynarodowej, a takze inteligentna
strategia ochrony IP to wazne narzedzia zwiekszajgce szanse transferu technologii. Monopol
na rynku zapewniany przez patenty jest niezwykle istotny w przypadku wynalazkéw, ktérych
stworzenie pochtania znaczgce koszty i czas. Z punktu widzenia prywatnego
przedsiebiorstwa, ktére decyduje sie na nabycie danych technologii albo zawarcie umowy
licencyjnej na ich wykorzystywanie, wazna jest pewnosc¢ ze inwestycja jest odpowiednio
zabezpieczona. Bez takiego zabezpieczenia wiele ratujgcych zycie wynalazkéw nigdy nie
trafitoby na rynek i nie mogtoby ocali¢ milionéw istnien ludzkich.
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