Justyna Ozegalska-Trybalska'

MODEL NABYCIA | KOMERCJALIZACJI PRAW DO WYNIKOW
BADAN NAUKOWYCH | PRAC ROZWOJOWYCH W SWIETLE
USTAWY — PRAWO O SZKOLNICTWIE WYZSZYM

1. Uwagi ogodlne

Od wielu lat problematyka zarzadzania wiasno$cig intelektualng jest wpisana
w misj¢ uczelni i stanowi jedno z nowych wyzwan, przed jakimi stoja jej wiadze
oraz tworzacy dobra niematerialne pracownicy, studenci i doktoranci.> Ten aspekt
zarzadzania uczelnig obejmuje ro6znego rodzaju dziatania w zakresie zabezpieczenia
ochrony i1 komercjalizacji débr niematerialnych powstajacych w ramach procesow
badawczych 1 dydaktycznych, jak rowniez polityke poszanowania cudzej tworczosci
1 przeciwdzialania naruszeniom praw autorskich.

W tym zakresie, swoboda ksztattowania przez uczelnie zasad zarzadzania wy-
tworami intelektualnymi jest ograniczona ustawowymi zasadami przewidzianymi
w ustawie — Prawo o szkolnictwie wyzszym z 2005 r.* (dalej p.s.w.), rozbudowanymi
i zmodyfikowanymi nowelizacjami z: 2011 r.* oraz 2014 r.°

Ostatnia nowelizacja (ktora weszta w zycie w dniu 1 pazdziernika 2014 r.)
wniosta do modelu zarzadzania wtasnoscig intelektualng na uczelniach publicznych
wiele istotnych zmian. W szczegolnos$ci, wprowadzita nowy tryb wykonywania i ko-
mercjalizacji przez uczelni¢ publiczng® praw do wynikéw badan naukowych i prac

1 Doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Witasnosci Intelektualnej Wydziatu Prawa i Administracji Uniwersytetu
Jagiellonskiego.
2 Szerzej: D. Kasprzycki, J. Ozegalska-Trybalska, Prawne aspekty zarzgdzania wtasnoscig intelektualng na uczel-

niach. Zagadnienia wybrane, (w:) A. Matlak, S. Stanistawska-Kloc (red.), Spory o wtasnos$¢ intelektualng, Ksiega
jubileuszowa dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, Warszawa 2013,
s. 399-427.

Tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 572.

Dz.U. Nr 84, poz. 455.

Dz.U.z 2014 r. poz. 1198.

Niektore ze znowelizowanych przepiséw odnoszg sie do uczelni niepublicznych. Na mocy przepisoéw przejscio-
wych ustawy nowelizujgcej zostaty zmienione: art. 94 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk
(Dz.U. 22010 r. Nr 96, poz. 619 z pdzn. zm.) oraz art. 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badaw-
czych (Dz.U.z 2010 r. Nr 96, poz. 618 z p6zn. zm.).
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rozwojowych tworzonych przez pracownikéw, uzupetniajac w tym zakresie prze-
pisy dotyczace tworczosci pracowniczej, przewidziane w ustawie o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (dalej ,,pr.aut.””)’ oraz ustawie Prawo
wlasnosci przemystowej z 30 czerwca 2000 r. ® (dalej ,,p.w.p.”).

Niniejszy artykul ma na celu omowienie najwazniejszych rozwigzan dotycza-
cych tej problematyki przewidzianych w p.s.w. z jednoczesnym zasygnalizowaniem
tych kwestii, ktore mogg w zakresie stosowania tych przepisow rodzi¢ problemy
interpretacyjne.

2. Struktura organizacyjna oraz narzedzia prawne wspierajace
procesy zarzgdzania wlasnoscig intelektualng uczelni

Jednym z warunkéw prowadzenia efektywnych proceséw identyfikacji, ochrony
1 komercjalizacji wtasnosci intelektualnej tworzonej na uczelniach jest dostosowanie
struktury organizacyjno-prawnej uczelni do realizacji zadan w zakresie zarzadzania
wlasnoscig intelektualng. Ostatnia nowelizacja wprowadzita w tym zakresie stosun-
kowo niewielkie zmiany pozostawiajac centra transferu technologii (dalej ,,CTT”)
oraz uczelniane spétki celowe jako podmioty dedykowane do wspierania takich
proceséw. Doprecyzowane natomiast zostaly zadania CTT 1 podziat kompetencji
miedzy CTT i spotke celowa.” W Swietle znowelizowanych przepiséw pierwsze sa
odpowiedzialne za komercjalizacje bezposrednia,'® natomiast dziatania w zakresie
komercjalizacji posredniej'! (lub komercjalizacji bezposredniej w przypadku powie-
rzenia spotce zarzadzania wlasnoscia intelektualng) stanowi¢ maja domene dziatal-
nosci spotki celowej.!?

O ile jednak wczes$niej uczelnie miaty mozliwo§¢ wyboru formy prawnej dla
CTT, obecnie moze ono funkcjonowac wylacznie w formie jednostki ogdlnouczel-
nianej, dziatajacej na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez odpowiednie
organy uczelni. Z kolei, spétka celowa moze by¢ utworzona jedynie w formie jed-
noosobowej spotki kapitatowej (art. 86a p.s.w.), co oznacza, ze w aktualnym stanie
prawnym nie jest mozliwe petnienie przez CTT roli takiej spotki. W $wietle aktu-

Tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.

Tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410.

Szczegotowo na ten temat: K. Gurba, M. Czarnik, Zasady wspotpracy miedzy spétkg celowg a centrum transferu

technologii, centrum transferu technologii a uczelnianym inkubatorem przedsiebiorczosci, (w:) J. Ozegalska-Try-

balska (red.), Regulaminy zarzgdzania wtasnoscig intelektualng w szkotach wyzszych w $wietle znowelizowanej

ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym. Poradnik, Warszawa 2015, s. 78-79.

10 Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 35 p.s.w. jest to ,sprzedaz wynikéw badan naukowych, prac rozwojowych lub know-
-how zwigzanego z tymi wynikami albo oddawanie do uzywania tych wynikow lub know-how, w szczegolnosci
na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierzawy”.

1 Komercjalizacjg posrednig jest obejmowanie lub nabywanie udziatéw lub akcji w spétkach w celu wdrozenia lub
przygotowania do wdrozenia wynikow badan naukowych, prac rozwojowych lub know-how zwigzanego z tymi
wynikami (art. 2 ust. 1 pkt 36 p.s.w.).

12 Zgodnie z art. 86b 1 p.s.w., spétka celowa moze zosta¢ utworzona przez kilka uczelni publicznych albo kilka

uczelni niepublicznych.
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alnego brzmienia art. 86a p.s.w. nie ma watpliwosci, ze ta forma organizacyjna ma
charakter fakultatywny, tzn. uczelnie w zaleznosci od swoich potrzeb moga — ale
nie muszg wyodrebnia¢ ze swojej struktury odrebnego podmiotu w postaci spotki
celowe;.

Obok rozwigzan organizacyjnych, uczelnie dysponuja prawnymi narzedziami
stuzacymi do jednolitego stosowania ustawowych zasad dotyczacych zarzadzania
wlasnoscig intelektualng wewnatrz uczelni w postaci regulaminéw zarzadzania pra-
wami autorskimi 1 prawami wlasno$ci przemystowej oraz komercjalizacji, jak row-
niez — zgodnie z nowym brzmieniem at. 86¢ ust. 2 p.s.w. — regulaminow korzystania
z infrastruktury badawczej. Ustawa wprowadza nie tylko obowigzek uchwalenia ta-
kich regulamin6éw przez senat uczelni publicznej (a w przypadku uczelni niepublicz-
nej organ wskazany w statucie), ale w art. 86¢ p.s.w. precyzuje ich obligatoryjny
zakres. W odniesieniu do uczelni publicznych zostat on rozszerzony o zasady i obo-
wigzki zwigzane z nowym trybem komercjalizacji wynikéw badan 1 prac rozwo-
jowych oraz podziatem $rodkéw z komercjalizacji, jak rowniez o nowe obowiazki
pracownikow i studentow.'?

W konteks$cie — z jednej strony — ustawowego zrodta zasad nabycia praw wila-
sno$ci intelektualnej przewidzianych w przepisach ogdlnych (pr.aut., p.w.p.) oraz
ustawowych zasad komercjalizacji praw do wynikow badan i1 prac rozwojowych
(p.s.w.), z drugiej za$ strony - obowigzku implementowania tych ostatnich do we-
wnetrznych regulamindéw, pojawia si¢ praktyczna kwestia dotyczaca zwigzania pra-
cownikow uczelni oraz innych kategorii tworcéw postanowieniami regulaminow.
Chodzi tu w szczegdlnosci o pytanie, czy taki regulamin powinien by¢ indywidu-
alnie zaakceptowany przez kazdego pracownika uczelni publicznej, czy tez kazdy
pracownik jest ,,automatycznie” zwigzany jego postanowieniami, zwtaszcza tymi,
z ktérych wynikaja uregulowane ustawowo prawa 1 obowiazki. Analogiczne pytanie
dotyczy zwigzania postanowieniami regulaminu studentow i doktorantow.

Trudno$¢ z jednoznaczng odpowiedzig na to pytanie polega na tym, ze kon-
kretny regulamin moze zawiera¢ postanowienia o zr6znicowanym charakterze, kt6-
rych skuteczno$¢ powinna by¢ oceniana w sposdb odmienny.

Jezeli regulamin powtarza ustawowe przepisy o charakterze bezwzglednie obo-
wigzujacym mozna argumentowac, ze niezaleznie od tego, czy sa one zaakcepto-
wane przez pracownika jako postanowienia regulaminu czy tez nie, sg one wigzace
zaroOwno dla pracownika, jak 1 uczelni.

13 Zakres tych obowigzkowych elementéw regulaminu precyzje art. 86 ust. 2 p.s.w., zgodnie z ktérym w regulami-
nie powinny zosta¢ uregulowane: 1) zasady podziatu srodkéw uzyskanych z komercjalizacji miedzy twérca be-
dacym pracownikiem uczelni publicznej a tg uczelnig; 2) zasady i tryb przekazywania uczelni publicznej przez
pracownika, studenta lub doktoranta tej uczelni informacji o wynikach badan naukowych lub prac rozwojowych
oraz o know-how zwigzanym z tymi wynikami, informacji o uzyskanych przez pracownika $rodkach z komercja-
lizacji oraz zasady i tryb przekazywania przez pracownika przystugujgcych uczelni publicznej czesci srodkow
uzyskanych z komercjalizacji; 3) zasady i tryb przekazywania pracownikowi przez uczelnig publiczng informac;ji
o decyzjach o komercjalizacji lub niekomercjalizacji oraz zasady i tryb przekazywania przez uczelnie publiczng
przystugujacych pracownikowi czesci Srodkow uzyskanych z komercjalizacji.
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Niezaleznie od powyzszego, jako podstawe zwigzania zaroOwno pracownikow,
jak 1 studentow 1 doktorantow pozaustawowymi zasadami regulaminowymi — nieza-
leznie od ich akceptacji — mozna wskazywac art. 65 p.s.w. Zgodnie z tym przepisem,
wewnetrzny regulamin wydany w formie uchwatly podjetej w zakresie kompeten-
cji stanowigcych przez senat uczelni publicznej — jest wigzacy dla jej pracownikow,
studentow i doktorantow.'* Jak si¢ wydaje, sama uchwata senatu nie moze by¢ jed-
nak zrédtem modyfikacji tych zasad ustawowych, ktére cho¢ przewiduja takg mozli-
wos¢, narzucajg obligatoryjng forme, w jakiej modyfikacja taka moze by¢ dokonana.
Dotyczy to w szczeg6lnosci przepisow art. 12 1 14 pr. aut. oraz art. 11 ust. 3 p.w.p.,
z ktorych wynika, ze mozliwo$¢ odmiennego niz przewidziane w ustawie uregu-
lowania kwestii nabycia praw moze nastgpi¢ w oparciu 0 Umowe o prace, co prze-
mawia za przyjeciem rozwigzania polegajacego na inkorporowaniu regulaminu
uczelnianego lub przynajmniej niektérych jego postanowien do uméw o prace.

Takze inne kategorie tworcoOw, w tym studenci 1 doktoranci powinni znac 1 za-
akceptowac tre$¢ regulaminu po to, aby mdgt on by¢ przez nich respektowany, przy
czym sama akceptacja regulaminu nie jest wystarczajaca dla skutecznego zwigzania
postanowieniami, ktére modyfikujg przepisy ustaw ogolnych okreslajace zasady na-
bycia praw wlasnosci intelektualnej przez t¢ kategori¢ tworcow.'?

3. Tryb nabycia i komercjalizacji praw do wynikéw badan
naukowych i prac rozwojowych oraz know-how zwigzanego
z tymi wynikami

Najwazniejszym aspektem nowelizacji p.s.w. z 2014 r. w zakresie zarzadzania
wlasno$cig na uczelniach jest ustawowe uregulowanie trybu nabycia i komercjali-
zacji praw do wynikow badan naukowych, prac rozwojowych oraz know-how zwig-
zanego z tymi wynikami, uzyskanych przez pracownika w ramach wykonywania
obowigzkoéw wynikajacych ze stosunku pracy. Nowe zasady okresla art. 86d p.s.w.,
ktory znajduje zastosowanie wylacznie do tworcéw bedacych pracownikami uczelni
publicznej (ograniczenie podmiotowe) oraz wylgcznie do tych przedmiotéw ochrony
prawami wlasnos$ci przemystowej, ktore stanowig wyniki ,,badan naukowych i prac
rozwojowych oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami” (ograniczenie przed-
miotowe). Cho¢ jak si¢ wydaje zatozeniem ustawodawcy bylo ograniczenie zasto-
sowania nowego trybu do majacych potencjat komercjalizacyjny przedmiotéw praw
wlasnos$ci przemystowej objetych ustawowa definicja ,,wynikow badan naukowych”
(wynalazkow, wzordw uzytkowych, wzoréw przemystowym, topografii uktadu sca-
lonego, wyhodowanych lub odkrytych i wyprowadzonych odmian ro$lin), w $wietle

14 Przepis ten stosuje sie odpowiednio do uczelni niepublicznych.
15 Zob: J. Chlebny, Prawa i obowigzki uczelni, pracownikéw, studentéw oraz doktorantéw w zakresie ochrony i ko-
rzystania z praw wiasnosci intelektualnej, (w:) J. Ozegalska-Trybalska (red.), Regulaminy..., op. cit, s. 31-32.
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literalnej definicji ,,prac rozwojowych”!® nie mozna wykluczy¢ ex lege mozliwosci
zastosowania go takze do przedmiotow praw autorskich, o ile w konkretnym przy-
padku bedg one stanowi¢ wynik takich prac.!’

Nalezy zaznaczy¢, ze dalsze ograniczenia przedmiotowe stosowania ustawo-
wego trybu nabycia i komercjalizacji wynikéw badan i prac rozwojowych wynikaja
z art. 86¢ ust. 4 p.s.w. Zawiera on wylaczenia w odniesieniu do wynikow stano-
wigcych rezultat badan lub prac zleconych i finansowanych (wspoétfinansowanych)
na podstawie umowy przewidujacej zobowigzanie do przeniesienia praw do wyni-
kow badan naukowych lub prac rozwojowych na rzecz tej strony lub na rzecz innego
podmiotu niz strona umowy, jak réwniez prac z wykorzystaniem §rodkéw finanso-
wych, ktorych zasady przyznawania lub wykorzystywania okreslaja odmienny niz
w ustawie sposob dysponowania takimi wynikami.'®

Istota modelu przewidzianego w p.s.w. jest wprowadzenie ustawowego, 3-mie-
siecznego terminu, w ktorym uczelnia — po uzyskaniu od pracownika informacji
o wynikach badan lub prac rozwojowych — powinna podja¢ decyzje o komercjali-
zacji lub niekomercjalizacji. W razie podjecia decyzji o braku zainteresowania ko-
mercjalizacja lub po bezskutecznym uptywie tego terminu jest ona zobowigzana do
ztozenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej umowy,'” a w przypadku jej
przyjecia — przeniesienia na niego tych praw za ustawowo okre§long kwote w wyso-
kosci nieprzekraczajacej 10% minimalnego wynagrodzenia za prace, obowigzuja-
cego w dniu zawarcia umowy.

Nalezy podkresli¢, ze przewidziane w art. 86d p.s.w. rozwigzanie nie mody-
fikuje ogoélnych zasad nabycia praw wynikajacych z przepiséw pr. aut. czy p.w.p.,
a jedynie wprowadza ustawowe, czasowe ograniczenie praw uczelni jako praco-
dawcy w stosunku do pewnej kategorii wytworow intelektualnych tworzonych
na uczelniach, tj. wynikéw badan naukowych i prac rozwojowych oraz know-how
zwigzanego z tymi wynikami uzyskanych przez pracownika w ramach wykony-
wania obowigzkow wynikajacych ze stosunku pracy.? Podjecie przez uczelni¢ pu-

16 Wobec braku odmiennej definicji, w tym zakresie nalezy postuzy¢ sie definicjg prac rozwojowych zawartg w art. 1
ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 z pézn. zm.),
zgodnie z ktérg pracami rozwojowymi jest ,nabywanie, tgczenie, ksztattowanie i wykorzystywanie dostepnej aktu-
alnie wiedzy i umiejetnosci z dziedziny nauki, technologii i dziatalno$ci gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejet-
nosci do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktow,
procesow i ustug”.

17 Inaczej M. Salomonowicz, ktéry przyjmuje, ze art. 86 d p.s.w. nie wskazuje na utwory i prawa majgtkowe — zob:
Prawa do wynikéw badan, ich komercjalizacja oraz tzw. uwtaszczenie naukowcdw w prawie o szkolnictwie wyz-
szym, ,Monitor Prawniczy” 2014, nr 22, s. 1175.

18 Dotyczy¢ to bedzie w szczegdlnosci projektow finansowanych przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju, Naro-
dowe Centrum Nauki.

19 Cho¢ w przepisach brak jest wskazéwek co do rozumienia okreslenia ,umowa bezwarunkowa”, nalezy przyjac,
ze chodzi tutaj o takg umowe, ktéra nie naktada na pracownika warunkéw w rozumieniu art. 86 k.c. i/lub obowigz-
kow, ktére z jednej strony mogtyby w praktyce ,sparalizowac” wykonanie takiej umowy i skuteczne nabycie praw
do wynikéw przez pracownika, z drugiej zas strony z uwagi ha zobowigzania natozone na niego umowg mogtyby
go zniecheci¢ do jej podpisania.

20 W sposab istotny rézni sie¢ on od modelu pierwotnie zaproponowanego w rzgdowym projekcie ustawy nowelizu-
jacej (druk sejmowy 2085 z dnia 17 lipca 2014 r.), ktory zaktadat przyznanie twércom tworzgcym na uczelniach

31



Justyna Ozegalska-Trybalska

bliczng decyzji o komercjalizacji w trybie 86d p.s.w. ma ten skutek, ze nieskuteczne
staja si¢ ewentualne roszczenia pracownika o przeniesienie na niego praw do wyni-
kow badan przez uczelni¢, ktdra pozostaje w takiej sytuacji pierwotnie uprawniona
z tytulu praw wlasnosci intelektualnej do wynikéw badan i1 prac rozwojowych. De-
cyzja uczelni ma zatem kluczowe znaczenie dla ,,potwierdzenia” praw do tworczo-
$ci pracowniczej oraz peinej swobody uczelni w zakresie dokonywania czynnosci
prawnych obejmujacych prawa do wynikow badan.?! Nie mozna natomiast przypi-
sywac decyzji o komercjalizacji charakteru prawno-ksztalujacego w tym sensie, ze
stanowi ona zrodto praw przystugujacych uczelni. Nabycie praw przez uczelni¢ jako
pracodawce nastepuje bowiem ex lege w oparciu o przepisy regulujace zasady na-
bycia praw wlasnosci intelektualnej. Podjecie decyzji o komercjalizacji lub bezsku-
teczny uptyw terminu na jej podjecie nie powoduje ,,utraty” praw, a tylko aktywizuje
obwiazek zlozenia przez uczelni¢ pracownikowi oferty nabycia praw zgodnie z art.
86¢ ust. 2 p.s.w.?? Warto zaznaczy¢, ze decyzja taka nie ma charakteru decyzji admi-
nistracyjnej, a co za tym idzie pracownikowi nie przystuguje od niej odwotanie do
organdw administracji.

Implementowane do p.s.w. rozwigzanie ma na celu ,,zdyscyplinowanie” uczelni
w zakresie podejmowania decyzji o komercjalizacji z zatozeniem, ze jesli uczel-
nia nie jest nig zainteresowana, kompetencje w tym zakresie — jako nabywca praw
do wynikéw badan — moze przejac tworca. Nalezy jednak zauwazy¢, ze stworzenie
1 realizowanie na uczelni efektywnych procedur w tym zakresie stanowi duze wy-
zwanie. Ustawowy okres trzech miesigcy moze by¢ w praktyce za krotki, aby w spo-
sob efektywny 1 wiarygodny zweryfikowaé potencjal komercjalizacyjny 1 opcje
komercjalizacji 1 na tej podstawie podja¢ decyzje w sprawie komercjalizacji. Stad
rekomendowane jest stworzenie wewngtrznych procedur podejmowania decyzji,
precyzujacych przebieg procedury podejmowania decyzji, podmioty zaangazowane
w ten proces oraz zakres informacji, ktore zobowigzany jest notyfikowac¢ pracownik
(np. w postaci stosowanych postanowien regulaminowych albo formularza notyfika-
cj1, stanowigcego zalgcznik do takiego regulaminu). W tym kontekscie zasadne jest
przyjecie, ze bieg terminu na podj¢cie decyzji o komercjalizacji rozpoczyna si¢ od
momentu ,,skutecznego zgloszenia” przez pracownika informacji o stworzeniu wy-
nikow, w celu unikniecia sytuacji w ktoérych dokonuje on co prawda notyfikacji, ale

publicznych (pracownikom, doktorantom, studentom) prawa wtasnos$ci intelektualnej do wynikéw ich twérczosci,
uczelni jako pracodawcy przyznajgc prawo pierwokupu lub prawo pierwszenstwa nabycia takich praw. Z tego po-
wodu proponowane zmiany okreslono mianem ,uwtaszczenia pracownikéw uczelni”, ktére to sformutowanie jest
nieadekwatne w stosunku do rozwigzan przyjetych w uchwalonej nowelizacji.

21 Przyjete rozwigzanie przypomina stosowany w niektorych krajach (np. w norweskiej ustawie o wynalazkach pra-
cowniczych z 1970 r.), rezim nabycia praw do wiasnosci pracowniczej (tzw. claiming the right regime), polegajacy
na tym, ze pracodawca nabywa prawa do wynalazku stworzonego w ramach wykonywania obowigzkéw pracow-
niczych, jezeli w ciggu pewnego okresu czasu (zwykle od 3 do 6 miesiecy) od uzyskania od pracownika informac;ji
o stworzeniu wynalazku rozpocznie wykonywanie praw do wynalazku. Pracownikowi nalezy sie wynagrodzenie,
chyba ze warto$¢ rynkowa wynalazku jest niewielka.

22 Por.: M. Salomonowicz, ktéry wskazuje, ze ,konsekwencjg podjecia decyzji o komercjalizacji jest to, ze publicznej
szkole wyzszej beda przystugiwac prawa do wynikéw badan”, (w:) Prawa do wynikéw badan..., op. cit, s. 1176.
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przekazane informacje sa nieckompletne i nie daja podstaw do podjecia na ich podsta-
wie stosownej decyzji przez uczelnie.

Formalnie, stosowanie wyzej przedstawionego ustawowego trybu jest obliga-
toryjnym elementem procesu zarzadzania wynikami badan naukowych 1 prac roz-
wojowych stworzonych przez pracownika w ramach wykonywania obowigzkow
pracowniczych. Przepisy p.s.w. przewiduja jednak jeszcze jedng mozliwos¢, a mia-
nowicie uregulowanie mi¢dzy uczelnig 1 pracownikiem kwestii nabycia praw 1 trybu
komercjalizacji takich wynikow na drodze umownej (art. 861 p.w.p.). Zakres zasto-
sowania tego przepisu nie jest jednak jasny.

Z jednej strony, odwolanie do ,,odmiennego od ustawowego uregulowania
na drodze umowy ,,praw do wynikéw lub sposobu i trybu komercjalizacji tych wy-
nikéw”, powinno — jak si¢ wydaje — stwarza¢ mozliwo$¢ swobodnego regulowania
przez strony wszystkich aspektow z komercjalizacjg wynikow badan, w tym kwestii
termindw, obowigzkow stron, podziatu srodkéw z komercjalizacji. Z drugiej strony,
zgodnie z interpretacjg przepiséw art. 86 p.s.w. nie obejmuje on mozliwosci umow-
nej modyfikacji ustawowych progéw procentowych 1 zasad wyptaty wynagrodzenia.
W zakresie, w jakim na drodze umownej zasady dotyczace wynagrodzenia pracow-
nika moglyby by¢ zmodyfikowane na jego korzys¢, interpretacja taka wydaje sig
nieuzasadniona.

4. Ustawowe zasady podziatu srodkéw uzyskanych
z komercjalizacji wynikéw badan naukowych i prac rozwojowych

Nowym rozwigzaniem, wprowadzonym nowelizacja p.s.w. z 2014 r. jest uregu-
lowanie minimalnego udzialu procentowego pracownika (zespotu badawczego skta-
dajacego si¢ z pracownikoéw) w §rodkach uzyskanych z komercjalizacji wynikow
badan lub prac rozwojowych dokonanej przez uczelni¢ oraz wskazanie ustawowego
progu procentowego partycypowania uczelni w zyskach z komercjalizacji uzyska-
nych przez pracownika.

Zgodnie z art. 86f p.s.w., w przypadku dokonanej przez uczelni¢ publiczng
komercjalizacji, pracownikowi przystuguje nie mniej niz 50% wartosci Srodkow
uzyskanych przez uczelni¢ z komercjalizacji bezposredniej lub spotke celowa w na-
stepstwie komercjalizacji posredniej, obnizonych o nie wigcej niz 25% kosztow bez-
posrednio zwigzanych z tg komercjalizacja, ktore zostaty poniesione przez uczelnie
lub spoétke celowa. Jesli srodki zostang uzyskane przez spotke celowa w nastepstwie
komercjalizacji posredniej, pracownikowi — tworcy ustawa gwarantuje nie mniej niz
50% ich wartosci, obnizonych o nie wigcej niz 25% kosztow bezposrednio zwia-
zanych z ta komercjalizacja, ktore zostaly poniesione przez uczelni¢ lub spdike

23 Chodzi tu przy tym o nie mniej niz 50% korzysci obliczonych proporcjonalnie do czesci, do ktdrej uprawniony jest
pracownik, a nie 50% od catosci.
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celowa. Zgodnie z definicja ustawowa, ,,koszty zwigzane bezposrednio w komer-
cjalizacja”, obejmuja koszty zewngtrzne, w szczegolnosci koszty ochrony prawne;,
ekspertyz, wyceny wartosci przedmiotu komercjalizacji 1 optat urzgdowych, nato-
miast nie obejmuja kosztow poniesionych przed podjeciem decyzji o komercjaliza-
cji oraz wynagrodzenia wyplaconego pracownikowi z tytutu przeniesienia praw do
wynikow badan.?

Ciekawym rozwigzaniem przewidzianym w przepisach p.s.w., niespotykanym
na gruncie ustaw ogolnych, jest zagwarantowanie uczelni publicznej jako zbywcy
praw do wynikéw badan naukowych i prac rozwojowych ustawowego prawa do par-
tycypowania w korzysciach z komercjalizacji dokonanej przez pracownika w wy-
sokosci 25% warto$ci takich srodkéw, obnizonych o nie wigcej niz 25% kosztow
bezposrednio zwigzanych z tg komercjalizacja, poniesionych przez pracownika.
Wskazane wyzej prawa pracownika 1 uczelni do partycypowania w korzysciach
z komercjalizacji trwajg przez okres 5 lat od dnia uzyskania pierwszych korzysci
z komercjalizacji.

Na tle interpretacji i stosowania wskazanych ustawowych zasad dotyczacych
podziatu srodkow z komercjalizacji nasuwajg si¢ nast¢pujace pytania i problemy.

Po pierwsze, rozstrzygnigecia wymaga kwestia relacji art. 86f oraz art. 22 ust. 1
p.w.p., regulujacego kwestie wynagrodzenia tworcy z tytutu korzystania z wyna-
lazku, wzoru uzytkowego oraz wzoru przemystowego. W tym zakresie nalezy przy-
jaé, ze przepis przewidziany w p.s.w. jest przepisem szczegdlnym w stosunku do
przepisow ogolnych (pr.aut. oraz p.w.p.), a co za tym idzie w zakresie kalkulacji
wynagrodzenia naleznego pracownikowi uczelni publicznej z tytutu komercjalizacji
tych wytworow jako wynikéw badan naukowych 1 prac badawczych wytacza stoso-
wanie ogolnych zasad.”

Po drugie, pojawia si¢ pytanie, czy przewidziane w p.s.w. przepisy dotyczace
zasad podziatu srodkow, ich procentowej wysokosci, zasad kalkulacji oraz okresu
trwania praw do partycypowania w korzysciach moga by¢ zmodyfikowane w opar-
ciu o art. 86h p.s.w. przewidujacy mozliwos¢ umownego regulowania kwestii na-
bycia i trybu komercjalizacji wynikow badan i prac rozwojowych. Z jednej strony,
zgodnie z interpretacja MNiSW, nawet w przypadku odmiennego, umownego uregu-
lowania trybu komercjalizacji, strony zwigzane sg ustawowymi zasadami podziatu
korzys$ci okreslonymi w art.86f p.s.w., gdyz jako przepis bezwzglednie obowigzu-
jacy nie moze by¢ zmieniony w drodze umowy.?® Z drugiej strony, mozna argumen-

24 Zgodnie z art. 86g p.s.w., gdy komercjalizacja dotyczy wyniku badan naukowych lub prac rozwojowych stwo-
rzonych przez pracownikow wchodzgcych w sktad zespotu badawczego, ustawowe zasady okreslajg wysokosé
tacznego wynagrodzenia oraz udziatu w tych $rodkach, przystugujacych uczelni publicznej od pracownikéw
wchodzgcych w sktad zespotu badawczego.

25 Tak: stanowisko MNiSW z dnia 27 listopada 2014 r. nr DIR.ZSA.555.67.2014 (niepub.), a takze: A. Szewc, R. Za-
wadzka, Zasady wynagradzania tworcéw-pracownikéw oraz podziatu srodkéw uzyskanych z komercjalizacji, (w:)
J. Ozegalska-Trybalska, Regulaminy..., op. cit., s. 57.

26 Stanowisko MNiSW z dnia 27 listopada 2014 r. nr DIR.ZSA.555.67.2014 (niepub.).
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towac, ze strony umowy korzystajac z tej podstawy prawnej oraz zasady swobody
zawierania umow powinny mie¢ pozostawiong mozliwos¢ decydowania, na jakich
zasadach finansowych chca komercjalizowa¢ prawa do wynikéw badan i prac roz-
wojowych, w tym dowolnie regulowa¢ m.in. kwestie podziatu korzysci proporcjo-
nalnie do ich obowiazkow 1 obcigzen umownych zwigzanych z uzyskaniem ochrony,
prowadzeniem procesow komercjalizacji itp.

Warto zauwazy¢, ze zaden przepis dyspozytywny przewidziany w pr.aut. czy
p.w.p., umozliwiajacy stronom odmienne od ustawowego regulowanie kwestii na-
bycia 1 zarzadzania prawami, nie wprowadza podobnych ograniczen w zakresie
wynagrodzenia czy zasad podziatu $rodkow z tytutu korzystania z praw wilasno-
sci intelektualnej. Przeciwnie, jak si¢ wydaje ideg tych przepisow (w szczegdlno-
sci adekwatnego tu art. 22 p.w.p.) jest przyznanie prymatu swobodzie regulowania
tego typu kwestii przez strony umowy, w celu uelastycznienia procesOw komercja-
lizacji.?” Swoboda ta powinna dotyczy¢ takze ustalenia okresu, w jakim przystuguje
prawo do wynagrodzenia (art. 22 ust. 3 p.w.p.).

Przy zalozeniu, ze wskazany w art. 86f ust. 5 p.s.w. 5-letni okres stanowi mak-
symalny okres, w trakcie ktoérego pracownik moze skutecznie domagaé si¢ wy-
ptaty naleznej mu czgsci $srodkow z komercjalizacji oraz, ze termin ten nie moze
by¢ zmodyfikowany w umowie zawartej w trybie art. 86h p.s.w., moze okazac sie,
ze ustawowa regulacja nie zabezpiecza w sposob efektywny dochoddéw pracownika
z komercjalizacji.?® Jak si¢ slusznie zwraca uwage, w praktyce okres ten bedzie cze-
sto za krotki z punktu widzenia uzyskania srodkow z komercjalizacji. Najwyzsze do-
chody z komercjalizacji sg generowane na dtugo po uzyskaniu pierwszych korzysci
z komercjalizacji (np. zabezpieczonej przy podpisaniu umowy oplaty ryczattowej
przewidzianej obok optat okresowych).

5. Prawa i obowigzki pracownikow, doktorantow i studentow
zwigzane z komercjalizacjg

Niezbgednym uzupehlieniem regulacji okre$lajacych ustawowy tryb naby-
cia 1 komercjalizacji praw do wynikéw badan i1 prac rozwojowych jest wzmocnie-
nie roli tworcy-pracownika poprzez uregulowanie praw i obowigzkow zwigzanych
z ochrong 1 efektywng komercjalizacja, ktore odpowiadalyby potrzebom 1 specyfice
tych procesow.

Do najwazniejszych, ustawowych obowigzkéw natozonych na pracownika na-
lezy zglaszanie wynikow badan naukowych 1 prac rozwojowych oraz know-how

27 Por: J. Czarnecki, Nowe zasady komercjalizacji badan naukowych, ,Biuletyn Nowe technologie. Prace Badaw-
cze, Wardynscy i Wspdélnicy”, luty 2015, dostepny pod adresem: http://www.wardynski.com.pl/biuletyn_nowych_
technologii/2015-02/B01_PL_Komercjalizacja.pdf (data dostepu: 22.05.2015 r.).

28 Por: M. Salomonowicz, Prawa do wynikéw badan..., op. cit., s. 78. Jak wskazuje autor, ograniczenie to nie ma
charakteru propracowniczego.
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zwigzanego z tymi wynikami, a takze przekazywanie uczelni publicznej wszyst-
kich posiadanych przez niego informacji, utworow wraz z wilasnoscig no$ni-
koéw, na ktorych utwory te utrwalono i do§wiadczen technicznych potrzebnych do
komercjalizacji.

Zakres tego obowigzku jest niewatpliwie szeroki, ale uzasadnieniem takiego
jego ujecia jest potrzeba dostepu uczelni do objetych obowigzkiem dobr, informa-
cji, doswiadczen w celu zagwarantowania mozliwos$ci sprawnego prowadzenia
procesow komercjalizacyjnych. Do pozostatych ustawowych obowiazkow naleza:
obowigzek zachowania wynikéw badan w poufnos$ci, powstrzymania si¢ od prowa-
dzenia jakichkolwiek dziatan zmierzajacych do wdrazania wynikow oraz wspot-
dziatania w procesie komercjalizacji, w tym w postgpowaniach zmierzajacych do
uzyskania praw wytacznych. O ile dwa z pierwszych wymienionych obowigzkow
wydaja si¢ ze sobg logicznie powigzane, to watpliwosci budzi¢ moze potgczenie
zakazu podejmowania dziatan zmierzajacych do komercjalizacji z nakazem podej-
mowania niezb¢dnych aktywnosci w procesach komercjalizacyjnych. Cho¢ jakby
si¢ mogto wydawacé obowigzki te si¢ logicznie wykluczaja, faktycznie nie bedzie
migdzy nimi sprzeczno$ci tak daleko jak przyjmiemy, ze w praktyce ich realizacja
odbywac si¢ moze na innych etapach zarzadzania wynikami i komercjalizacji wyni-
kéw badan. Niewatpliwie, po notyfikacji badan, a przed podjgciem decyzji o komer-
cjalizacji pracownik powinien powstrzymac si¢ od podejmowanych na wtasng rgke
dziatan komercjalizacyjnych, cho¢by z tego powodu, Ze nie jest uprawniony do wy-
nikow badan, a swymi dziataniami mégltby zaszkodzi¢ zabezpieczeniu ich ochrony
przez uczelni¢ jako podmiot uprawniony. Natomiast na kolejnych etapach komer-
cjalizacji (np. wdrazania wynikow) powinien wspotdziata¢ z uczelnig w celu efek-
tywnej komercjalizacji 1 to bez wzgledu na to, do kogo ostatecznie nalezg prawa do
wynikow. W kazdym przypadku, od wsparcia ze strony pracownika jako tworcy cze-
sto zaleze¢ begdzie bowiem sukces komercjalizacji 1 dochody z tego tytulu, w ktorych
zagwarantowany udziat ma tenze pracownik.

Pewne watpliwosci zwigzane z realizacjg wskazanych wyzej obowigzkow pra-
cownika uczelni publicznej moga pojawi¢ si¢ w odniesieniu do tego, jak dtugo jest on
nimi zwigzany. Z jednej strony wydaje si¢, ze jako obowigzki pracownicze powinny
wygasa¢ z momentem ustania stosunku pracy. Do takiego wniosku, przynajmniej
w stosunku do niektorych z obowigzkow, prowadzi takze wykladnia celowosciowa.
Przyktadowo, po tym jak pracownik nie jest juz zwigzany z uczelnig stosunkiem
pracy, nieuzasadnione wydaje si¢ egzekwowanie obowigzku w postaci wspotdziata-
nia np. w postgpowaniach zmierzajacych do uzyskania praw wytacznych. Natozenie
takiego ustawowego obowiazku mogloby by¢ uznane za dyskryminujace w sto-
sunku do innych twoércoOw wytwordw pracowniczych, ktdrzy nie sg zobowigzani do
,wspierania procesOw komercjalizacyjnych” bylego pracodawcy.

Takze obowigzek zachowania wynikow badan w poufnosci wydaje si¢ by¢
ograniczony czasowo np. momentem publikacji zgloszenia patentowego, ktorego

36



Model nabycia i komercjalizacji praw do wynikow badan naukowych i prac rozwojowych...

elementem sg takie wyniki. Nie ma racjonalnego powodu, zeby pracownik byt zo-
bowigzany do zachowania w poufnosci wynikow, ktore 1 tak sg publicznie dostgpne
w postaci opublikowanego opisu patentowego. Jezeli uczelnia pozostaje podmiotem
uprawnionym z tytulu praw do wynikow badan i zabezpiecza ich ochrong, oczy-
wisty wydaje si¢ obowigzek pracownika, tak zreszta jak kazdej osoby trzeciej, do
powstrzymywania si¢ od dzialan zwigzanych z bezprawnym korzystaniem z takich
wynikow, np. w ramach samodzielnie prowadzonych przez pracownika aktywnosci
komercjalizacyjnych.

Obok ustawowych obowigzkow, przypomnie¢ nalezy o wskazanych juz wcze-
$niej uprawnieniach pracownika wynikajacych z przepisoOw p.s.w. Nalezg do nich:
prawo nabycia od uczelni praw do wynikow badan w przypadku podjecia decyzji
o niekomercjalizacji lub niepodj¢cia decyzji przez uczelni¢ w ustawowym terminie,
za kwotg¢ nieprzekraczajacg ustawowo okreslonego putapu, prawo do wynagrodze-
nia z tytutu uzyskania srodkow z komercjalizacji w wysokos$ci nie nizszej niz okre-
Slonej w przepisach p.w.p.

Cho¢ znowelizowane przepisy p.s.w. dotyczg zasadniczo pracownikow uczelni
publicznych, niektore z nich odnoszg si¢ takze do studentow i doktorantow.”
W $wietle art. 86¢ ust. 2 pkt. 2 p.s.w. na te kategori¢ twdorcoOw natozony zostat jedy-
nie obowigzek przekazywania uczelni publicznej informacji o wynikach badan na-
ukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how zwigzanym z tymi wynikami, przy
czym zasady 1 tryb realizacji tego obowigzku powinna indywidualnie okresli¢ uczel-
nia publiczna w swoim regulaminie.

Realizacja tego obowigzku nie ma jednak zadnego wptywu na prawa studen-
tow 1 doktorantéw do ich tworczosci. W zalozeniu ustawodawcy ma on umozliwié
uczelni monitorowanie takich wynikow po to, aby w przypadku zainteresowania ko-
mercjalizacjag mogta ona podja¢ negocjacje ze studentem lub doktorantem zmierza-
jace do nabycia praw do takich wynikéw na podstawie odrebnych umow.*°

6. Wnioski koncowe

W zwigzku z wprowadzeniem nowego modelu nabycia 1 komercjalizacji praw
do wynikéw badan naukowych 1 prac rozwojowych, uczelnie publiczne stangty przed
trudnym zadaniem przystosowania swoich regulamindéw oraz wewngtrznych proce-
dur w celu realizacji ustawowych obowigzkow w zakresie zarzadzania wlasnoscig
intelektualng. Krétki czas obowigzywania nowych przepisow nie pozwala na formu-

29 Por: M. Salomonowicz, Prawa do wynikéw badan..., op.cit., s. 1175. Autor co prawda wskazuje, ze zakres pod-
miotowy nowych przepisdw ogranicza sie wytgcznie do pracownikow uczelni publicznej, ale w kontekscie zasad
nabycia praw do wynikéw badan, co ttumaczytloby tak okreslony krag adresatéw znowelizowanych przepisow
p.s.w.

30 Tak: stanowisko MNiSW z dnia 27 listopada 2014 r. nr DIR.ZSA.555.67.2014 (niepub.).
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towanie wnioskow co do ich wplywu na zwigkszenie dziatalno$ci tworczej na uczel-
niach i efektywnos$ci prowadzonych przez nie proceséw komercjalizacyjnych.

Probujac na tym etapie oceni¢ nowy model mozna zauwazy¢, ze w zatozeniu
jest on o tyle korzystny, iz z jednej strony obliguje pracownikéw do zgtaszania stwo-
rzonych przez siebie rozwigzan, z drugiej strony dyscyplinuje uczelnie do zaintere-
sowania si¢ mozliwoscig ich komercjalizacji w okreslonym terminie, pod rygorem
,utraty” praw do takich rozwigzan . W praktyce, stosowanie nowych przepisow
moze by¢ jednak trudne, zwlaszcza w zakresie terminowego podejmowania przez
uczelnie decyzji o komercjalizacji, a takze stosowania trybu ustawowego w sytu-
acjach, gdy wyniki badan naukowych 1 prac rozwojowych stanowig rezultat pracy
zespotu badawczego, w ktérego sktad wchodzg tworcy o réznym statusie z punktu
widzenia stosowania przepiséw p.s.w. (pracownicy, doktoranci, studenci, podmioty
z zewnatrz), a prace prowadzace do ich uzyskania sg finansowane z r6znych zrodet.

W tym zakresie istotne jest, aby juz na poczatku obowigzywania nowych prze-
pisow, ich interpretacja dokonywana byla w sposob odpowiadajacy zatozeniom
przy$wiecajagcym zmianom p.s.w. Dotyczy to w szczegolnosci wlasciwego inter-
pretowania art. 86h p.s.w., gwarantujacego mozliwos$¢ odbiegajacego od wymogow
ustawowych, swobodnego uregulowania w umowie mi¢dzy uczelnig i pracowni-
kiem trybu i zasad komercjalizacji, odpowiadajacego specyfice wynikow, warun-
kow, w jakich zostaty uzyskane oraz potrzebom stron.
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MODEL ACQUISITION AND COMMERCIALIZATION
OF THE RESULTS OF RESEARCH AND DEVELOPMENT
IN THE LIGHT OF THE LAW ON HIGHER EDUCATION

The article is focused on the most important rules establishing a statutory model
for commercialisation of R&D results, in the light of the 2014 amendments to the Law
on Higher Education. It consists of an analysis focused on, among others: statutory
tools supporting [P management at universities, statutory rules of obtaining rights to
R&D results and rules for sharing benefits from commercialisation. The article also
mentions possible problems with interpretation of particular statutory provisions as
well as provides answers to some questions, which may arise in practice.

Stowa kluczowe: zarzadzanie wlasno$cig intelektualng na wuczelniach,
uczelniane regulaminy zarzadzania wtasno$cig intelektualng, prawa do wynikow
badan naukowych i1 prac rozwojowych, komercjalizacja badan naukowych i prac
rozwojowych, nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyzszym

Keywords: Management of IP at universities, IP regulations at universities, IP
rights to R&D results, R&D commercialization, amendment of the Law on Higher
Education
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