Magdalena Rutkowska-Sowa'

TRANSFER WYNIKOW PRACOWNICZEJ
TWORCZOSCI INTELEKTUALNEJ Z UCZELNI
DO GOSPODARKI W NOWELIZACJI USTAWY

— PRAWO O SZKOLNICTWIE WYZSZYM

1. Uwagi ogoéine

W XXI wieku jestesmy $§wiadkami zmieniajgcej si¢ roli uczelni w spoteczen-
stwie. Polskie szkoty wyzsze, dotychczas funkcjonujagce w oparciu o model hum-
boldtowski, w ktorym najwazniejsza misjg uniwersytetu jest prowadzenie badan
1 dydaktyki, staja przed wyzwaniem dostosowania si¢ do realiow gospodarki opartej
na wiedzy. Nowym okres§leniem charakteryzujagcym dziatalno$¢ uniwersytetu staje
si¢ przymiotnik ,,przedsi¢biorczy”. Uczelnie wprowadzaja do swojej misji podejscie
biznesowe, w zarzadzaniu posiadanymi zasobami, w tym witasnoscig intelektualna,
kieruja si¢ kryteriami rynkowymi. Ich celem staje si¢ skomercjalizowanie wynikow
badan naukowych, wdrozenie wiedzy do dzialalnosci gospodarczej. Zmiany zacho-
dzace w systemie nauki 1 szkolnictwa wyzszego nie pozostajg bez wptywu na unor-
mowania prawne. Kluczowa regulacje we wskazanym zakresie zawiera obecnie
ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyzszym,> w brzmieniu nada-
nym przez ustawe z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie
wyzszym oraz niektorych innych ustaw.’

2. Komercjalizacja wynikéw badan naukowych i prac
rozwojowych w ustawie — Prawo o szkolnictwie wyzszym

Jednym z 4 gléwnych zatozen ostatniej zmiany ustawy — Prawo o szkolnictwie
wyzszym stato si¢ jej doprecyzowanie w oparciu o doswiadczenia z wdrazania no-

1 Doktor nauk prawnych, Katedra Prawa Wtasnosci Intelektualnej Wydziatu Prawa Uniwersytetu w Biatymstoku.
2 Tekst jedn. Dz.U. 22012 r. poz. 572 z p6zn zm., dalej jako: pr.sz.w.
3 Dz.U.z2014 r. poz.1198, dalej jako: nowelizacja z dnia 11 lipca 2014 .
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welizacji przeprowadzonej w 2011 r.* W projekcie zalozen ustawy nie przedstawiono
jednak catosciowej, spojnej wizji ksztaltowania modelu komercjalizacji wynikow
badan naukowych i prac rozwojowych (dalej jako: wyniki B+R). Autorzy w uzasad-
nieniu ograniczyli si¢ wytacznie do uwagi, iz jednag z bolaczek polskiej gospodarki
jest niezadowalajacy poziom wykorzystywania w praktyce przez przedsigbiorstwa
wynikéw B+R, czego skutkiem jest niska innowacyjno$¢ polskich przedsigbiorstw.
Ocenili, ze projektowana ustawa, poprzez zagwarantowanie naukowcom praw wia-
snosci intelektualnej, wprowadzi znaczacy impuls do aktywnych dziatan w zakresie
komercjalizacji wynikéw prowadzonych przez nich badan.’

Brak strategii mial znaczny wplyw na dalszy przebieg procesu legislacyj-
nego. Prace nad nowelizacja byly niezmiernie dynamiczne. W kolejnych projek-
tach prezentowano bez uzasadnienia zasadniczo réznigce si¢ koncepcje. Najbardziej
wyrazistym przyktadem zmienno$ci zatozen byla debata, ktora dotyczyla tzw.
,uwlaszczenia naukowcow”. W dniu 15 marca 2013 r. w projekcie zatozen projektu
ustawy MNiSW po raz pierwszy przedstawilo zmiang systemowg polegajaca na za-
gwarantowaniu pracownikom uczelni praw do tworzonych przez nich dobr wiasno-
sci intelektualnej 1 zapewnieniu szkotom wyzszym udzialu w dochodach z tytutu
komercjalizacji wynikow B+R.¢ Propozycje wlasciwych unormowan prawnych za-
warto w projekcie z dnia 16 lipca 2013 r.” Spotkat si¢ on z powszechng krytyka.?
A. Szewc ocenil jednoznacznie, ze autorzy projektu dokonuja wylaczenia ochrony
wlasnosci intelektualnej w obszarze nauki spod ogdélnych zasad prawa wlasnosci
intelektualnej, tym samym cofaja nasz system prawny o ponad 100 lat.” Pomimo
licznych negatywnych stanowisk doktryny oraz przedstawicieli srodowiska nauki
koncepcja uwlaszczenia naukowcow zostata utrzymana w kolejnym projekcie z dnia
23 pazdziernika 2013 r.,'° a nastepnie — po doprecyzowaniu — zawarta w projekcie

4 Rzadowy projekt ustawy o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyzszym oraz niektorych innych ustaw
z dnia 17 stycznia 2014 r., Druk nr 2085 http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?documentld=32CE96E4B-
B128ADCC1257C6E00341EABS, dalej jako: Projekt rzadowy z dnia 17 stycznia 2014 .

5 Projekt rzgdowy z dnia 17 stycznia 2014 r., s. 3.

6 Pkt 2.4. Projekt zatozen projektu ustawy o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyzszym oraz o zmianie in-
nych ustaw z dnia 15 marca 2013 r., http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/170167/170171/170172/dokument14159.
pdf (data dostepu: 30.04.2015r.), s. 15.

7 Art. 1 pkt 52 Projektu z dnia 16 lipca 2013 r. Ustawa z dnia o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyz-
szym oraz o zmianie niektérych innych ustaw, http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/170167/170171/170172/doku-
ment79857.pdf (data dostepu: 30.04.2015r.).

8 S. Softysinski, Przyczynek do dyskusji o naprawie poziomu innowacyjnosci, Kwartalnik ,Urzgd Patentowy Rze-
czypospolitej Polskiej” 2013, nr 5, s. 39; Stowarzyszenie 500 Innovators, Ocena skutkoéw art. 1 pkt 52), art. 7
pkt 4) oraz art. 8 pkt 4 projektu ustawy o zmianie ustawy — prawo o szkolnictwie wyzszym oraz o zmianie niekté-
rych innych ustaw, http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/170167/170171/170174/dokument90101.pdf (data dostepu:
30.04.2015r.), s. 17; Stanowisko KRASP z dnia 20 sierpnia 2013 r. zawierajgce uwagi do Projektu ustawy o zmia-
nie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyzszym oraz o zmianie niektérych innych ustaw z 16 lipca 2013 r., http://www.
krasp.org.pl/pl/uchwaly_opinie_komentarze/uchwaly_opinie_komentarze (data dostepu: 30.04.2015r.), s. 10.

9 A. Szewc, Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy prawo o szkolnictwie wyzszym, dokument z dnia 24 lipca
2013 r., http://lwww.krasp.org.pl/pl/uchwaly_opinie_komentarze/uchwaly_opinie_komentarze (data dostepu:
30.04.2015r.).

10 art. 1 pkt 58 Projektu z dnia 23 pazdziernika 2013 r. Ustawa z dnia o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie
wyzszym oraz o zmianie niektorych innych ustaw, http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_10/c4f5656fdd-
db93e9360e98fe0ad427a4.pdf (data dostepu: 30.04.2015r.).
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rzagdowym z dnia 17 stycznia 2014 r. Dopiero w toku prac legislacyjnych w Sejmie
odstgpiono od koncepcji przekazania praw wlasnosci intelektualnej pracownikom
uczelni. W dniu 28 maja 2014 r. po pierwszym czytaniu Podkomisja stata ds. na-
uki i szkolnictwa wyzszego zaproponowata wprowadzenie do tekstu ustawy pieciu
przepisOw — art. 86d-86h, ktore nie zaktadaly pelnego uwtaszczenia naukowcow, jak
roéwniez nie przyznawaty uczelniom publicznym prawa pierwokupu lub pierwszen-
stwa w nabyciu praw wilasnosci intelektualnej.!’ Pomimo tak zasadniczych zmian,
nowe zapisy legislacyjne nie zostaly opatrzone komentarzem. Po niespetna dwdch
miesigcach, 11 lipca 2014 r. Sejm uchwalit projekt ustawy o zmianie ustawy — Prawo
o szkolnictwie wyzszym oraz niektorych innych ustaw. Przepisy weszty w zycie
z dniem 1 pazdziernika 2014 .

Nalezy podkresli¢, ze pomimo swojej doniostosci unormowania dotyczace bu-
dowania polskiego modelu transferu wynikéw B+R z uczelni do gospodarki wcigz
nie spotkaty si¢ z poglebionym komentarzem doktryny prawa. Nie byly réwniez
przedmiotem rozstrzygnie¢ judykatury. Niezaleznie jednak ksztattowaé zaczeta sig
praktyka stosowania przepisOw ustawy — Prawo o szkolnictwie wyzszym. W efekcie
w coraz wigkszym stopniu zauwazalny staje si¢ podziat na uczelnie odnoszace suk-
cesy w zakresie komercjalizacji wynikow B+R oraz na szkoty wyzsze, ktore wcigz
nie maja doswiadczenia, a nawet wypracowanych procedur we wskazanym zakresie.
Rozwazenia wymaga wigc, czy znowelizowane przepisy art. 86-861 p.s.w. zdotaja
zmieni¢€ istniejacy stan rzeczy.

3. Definicja komercjalizacji wynikéw B+R

W wyniku zmian wprowadzonych przez nowelizacje¢ z dnia 11 lipca 2014 r. do
stowniczka ustawy — Prawo o szkolnictwie wyzszym wprowadzono definicje pojec
,komercjalizacja bezposrednia” i ,,posrednia”. Komercjalizacja bezposrednia ozna-
cza sprzedaz wynikow B+R lub know-how zwigzanego z tymi wynikami albo od-
dawanie do uzywania tych wynikow lub know-how, w szczeg6lnos$ci na podstawie
umowy licencyjnej, najmu oraz dzierzawy (art. 2 pkt 35 p.s.w.). Przez komercjali-
zacje posrednig nalezy natomiast rozumie¢ obejmowanie lub nabywanie udziatow
lub akcji w spotkach w celu wdrozenia lub przygotowania do wdrozenia wynikow
B-+R lub know-how zwigzanego z tymi wynikami (art. 2 pkt 36 p.s.w.). W definien-
sie obu poje¢ pojawia si¢ odniesienie do ,,badan naukowych” 1 ,,prac rozwojowych”,
ustawa — Prawo o szkolnictwie wyzszym nie zawiera ich definicji legalnych. Po-
winny by¢ wigc rozumiane zgodnie z regulacjg art. 2 pkt 3-4 u.z.f.n.'? Nalezy przy
tym zaznaczy¢, ze z dniem 25 maja 2015 r. wejdzie w zycie nowe brzmienie wska-

1" Art.1 pkt 58 Projektu z dnia 28 maja 2014 r. — sprawozdanie Podkomisji statej ds. nauki i szkolnictwa wyzszego
o rzgdowym projekcie Ustawy o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie wyzszym oraz niektorych innych ustaw,
http://lwww.sejm.gov.pl/SejmSearch/ADDL.aspx?SelectResult (data dostepu: 30.04.2015r.).

12 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1620).
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zanych przepisow, zardéwno w przypadku badan naukowych, jak i prac rozwojowych
zawierajgce odniesienie do potencjatu komercyjnego wynikow B+R."

4. Regulaminy zarzagdzania prawami wtasnosci intelektualnej

Podstawe ksztalttowania wewnetrznej polityki szkoty wyzsze; w zakresie ko-
mercjalizacji wynikow B+R stanowig regulaminy zarzadzania wtasno$cig intelektu-
alng. Ich uchwalenie nalezy obecnie do obowigzkoéw uczelni. Prawodawca poszerzyt
zakres przedmiotowy tego rodzaju regulacji, jednocze$nie wprowadzit rozréznienie
dotyczace obligatoryjnej tresci regulaminéw obowigzujacych w uczelniach publicz-
nych 1 prywatnych. Zgodnie z art. 86¢ ust. 1 pkt 1 p.s.w. regulamin powinien zawie-
ra¢ postanowienia dotyczace w szczegdlnosci:

— praw 1 obowiazkow uczelni, pracownikéw oraz studentow i1 doktorantow

w zakresie ochrony i korzystania z praw wlasnosci intelektualne;;

— zasad wynagradzania tworcow;

— zasad 1 procedur komercjalizacji;

— zasad korzystania z majatku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji

oraz $wiadczenia ustug naukowo-badawczych.

Ponadto, uczelnie publiczne w regulaminie powinny okresli¢ zasady:

— podziatu srodkéw uzyskanych z komercjalizacji miedzy twoérca bedacym
pracownikiem a uczelnia;

— zasady 1 tryb przekazywania uczelni przez pracownika, studenta lub dokto-
ranta tej uczelni informacji: o wynikach B+R oraz o know-how, zwigzanym
z tymi wynikami, o uzyskanych przez pracownika $rodkach z komercjali-
zacji oraz zasady 1 tryb przekazywania przez pracownika przystugujacych
uczelni czesci srodkow uzyskanych z komercjalizacji;

— zasady 1 tryb przekazywania pracownikowi przez uczelni¢ informacji o de-
cyzjach w sprawie komercjalizacji lub niekomercjalizacji oraz zasady 1 tryb
przekazywania przez uczelni¢ przystugujacych pracownikowi czesci $rod-
kow uzyskanych z komercjalizacji.

Na mocy art. 46 pkt 1 nowelizacji z dnia 11 lipca 2014 r. uczelnie zostaty zo-
bowigzane dostosowac tres¢ regulaminéw do nowych wymogdéw do konca marca
2015 r. Pomimo Ze ustawodawca na wprowadzenie do regulamindéw zagadnien wy-
nikajacych z art. 86¢ p.s.w. przewidziat potroczny termin, to na wigkszosci uczelni
byly one uchwalane dopiero w ostatnim momencie. Jednymi z pierwszych, ktére
znowelizowaty obowigzujace regulaminy byty: Uniwersytet Medycznym w Lubli-

13 Por. art. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. 0 zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz nie-
ktorych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 249).
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nie (17 grudnia 2014 r.)," czy Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie (30
stycznia 2015 r.)."> W wigkszosci szkoty wyzsze czekaly jednak na wytyczne, kto-
rych opracowanie uprzednio zapowiadatlo MNiSW oraz UPRP. Dopiero 26 stycz-
nia 2015 r. pierwsza propozycje¢ przedstawito NCBiR,'® przy czym w komentarzu do
preambuty regulaminu autorzy zastrzegli, ze jego tre$¢ ma charakter ramowy 1 nie
uwzglednia specyfiki uczelni i jej schematu organizacyjnego.

Mozna przewidywac, ze znaczenie regulaminow bedzie wzrasta¢ — nie tylko
w wymiarze krajowym. Posiadanie wewngtrznej regulacji w zakresie zarzadzania
wlasnos$cig intelektualng stanowi jedno z zalecen Komisji Europejskiej.!” Wymog
posiadania regulaminu zarzadzania wiasno$cig intelektualng w szczegdlny sposob
dotyczy beneficjentow programu Horyzont 2020, wynika m.in. z art. 23a Modelowe;j
Umowy Grantowe;.'

5. Procedura rozpatrywania zgloszenia pracowniczego
wyniku pracy intelektualnej w uczelniach publicznych

Nowy, wyznaczony ustawowo zakres przedmiotowy i podmiotowy regulami-
néw nalezy interpretowacé w zwigzku z dalszymi przepisami ustawy — Prawo o szkol-
nictwie wyzszym. Wskutek nowelizacji z dnia 11 lipca 2014 r. do tre$ci ustawy
dodano przepisy art. 86d-86h p.s.w., w ktorych prawodawca odnidst si¢ do proce-
dury rozpatrywania wynikOw pracowniczej tworczosci intelektualnej w uczelniach
publicznych. Zgodnie z art. 86d p.s.w. w przypadku zgloszenia przez pracownika
wyniku w postaci:

1) badan naukowych bedacych wynalazkiem, wzorem uzytkowym, wzorem

przemystowym lub topografig uktadu scalonego, wyhodowang albo odkryta
1 wyprowadzong odmiang rosliny,

2) prac rozwojowych powstalych w ramach wykonywania obowigzkow ze sto-

sunku pracy, uczelnia — w okresie trzech miesi¢cy od dnia otrzymania od

14 Regulamin zarzgdzania prawami wiasnosci intelektualnej w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie Zatgcznik do
Uchwaty Nr CCCLIV/2014 Senatu UM w Lublinie z dnia 17 grudnia 2014 r., http://www.bip.umlub.pl/wewnetrzne-
-akty-prawne/uchwaly-senatu/page,2.html (data dostepu: 30.04.2015 r.).

15 Regulamin zarzadzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami wtasnosci przemystowej oraz
zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Warminsko-Mazurskim w Olsztynie Zatgcznik do Uchwaty Nr 661 z dnia
30 stycznia 2015 r., http://www.uwm.edu.pl/ciitt/wp-content/uploads/2015/02/27.01.2015-Tekst-ujednolicony-Re-
gulaminu-IP.pdf (data dostepu: 30.04.2015 r.).

16 Wz6r regulaminu zarzadzania prawami wiasnosci intelektualnej, http://bridge.gov.pl/aktualnosc/pokaz/regula-
min-zarzadzania-prawami-wlasnosci-intelektualnej-okresla-komercjalizacje-badan-naukowych/ (data dostepu:
30.04.2015r.).

17 Pkt 1-2 Zatgcznik | do Zalecen KE z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zarzgdzania wtasnoscig intelektualng
w ramach dziatan zwigzanych z transferem wiedzy oraz Kodeks postepowania dla uczelni wyzszych i innych
publicznych instytucji badawczych (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 1329) (Tekst majacy znaczenie dla
EOG), Dz. Urz. UE L 146 z dnia 5 czerwca 2008 r., s. 21.

18 General Multi-Beneficiary Model Grant Agreement For The Horizon 2020 Programme1 (H2020 General MGA
— Multi), http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf (data
dostepu: 30.04.2015r.).
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pracownika informacji o ich stworzeniu — zobowigzana jest podja¢ decyzje
o komercjalizacji albo niekomercjalizacji.

Nalezy podkresli¢, ze przepisy ustawy nie wyznaczaja procedury rozpatrywa-
nia zgloszenia pracowniczego wyniku pracy intelektualnej. W art. 86e p.s.w. pra-
wodawca okreslit wylacznie obowigzek uczelni publiczne; do podjecia decyzji
w sprawie komercjalizacji. W przypadku powzigcia decyzji o niekomercjalizacji
albo tez po bezskutecznym uptywie trzymiesigecznego terminu, uczelnia jest zobo-
wigzana, w terminie 30 dni, do ztozenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarun-
kowej 1 odptatnej umowy o przeniesienie praw do wynikow B+R oraz know-how
zwiazanego z tymi wynikami, lgcznie z informacjami, utworami wraz z wilasno-
scig nosnikow, na ktérych utwory te utrwalono 1 do§wiadczeniami technicznymi,
przekazanymi uprzednio przez pracownika. Artykut 86e ust. 2 p.s.w. precyzuje, ze
umowa powinna zosta¢ zawarta w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci. Po-
nadto, ustawodawca przyjmuje, ze wynagrodzenie przystugujace uczelni publicznej
za przeniesienie praw nie moze by¢ wyzsze niz 10% minimalnego wynagrodze-
nia za prace, obowigzujacego na dzien zawarcia umowy. W 2015 r. nie moze wigc
ono przekroczy¢ 175 zL.' Jest to jednoczesnie maksymalna wysoko$¢ wynagrodze-
nia przystugujacego uczelni z tytutu przeniesienia praw do wynikéw B+R. Zgodnie
z wykladnig dokonang przez MNiSW nie istnieje potrzeba dokonywania dodatko-
wej wyceny praw przenoszonych przez uczelni¢ publiczng na pracownika, bowiem
pozostaje ona bez zwigzku z wysokos$ciga wynagrodzenia przystugujacego uczelni
z tytutlu przeniesienia praw. Uczelnia zobowigzana jest jednak zaptaci¢ podatek do-
chodowy przyjmujac za podstawe opodatkowania wysoko§¢ wynagrodzenia okre-
slonego w umowie.?’

W przypadku nieprzyjecia przez pracownika oferty zawarcia umowy, prawa
do wynikow B+R oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami, tacznie z infor-
macjami, utworami wraz z wlasnoscig nosnikéw, na ktorych utwory te utrwalono
1 dos$wiadczeniami technicznymi przekazanymi uprzednio przez pracownika, przy-
stuguja uczelni publicznej. Od tego momentu moze ona rozporzadza¢ prawami 1 ko-
rzysta¢ w wynikow B+R na zasadach ogdlnych.?!

Powyzsze reguly postgpowania ze zgloszeniem wyniku pracowniczej twor-
czosci intelektualnej nie dotyczg przypadkéw, gdy badania naukowe lub prace
rozwojowe:

— stanowig badania lub prace zlecone;

19 Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace w 2015 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1220).

20 MNiSW, Odpowiedz na pismo Rady Rzecznikdw Patentowych Szkdét Wyzszych z dnia 29 wrzesnia 2014 r., http://
patentmen.org.pl/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/odp_z_MNiSW.pdf (data dostepu: 30.04.2015r.), s. 4.

21 Ibidem, s. 4.
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— byly prowadzone z wykorzystaniem srodkow finansowych, ktérych zasady
przyznawania lub wykorzystywania okre$laja odmienny niz w ustawie spo-
sob dysponowania wynikami B+R oraz know-how zwigzanym z tymi wyni-
kami (art. 86¢e ust. 4 p.s.w.)

Warto podkresli¢, ze ustawa — Prawo o szkolnictwie wyzszym nie zawiera
przepisOw okreslajacych przebieg procesu komercjalizacji sensu stricto, rozumia-
nego jako zawieranie umow z podmiotami gospodarczymi, czy zaktadanie nowych
spotek. Zgodnie z art. 861 p.s.w. w sprawach nieuregulowanych stosuje si¢ przepisy
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,** ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej* oraz ustawy z dnia 26
czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian ro$lin.?*

Nalezy zauwazy¢, ze w istocie ustawodawca motywuje uczelnie jedynie do
podjecia decyzji o komercjalizacji badz niekomercjalizacji, co nie jest jednak toz-
same z wymogiem rozpoczecia dziatan, ktorych efektem bedzie skomercjalizowa-
nie wyniku badan. Wydaje si¢, ze wprowadzenie ograniczenia w postaci nalozenia
na uczelnie publiczne obowigzku podjecia decyzji o komercjalizacji w okresie trzech
miesi¢cy od dnia otrzymania od pracownika informacji o stworzeniu wyniku pracy
intelektualnej mozna ocenia¢ jako probe zmobilizowania szkét wyzszych do szyb-
szego okreslania potencjatu komercjalizacyjnego posiadanych wynikéw B+R,
a jednocze$nie forme zabezpieczenia interesOw pracownikow — ochrony przed za-
przepaszczaniem wynikéw ich dzialalnosci naukowej. Pozostaje przy tym wyrazi¢
nadziej¢, ze uczelnie faktycznie beda podeymowatly merytoryczne decyzje, a w przy-
padku braku perspektyw urynkowienia posiadanych zasobéw umozliwig dziatania
tworcom. Nalezy bowiem zauwazy¢, ze w praktyce zapis art. 86e p.s.w. nie wyklu-
cza podjecia przez uczelni¢ odgdrnej decyzji o komercjalizowaniu wszelkich wyni-
kéw B+R, a nastgpnie tak jak w dotychczasowy sposob — w niedookreslonym czasie
— podejmowania prob ich komercjalizacji. Ustawodawca nie przewidzial sankcji za
niezawarcie z pracownikiem umowy o przeniesienie praw, czy za niezrealizowanie
komercjalizacji pomimo uprzedniej decyzji uczelni publicznej o komercjalizacji.
MNiSW zapowiedzialo jedynie, iz ,,bedzie monitorowaé dziatalno$¢ uczelni w za-
kresie komercjalizacji, w szczegdlnosci w celu oceny, czy uczelnie nie blokuja lub
ograniczajg procesu komercjalizacji dokonywanej przez pracownikow”.” Kolejng
kontrole w przedmiocie dziatalno$ci szkot wyzszych w zakresie ochrony ich wlasno-
Sci intelektualnej oraz upowszechniania nauki przeprowadza obecnie takze delega-
tura NIK w Kielcach.?®

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

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

24 Dz.U.z2003r. Nr 137, poz. 1300, z p6zn. zm.

25 Odpowiedz na pismo Rady Rzecznikéw Patentowych Szkét Wyzszych..., op. cit., s. 6.

26 Plan pracy Najwyzszej Izby Kontroli na 2015 rok, Nr kontroli P/14/084, https://www.nik.gov.pl/plik/id,7642.pdf
(data dostepu: 30.04.2015r.), s. 39.
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6. Obowiagzki pracownika uczelni publicznej w zakresie
komercjalizacji wynikéw B+R

Uwagi wymaga fakt, iz ustawodawca w art. 86e ust. 5 p.s.w. expressis verbis
natozyl na pracownika uczelni publicznej — nie dtuzej niz przez okres przystugiwa-
nia praw uczelni — cztery obowigzki. Jest on zobowigzany do zachowania poufnosci
wynikéw B+R oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami. Po drugie, zostal zo-
bligowany do przekazania uczelni wszystkich posiadanych przez niego informacji,
utworow wraz z wlasnoscig nosnikéw, na ktorych utwory te utrwalono i doswiadczen
technicznych potrzebnych do komercjalizacji. Po trzecie, powinien powstrzymywac
si¢ od prowadzenia jakichkolwiek dziatan zmierzajacych do wdrazania wynikow,
wreszcie po czwarte wspoldziata¢ w procesie komercjalizacji, w tym w post¢powa-
niach zmierzajacych do uzyskania praw wytacznych.

Obowigzki te zostatly sformutowane w sposob bardzo ogolny, powinny by¢
uszczegdtowione w regulaminie zarzadzania wlasno$cig intelektualng oraz w umo-
wie z pracownikiem. Wystarczy zauwazy¢, ze wykladnia literalna obowigzku za-
chowania wynikow B+R oraz know-how w poufnosci przez okres przystugiwania
praw uczelni publicznej moze powodowac np. blokowanie publikowania wynikow
badan. W przypadku stworzenia wynalazku, na ktéry nastgpnie szkota wyzsza uzy-
ska patent, zachowanie wskazanego w ustawie maksymalnego okresu poufnos$ci
powodowatoby, ze pracownik przez okres trwania prawa wytacznego, a zatem mak-
symalnie nawet przez 20 lat nie mogltby rozpowszechnia¢ wynikow badan. Co do
zasady nie powinno by¢ natomiast przeszkod, by po dokonaniu zgloszenia patento-
wego w UPRP ujawni¢ istote wynalazku. Podobnie doprecyzowania wymaga jakie
informacje, utwory, do§wiadczenia techniczne niezbedne sg uczelni do komercjali-
zacji. MN1SW stoi na stanowisku, ze ich katalog be¢dzie okre§lany biorgc pod uwage
charakter wynikdéw oraz ustalenia stron dokonywane w odniesieniu do konkretnych
przypadkow. Zaznacza przy tym, ze uczelnie oraz tworca powinni mie¢ na wzgle-
dzie zasady publikacji utworow naukowych oraz obowigzek zachowania poufnosci
wynikow B+R, czy zwigzanego z nimi know-how.*’

Pracownik zobowigzany jest takze do przekazania uczelni cz¢sci srodkow uzy-
skanych z komercjalizacji. Zgodnie z art. 86f p.s.w. uczelni publicznej przystuguje
25% wartos$ci srodkow uzyskanych przez pracownika z komercjalizacji, obnizonych
o nie wigcej niz 25% kosztéw bezposrednio zwigzanych z tg komercjalizacja, ktore
zostaty poniesione przez pracownika. Odpowiednio, w przypadku komercjalizacji
dokonanej przez uczelni¢ publiczng albo spotke celowa, pracownikowi przyshu-
guje nie mniej niz 50% wartosci srodkow uzyskanych z komercjalizacji, obnizonych
o nie wigcej niz 25% kosztoéw bezposrednio zwigzanych z komercjalizacja, ktére zo-
staly poniesione przez uczelni¢ lub spotke celowa. Powyzsze prawa przystuguja nie

27 Odpowiedz na pismo Rady Rzecznikéw Patentowych Szkét Wyzszych..., op. cit., s. 1.
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dluzej niz przez 5 lat od dnia uzyskania pierwszych srodkow. Nalezy podkresli¢, ze
wskazane zasady podziatu srodkow z komercjalizacji nie moga by¢ modyfikowane
wolg stron, w tym w drodze umowy, o ktorej mowa w art. 86h p.s.w. W swietle dys-
pozycji wskazanego przepisu po otrzymaniu od pracownika informacji o wynikach
B+R oraz o know-how zwigzanym z tymi wynikami, uczelnia publiczna oraz pra-
cownik mogg, w sposdéb odmienny niz stanowi ustawa, okresli¢ w drodze umowy
wylacznie prawa do tych wynikéw lub sposob 1 tryb ich komercjalizacii.
Znowelizowane przepisy ustawy akcentuja aktywnag postawe pracownika
w transferze wynikdéw B+R do gospodarki. W sytuacji braku dziatan uczelni albo de-
cyzji o niekomercjalizacji moze on przeja¢ odpowiedzialnos¢ za ich skomercjalizo-
wanie. Nalezy zaaprobowa¢ wprowadzenie przez ustawodawce obowigzku ztozenia
przez uczelni¢ publiczng pracownikowi oferty zawarcia umowy o przeniesienie praw
do wynikow B+R. W przypadku, gdy szkota wyzsza nie posiada opracowanych pro-
cedur zarzadzania wlasno$cig intelektualng, ustalonych struktur zdolnych do doko-
nania transferu wiedzy, powierzenie pracownikowi komercjalizacji wynikow B+R
moze by¢ postrzegane jako korzystne rozwigzanie. Uczelnia nie musi podejmowac
wysitkow zwigzanych m.in.: z analizg rynku, poszukiwaniem podmiotow zaintere-
sowanych wdrozeniem wynikéw B+R, nie ponosi kosztéw wynikajacych z przepro-
wadzenia procedur ochronnych. Jednocze$nie przez okres 5 lat zachowuje prawo do
udziatu w zyskach. Rownolegle pracownik osigga wyzsza pewnos¢, ze stworzone
przez niego wyniki B+R zostang zaoferowane podmiotom rynkowym. Zyskuje bo-
wiem prawng mozliwos$¢ samodzielnego przeprowadzenia procesu komercjalizacji.
Z drugiej strony mozna przypuszczaé, ze jedynie osoby posiadajace wystarcza-
jaca wiedze z zakresu prawa wlasnosci intelektualnej, Swiadome swoich uprawnien
wynikajacych z przepisOw ustawy — Prawo o szkolnictwie wyzszym bgdg monito-
rowac losy zgtoszenia wyniku B+R, a nastepnie w przypadku braku decyzji uczelni
podejmowac dzialania zmierzajace do ich urynkowienia. Zbyt optymistycznym wy-
daje si¢ jednak zatozenie, ze wszyscy naukowcy wykazag rownie przedsigbiorcza
postawe. Proces transferu wynikéw B+R taczy w sobie wiele zagadnien z zakresu
prawa, zarzadzania, czy ekonomii, wymaga naktadow finansowych, czasu, posiada-
nia kontaktéw biznesowych. Powinien by¢ realizowany przy wsparciu specjalistow.
Brzmienie znowelizowanych przepisOw budzi ryzyko, iz w praktyce pracownik be-
dzie samodzielnie 1 na wlasny koszt m.in. przygotowywat oferte technologiczna,
dokonywat wyceny wlasnos$ci intelektualnej, poszukiwat licencjobiorcdw, czy nego-
cjowat umowy. Jednocze$nie, pomimo ze nie uzyska przy tym pomocy uczelni, be-
dzie zobowigzany przekaza¢ uczelni czgs$¢ osigganych zyskow. Wypada zauwazyc¢,
1z wbrew pierwotnym zalozeniom — przedstawionym w rzadowym projekcie ustawy
z dnia 17 stycznia 2014 r. — nie wprowadzono zobowigzania centrum transferu tech-
nologii lub spotki celowej dziatajacych na uczelni publicznej do udzielania pracow-
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nikowi, na jego wniosek, wsparcia w zakresie komercjalizacji stworzonych przez
niego wynikow B+R .

Warto takze podkresli¢, ze zakres podmiotowy regulacji ustawowej — art.
86e-86h p.s.w. — zostat ograniczony do pracownikow uczelni publicznej. Traktujac
komercjalizacj¢ wynikow B+R jako element strategii zarzadzania wlasnoscig inte-
lektualng, szkoty wyzsze w regulaminie powinny wigc ustali¢ postgpowanie w sto-
sunku do wynikéw B+R tworzonych takze przez studentow, doktorantow, czy osoby
wspotpracujace z uczelnig na podstawie umowy zlecenia, o dzieto. Nalezy bowiem
zauwazy¢, ze rzadko beda one stanowi¢ przedmiot odrgbnych procedur. Powszechng
praktyka jest prowadzenie badan i prac rozwojowych w interdyscyplinarnych ze-
spotach sktadajacych si¢ z cztonkdéw posiadajacych rdzne stopnie 1 tytuty naukowe.
Okreslenia wymagaja wigc prawa oraz obowiagzki informacyjne pracownikow 1 in-
nych osob, do ktorych znajduje on zastosowanie. Nalezy wskaza¢ m.in., w jakiej
formie, w jakich terminach zainteresowane strony beda powiadamiane o stworzeniu
wyniku B+R, rozstrzygnigciach w sprawie ich komercjalizacji, czy podjetych dzia-
faniach majacych na celu urynkowienie uzyskanych w ramach dziatalnosci uczelni
wynikow pracy intelektualne;.

7. Wstepna ocena znowelizowanych przepisow ustawy
— Prawo o szkolnictwie wyzszym

Jak wykazano ze znowelizowane] ustawy — Prawo o szkolnictwie wyzszym
wynikaja wylacznie wstepne zatozenia procesu rozpatrywania zgloszen pracowni-
czych wynikow pracy intelektualnej, ktore powinny by¢ uszczegdétowione w tresci
wewnetrznych regulaminow. Obcigzenie uczelni budowaniem modelu komercjali-
zacji wynikow B+R mozna ocenia¢ jako rozwigzanie umozliwiajagce dostosowanie
go do specyfiki kazdej szkoty wyzszej oraz przejaw poszerzania zakresu samo-
stanowienia instytucji naukowych. Wydaje si¢ jednak, ze wcigz jest ono nieuza-
sadnione. Uczelnie nadal posiadajg nieznaczne doswiadczenie w komercjalizacji
wynikow B+R.? Powyzsze prowadzi do wniosku, ze ustawodawca nowe regulacje
oparl na btednym zatozeniu, ze szkoty wyzsze wykazuja dostateczne kompetencje,
by samodzielnie okresli¢ 1 efektywnie realizowac strategie zarzadzania wtasnoscia
intelektualng. Tymczasem, w obszarze polityki B+R utrzymywane sg utrudnienia od
wielu lat identyfikowane przez specjalistow z zakresu prawa, zarzadzania, czy eko-
nomii.*® Nadal niezadowalajacy jest poziom $wiadomosci naukowcow, jak i przed-

28 Projekt rzgdowy z dnia 17 stycznia 2014 r., s. 25.

29 D. Pustuta, Podsumowanie stanu ochrony wtasnosci intelektualnej w uczelniach oraz zalecenia dotyczgce wdro-
zenia/usprawnienia zarzadzania wiasnoscig intelektualna, http://www.uott.uw.edu.pl/images/IPR/podsumowa-
nie_stanu_ochrony_ipr_pustula.pdf (data dostepu: 30.04.2015r.), s. 7.

30 Por. m.in. W. Ortowski, Komercjalizacja badan naukowych w Polsce. Bariery i mozliwo$ci ich przetamania, War-
szawa 2013; K.B. Matusiak, J. Gulinski, System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce — sity mo-
toryczne i bariery, Poznan-t.6dz-Wroctaw-Warszawa 2010.
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sigbiorcoOw co do kluczowej roli wtasnos$ci intelektualnej w gospodarce. Pomiedzy
przedstawicielami sektora nauki i biznesu wcigz istniejg bariery komunikacyjne. Za-
sadniczych zmian wymaga struktura finansowania nauki, ktéra w wigkszym stopniu
powinna opiera¢ si¢ na srodkach pochodzacych z sektora prywatnego, postulowane
jest rowniez wprowadzenie ulg podatkowych na dzialalno$¢ innowacyjng. Ponadto,
poszerzajacy si¢ zakres obowiazkow zwigzanych z komercjalizacjg wiedzy powi-
nien wptyna¢ na struktur¢ zatrudnienia w szkotach wyzszych. Z jednej strony, ko-
nieczne jest kreowanie kompetentnych zespotdow obstugujacych proces transferu
wynikéw B+R z uczelni do gospodarki, z drugiej, pobudzeniu aktywnos$ci pracow-
nikéw w zakresie komercjalizacji, powinno stuzy¢ ograniczenie liczby godzin dy-
daktycznych, obcigzen promotorskich, badawczych. Zaniechanie dalszych reform
prowadzi¢ bedzie do wzmocnienia pozycji nielicznych uczelni, ktore juz osiagaja
korzysci z transferu wiedzy, nie wesprze jednak tych jednostek, ktére dotychczas nie
wypracowaly efektywnych regul kooperacji z podmiotami gospodarczymi. Obecnie
priorytetem MNiSW powinno sta¢ si¢ opracowanie strategii rozwoju nauki i szkol-
nictwa wyzszego, wyznaczenie celoéw dlugoterminowych, ktore stanowi¢ beda dro-
gowskaz i uzasadnienie dziatan podejmowanych przez szkoly wyzsze.
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TRANSFER OF INTELLECTUAL PROPERTY
FROM UNIVERSITY TO ECONOMY

The main goal of this article is analysis of the legal solutions introduced by the
Polish legislature to facilitate transfer of intellectual property between universities
and the economy. It discusses the methods of R&D transfer stemming from the
regulations of the Law on Higher Education after the amendment of 11 July 2014.
New provisions came into force on 1 October 2014. The author attempts to set
a model of the transfer of intellectual property created by the employees from
university to the economy.
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pracownik, wyniki B+R
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