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Wilasno$é wynikow badan w kontekScie zarzadzania
wlasnoScig intelektualna

Abstrakt. Artykut dotyczy kwestii wtasnosci wynikow badan, omawiajac w tym zakresie pokrdtce regu-
lacje krajow europejskich i po§wigcajac wiecej uwagi regulacji krajowej wprowadzonej niedawng nowelizacja
prawa o szkolnictwie wyzszym. Analiza dotyczy wptywu wyboru pomigedzy modelem wiasnosci instytucjonalnej
a modelem przywileju profesorskiego na efektywno$¢ procesu komercjalizacji, w szczegdlnosci na aktywnoS$¢
uczelni w sferze patentowania. Ponadto, w artykule zwrécono uwage na niejednorodne pojecie ,,wynikow badan”
i zwigzane z tym konsekwencje prawne w kontekscie ich ochrony.
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Ownership of research results in context of the management
of intellectual property

Abstract. The article deals with the issue of ownership of research results, discussing briefly regulations of
European countries. Greater attention has been located to the Polish regulation introduced by the recent amend-
ment to the higher education act. The analysis concerns the impact of the choice between an institutional owner-
ship and professor’s privilege model on the effectiveness of the commercialization process, in particular in the
sphere of academic patenting. In addition, the article highlights the heterogeneous concept of “research results”
and legal consequences in terms of their protection.
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Wilasnos$¢ wynikéw badan w kontekscie zarzadzania
wlasnoScia intelektualng

W ciagu kilu ostatnich dekad uniwersytety i inne o§rodki badawcze sa postrze-
gane jako istotny element w procesie budowania innowacyjnej gospodarki. To
wlaSnie efektywny proces transferu technologii z uczelni do przemystu, czy tez
szerzej komercjalizacji wynikéw badafi naukowych, jest narz¢dziem zapewniaja-
cym wkiad uczelni do wyksztatcenia nowego typu gospodarki. Zapewnienie silnej
ochrony rezultatow pracy badawczej jest wskazywane jako czynnik determinujacy
efektywnos¢ transferu technologii. Nie ulega juz zatem watpliwosci, ze doszto do
zmiany paradygmatu funkcjonowania uczelni. Oprécz tradycyjnie formutowanych
zadan w postaci edukacji oraz prowadzenia badan naukowych wskazuje si¢ na
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nowa misj¢ uniwersytetu, sprowadzajaca sie do wspotpracy z przemystem poprzez
generowanie innowacyjnych rozwigzaf i przekazywanie ich do komercjalizacji.

Kwestia wlasnoSci wynikéw badan staje si¢ w tym kontekScie newralgiczna.
Budowa efektywnego systemu transferu technologii jest bowiem zalezna od odpo-
wiedniego uksztattowania kontroli nad wynikami badafi. Regulacja wlasnosci
wynikéw badan wydaje si¢ tu najprostszym narzedziem stuzacym do wyksztal-
cenia pozadanego systemu. Zagadnieniem w tym zakresie absolutnie kluczowym
jest okreSlenie podmiotu uprawnionego do wynikéw badan. Precyzyjniej mowiac,
chodzi o odpowiedZ na pytanie, czy prawa do wynikéw badan powinna posiadac
instytucja naukowa, przez co rozumielibySmy tzw. wlasno$¢ instytucjonalna, czy
tez prawa te powinny pozosta¢ w rekach badaczy, czyli pierwotnych twércéow —
system ten jest z kolei okre§lany mianem przywileju profesorskiego.

Wyniki badan a przedmiot ochrony prawami wlasnoSci intelektualnej

Oprécz wskazanej powyzej kwestii podmiotu uprawnionego wydaje si¢, ze
jeszcze jedno zagadnienie posiada istotny charakter. Mianowicie, nalezaloby spre-
cyzowac co obejmuje termin ,,wyniki badan” i czy kazda ich posta¢ nadaje si¢ do
ochrony. Wyniki badan sg pojgciem szerokim, obejmujacym zaréwno catoksztatt
rezultatéw proceséw badawczych, jak i ich poszczegdlne sktadowe!, ze wzgledu na
fakt, iz w istocie pojgcie to obejmuje wszystko, co jest rezultatem procesu badaw-
czego. Wynikami badaf beda wynalazki, publikacje, know-how, odkrycia, teorie,
koncepcje i hipotezy naukowe. Charakteru wyniku badan nie mozna odmoéwié tez
samym danym uzyskanym w do§wiadczeniach i eksperymentach (np. danym labo-
ratoryjnym) oraz prototypom. Rezultaty pracy badawczej to grupa do$¢ réznorodna
i co najwazniejsze w kontekscie ochrony prawnej, nie posiadajaca wspdlnego mia-
nownika. Po pierwsze dlatego, Ze nie kazda posta¢ wynikéw badafi nadaje si¢ do
ochrony prawnej. Po drugie, sposréd wynikéw badan nadajacych si¢ do ochrony
i tak nie wszystkie moga by¢ chronione za pomocg praw wtasnosci intelektualnej.
Po trzecie, takze w tej ostatniej wezszej grupie nie wszystkie wyniki badan beda
mogty by¢ chronione w sposéb ,,wtasnoSciowy”, ktéry wydaje si¢ by¢ niezbedny
do zarzadzania procesem komercjalizacji.

Podstawg do powyzszych wnioskéw jest zalozenie, ze jedynie prawa wlasnoSci
przemystowej? (w szczegllnosci patenty i prawa ochronne na wzér uzytkowy)
zapewniaja mozliwo$¢ zarzadzania komercjalizacja. Spora cze$¢ tego co rozu-
miemy przez wyniki badan w ogole nie podlega ochronie prawnej, ktéra gwa-

! Wigcej na ten temat D. Kasprzycki, Ochrona wynikéw prac badawczo-rozwojowych, [w:] ,,Ochrona, wy-
czerpanie i korzystanie z praw wlasnoSci intelektualnej z uwzglednieniem prawa i orzecznictwa unijnego i prakty-
ki EPO”, Zeszyty z serii Wynalazczo$¢ i Ochrona WiasnoSci Intelektualnej nr 37,2013 r., s. 19-27.

2 QOdniesienia do poszczegdlnych kategorii prawa wiasnosci przemystowej zostaty poczynione na bazie usta-
wa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo witasnoSci przemystowej, Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 t. jedn. Ze zm.,
cytowana dalej jako p.w.p.
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rantowataby kontrolg nad jej gospodarczym wykorzystaniem, poniewaz mozliwe
do zastosowania formy zabezpieczenia intereséw tworcOw sprowadzaja si¢ do
ochrony autorstwa. Tak dzieje si¢ np. w przypadku odkry¢ naukowych? lub czy-
stych danych (informacji, liczb, itp.), gdzie tradycyjnie wskazuje si¢ na mozli-
wos¢ ochrony poprzez wykorzystanie instytucji dobr osobistych uregulowanych
w kodeksie cywilnym®*. Ochrona dobra osobistego w postaci twérczosci nauko-
wej (wynalazczej) chroni relacje twoércy do wynikéw badan, gdzie najistotniej-
sze wydaje si¢ by¢ autorstwo. Z kolei prawo autorskie’ nie oferuje uprawnien
wlasnoSciowych wzgledem wynikéw badaf, chronigc jedynie form¢ wyrazenia
w publikacjach naukowych lub innych utworach, bedacych przedmiotem ochrony.
Uprawnienia wtaScicielskie dajace mozliwo$§¢ wylacznego korzystania i rozporza-
dzania wynikami badan zwigzane sg z prawami wtasnoSci przemystowej.

W praktyce chodzi przede wszystkim o uzyskanie ochrony patentowej.
W podobny sposéb dziata uzyskanie prawa ochronnego na wzér uzytkowy, ktore
oferuje nieco stabszy poziom ochrony, a poza tym ogranicza si¢ do rozwigzan
technicznych posiadajacych trwata postaé. Tym samym niemozliwe do ochrony
beda procesy, zastosowania lub struktura produktu (np. zwigzkéw chemicznych).
Ze wzgledu na specyfike przedmiotu ochrony ograniczong do wygladu zewnetrz-
nego réwniez wzory przemystowe nie beda czesta kategorig uzywang do ochrony
wynikow badan. Z kolei znaki towarowe trudno uznaé za rezultat badaf nauko-
wych w ogdle, aczkolwiek moga one odgrywac istotng role w ich komercjaliza-
cji. Ochrona oznaczef geograficznych posiada odmienne cele nie przystajace do
dziatalnoSci naukowej. Ochrona topografii uktadéw scalonych i ochrona nowych
odmian ro$lin®, moze co prawda, zosta¢ zastosowana do wynikéw badan, jednakze
w waskim zakresie do tych dziedzin naukowych, ktére sg z nimi bezpoSrednio
zwigzane. Ochrona topografii uktadéw scalonych wydaje si¢ ponadto by¢ instytu-
cjg zamierajaca, kiedy wezmie si¢ pod uwage znikomg ilo§¢ zgtoszen do Urzedu
Patentowego. Ochrona sui generis baz danych’ moze by¢ stosowana do ochrony
wynikéw badan, ale tylko jako pewnej ich zorganizowanej catoSci, co rowniez
decyduje o braku powszechnego zastosowania tej formy ochrony.

3 Ochrona odkry¢ naukowych to w gruncie rzeczy osobne zagadnienie, do ktdrego stale si¢ powraca w dys-
kusji naukowej. Nawet i obecnie pojawiajg si¢ glosy postulujace wprowadzenie szczatkowej ochrony odkryé
naukowych w postaci ich rejestracji System ten miatby by¢ niezalezny od prawa patentowego. Zob. J.M. Dolifiski,
Niepewne prawa odkrywcy, Rzeczpospolita nr 95/2013. Warto tez odnotowac poglady A. Kopffa za przyjeciem
ochrony prawnej wszelkich odkry¢ naukowych — A. Kopff, Odkrycia naukowe i ich zwiqzek z wynalazkami oraz
ochrona prawna, Zeszyty Naukowe AGH, 1971 r., nr 266.

4 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z p6zn. zm.

5> Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631,
z pézn. zm, cyt. dalej jako pr. aut.

© Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roslin (Dz. U. Nr 137, poz. 1300, z p6zn. zm.

7 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U.z 2014 r., poz. 1182.
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Inaczej nalezy ocenié¢ ochrong know-how (tajemnicy przedsigbiorstwa)®. Pod
wzgledem mozliwoSci rozporzadzania wynikami badan i komercjalizacji, mozna ja
zréwnac z ochrong patentowa, ale ten rodzaj ochrony jest ryzykowny i, co wydaje
si¢ wazniejsze, w swych zatozeniach sprzeczny z podstawowa misja uczelni naka-
zujacg rozpowszechnianie (ujawnianie) rezultatow badan. Tutaj mozna przytoczy¢
na poparcie art. 4 ust. 3 prawa o szkolnictwie wyzszym’ wskazujacy, ze uczelnie,
petnigc misje odkrywania i przekazywania prawdy poprzez prowadzenie badan
i ksztatcenie studentow, stanowiq integralng czeS¢ narodowego systemu edukacji
i nauki. Jednak mozliwosci wykorzystania podstawy ochrony w postaci know-how
(tajemnicy przedsigbiorstwa) nie mozna odrzucaé a limine, moze ona bowiem
odgrywac istotng role uzupetniajaca ochrone patentowa, przynajmniej do czasu
jej uzyskania. Resumujac, punkt cigzkoSci w zakresie ochrony wynikéw badan
lezy w prawie patentowym i na tej formie ochrony nalezy si¢ przede wszystkim
skoncentrowac.

W kontekscie zarzadzania wiasnoScig intelektualng oznacza to konieczno$¢
przeprowadzenia do§¢ wnikliwego procesu identyfikacji wynikéw badan i skoja-
rzenia konkretnych wynikéw z adekwatng podstawa ochrony. W wielu przypad-
kach zabieg ten nie musi okaza¢ si¢ wymagajacy, jak np. w zakresie publikacji
naukowych chronionych za pomocg prawa autorskiego. W innych przypadkach
kwalifikacja moze juz by¢ utrudniona. W kazdych bowiem badaniach predestynu-
jacych do ochrony patentowej nalezy doszukiwaé si¢ warstwy technicznej, ktéra
w dodatku powinna by¢ nowa (nieznana do tej pory, czyli pozostajaca poza zakre-
sem znanego stanu techniki), posiadajaca poziom wynalazczy (czyli pozostawac
dla znawcy z danej dziedziny nieoczywista) oraz nadawaé si¢ do wykorzystania
w przemySle (co moze eliminowaé przynajmniej w sporej czgSci wyniki badan
podstawowych).

Whiosek ogdlniejszy jaki ptynie z tych rozwazan sprowadza si¢ do stwierdze-
nia, ze regulowanie rezimu wiasnosci wynikéw badan kontekscie ,trzeciej misji”
uczelni powinno koncentrowac si¢ na prawie patentowym i uzupelniajaco na regu-
lacji obejmujacej tajemnice przedsigbiorstwa (know-how) oraz wzory uzytkowe.

Warto jednak podkresli¢, Zze pojawiajace si¢ niekiedy szczegdlne regulacje
prawne odnoszace si¢ do wynikow badafi jako calodci, uwzgledniaja zazwyczaj
petne spektrum wynikéw badan. Przyktadowo bedzie to regulacja dotyczaca wia-
snosci intelektualnej w programach ramowych UE, w tym w programie Horyzont
2020. Na mocy wspomnianej regulacji'® zostato wprowadzone pojecie ,,wiedzy”

8 ‘W rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
tj. Dz. U.z 2003 r. Nr 153, cyt. dalej jako u.z.n k.

9 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym, Dz. U.z 2012 r., poz. 572, ze zm., cyt. dalej
jako p.s.w.

10 Pojecie wiedzy (nowej i istniejacej) byto charakterystyczne dla 7. Programu Ramowego, jednak ta sama
koncepcja zostata zachowana takze i w przypadku Horyzont 2020. Por. rozporzadzenie (WE) Nr 1906/2006 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z 18.12.2006 r. ustanawiajace zasady uczestnictwa przedsigbiorstw, oSrodkéw
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obejmujace prawa wytaczne, przedmioty praw wylacznych, ktérych nie objeto
ochrong (np. wynalazki, co do ktérych nie wystagpiono z wnioskami o udziele-
nie patentu), przedmioty praw wylacznych, ktére nie moga zosta¢ objete ochrong
(np. wynalazki, ktérych istota zostata ujawniona) oraz inne informacje i rezultaty
badan, ktérych ochrona za pomocg praw wytacznych nie jest mozliwa, a takze
dobra typowo materialne, jak prototypy lub maszyny bedace wynikiem badan'!.
Dzigki temu, w sumie prostemu, zabiegowi stato si¢ mozliwe zdefiniowanie praw
i obowigzkéw beneficjentow programéw ramowych zwigzanych z zarzadzaniem
wynikami badan. To wfa$nie w odniesieniu do pojecia wiedzy, ktére moze byc
rozumiane jako wyniki prac badawczych w projekcie'?, sformutowano cztery filary
regulacji, w postaci wtasnoSci, ochrony, upowszechnienia i wykorzystania wiedzy.
Nalezy jednak podkresli¢, ze zabieg ten posiada swoje znaczenie wzgledem for-
mufowania obowigzkéw adresowanych do beneficjenta programu a nie oznacza
automatycznie, ze kazda posta¢ wynikéw badan (wiedzy) bedzie mogta by¢ przed-
miotem komercjalizacji w takim znaczeniu jak opisane powyzej.

Wilasno$¢ wynikéw badan w kontekScie migdzynarodowym

Od poczatku lat 90. mozemy obserwowaé w wigkszosci panstw europejskich
tendencje odwrotu od modelu przywileju profesorskiego do wiasnoSci instytu-
cjonalnej. Pierwszy model dominowat w krajach skandynawskich i germanskich.
To wtasnie Dania zapoczatkowata wskazany proces, a nastepnie podazylty za nig
Niemcy, Austria, Norwegia i Finlandia. Natomiast w krajach, w ktérych wtasno§¢é
instytucjonalna byta bardziej zakorzeniona wyrazne staly si¢ dzialania kierowane
wobec uniwersytetow, aby skuteczniej korzystaly z przystugujacych im praw. Nie
trudno zauwazy¢, ze ogromny wptyw na wieksze zainteresowanie organéw UE
i samych panstw cztonkowskich miaty doswiadczenia Stanéw Zjednoczonych,
gdzie po wprowadzeniu Bayh-Dole Act w 1980 r.!* nastgpita wyrazna poprawa
skutecznoSci procesu komercjalizacji wynikéw badan, przede wszystkim z korzy-
Scig dla amerykafskich szkét wyzszych. Obecnie w Europie jedynie Szwecja
i Wiochy preferuja odmienny model regulacji, przy czym Wtochy wprowadzity
go na poczatku obecnej dekady.

badawczych i uczelni wyzszych w dziataniach prowadzonych w ramach siédmego programu ramowego oraz
zasady upowszechniania wynikéw badan (2007-2013), Dz. Urz. UE L 391 z 2006 r., s. 1-18 oraz rozporzadzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiajace zasady uczestnictwa
i upowszechniania dla programu ,,Horyzont 2020 — programu ramowego w zakresie badafi naukowych i innowa-
cji (2014-2020) oraz uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1906/2006, Dz. U. UE L 347/81.

' Wigcej na ten temat D. Kasprzycki, Weasnos¢ intelektualna w Programach Ramowych Unii Europejskiej,
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellofiskiego, z. 103, 2009 r.

12 Scislej rzecz biorge taka paralele mozna przeprowadzi¢ w odniesieniu do pojecia ,,nowej wiedzy”, ktéra
oznacza wiedze powstata w ramach wykonywania prac badawczo-rozwojowych w projekcie wspétfinansowanym
w Programach Ramowych.

13" Patent and Trademark Law Amendments Act, Pub. L. 96-517, 12 grudnia 1980 r.
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Przed wskazaniem rozwigzan obecnych w pafistwach europejskich nalezy
podkresli¢, ze nie mamy tu jednolitego modelu regulacji omawianej kwestii. Co
wiecej, trudno méwi¢ rowniez o wysokim podobiefistwie w zakresie samej kon-
strukcji rezimu prawnej ochrony wynikéw badan. Czesciowo jest to podyktowane
faktem réznej metody regulacji jaka zostata przyjeta w poszczegdlnych panstwach.
Przepisy dotyczace wlasnoSci wynikéw badaf (prawa do uzyskania patentu) uloko-
wane sg w roznych rodzajowo regulacjach. Beda to akty wtaSciwe dla prawa wia-
snoéci intelektualnej, ustawy poSwigcone regulacji szkolnictwa wyzszego, czy tez
osobne przepisy dotyczace dziatalnosci badawczo-rozwojowej.!* Nalezy rowniez
podkresli¢, ze olbrzymie znaczenie w tym wzgledzie posiada zjawisko samoregu-
lacji, dokonywane na poziomie uczelni. W zasadzie jedynym istotnym elementem
scalajacym poszczegolne regulacje jest preferencja wlasnosci instytucjonalnej i to
tez nie w powszechnym zakresie, poniewaz w dwdéch przypadkach nadal zostata
pozostawiona wtasno§¢ wynikow badafi w rekach twércéw akademickich.

Porzadkujac obraz regulacji mozna wyréznic nastepujgce grupy'>:

e System pierwszenstwa praw tworcOw (pre-emption rights). Tworca jest pier-
wotnym uprawnionym do wynikéw badafi, jednakze uczelnia moze w Sci-
Sle okreSlonym czasie przeja¢ jego uprawnienia. System ten obowiazuje
w Austrii, Czechach, Danii oraz Norwegii;

e Automatyczna wlasno$¢ uczelni (automatic ownership). W tym rozwigzaniu
uczelnia jest pierwotnym uprawnionym w zasadzie bez mozliwoSci powrotu
wlasnosci do tworcow akademickich. Podobna regulacja obowigzuje we
Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Stowenii oraz Hiszpanii;

e Systemy hybrydowe (hybrid systems) gdzie wiasno$s¢ wynikow badan jest
zalezna od okre§lonych czynnikéw. Dla przyktadu w Finlandii istnieje roz-
réznienie pomigdzy ,.badaniami kontraktowymi”, ktérych wtasno$¢ posiada
uczelnia a ,,badaniami otwartymi”, ktérych wiasno$¢ przypada wynalazcy,
a uczelnia moze j3 naby¢ jedynie w sytuacji gdy wynalazca nie zamierza
publikowaé lub wykorzystywaé badan. Takze w Niemczech posiadamy
w gruncie rzeczy system hybrydowy, poniewaz panuje tu rozréznienie
na tzw. service invention, czyli wynalazki dokonane w ramach stosunku
zatrudnienia lub dziatalnoSci gospodarczej lub stuzby publicznej oraz tzw.
[ree inventions obejmujace wszystkie pozostate przypadki. W stosunku do
wynalazkéw z pierwszej grupy prawa moze przejaé pracodawca;

* System przywileju profesorskiego (professor’s privilege systems). Oba kraje
(Szwecja i Wilochy), w ktérych ten system jest nadal wiodacy, r6znig si¢ pod

14 Zob. studium przeprowadzone na zlecenie Komisji Europejskiej — P. van Eecke, J. Kelly, P. Bolger,
M. Truyens, Monitoring and analysis of technology transfer and intellectual property regimes and their use, DLA
Piper 2007, cyt. dalej jako DLA PIPER 2007, dostgpne na http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/ download_
en/monitoring_and_analysis_of_technology_transfer_and_intellectual_property_regimes_and_their_use.pdf.

15 Wyréznienie podaj¢ za A. Geunaa, F. Rossib, Changes to university IPR regulations in Europe and the
impact on academic patenting, Research Policy, vol. 40, nr 8,2011, s. 1068-1076.
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wzgledem wielu szczegétowych uregulowan. Regulacja wloska jest bardziej
szczegbtowa (np. w kwestii udziatu w zyskach z komercjalizacji) posiada
szerszy zakres podmiotowy, ale z drugiej strony przewiduje wyjatki na rzecz
whasnosci instytucjonalne;j.!¢

Dla poréwnania — rezim wprowadzony przez Bayh-Dole Act reguluje ,,tylko”
kwestie praw do wynalazkéw powstatych z badafi finansowanych ze Zrodet
publicznych (federalnych)!’, ktére prze t¢ ustawe zostaly przyznane uniwersy-
tetom. Zmiana nie polegata tu na usunigciu przywileju profesorskiego, ktéry nie
istnial w USA po drugiej wojnie Swiatowej, lecz na przesunigciu nabycia praw
do wynalazku z rzadu federalnego na uniwersytety. Chociazby z tego powodu
trudno poréwnywac regulacje amerykanskg i europejskie, tym niemniej zapoczat-
kowane w latach 90. odejScie od wtasnoSci danej akademickim wynalazcom byto
podyktowane checig zbudowania systemu podobnego do modelu amerykanskiego.
Panowato wowczas przekonanie o istnieniu ,,paradoksu europejskiego”, zgodnie
z ktérym, mimo silnej pozycji nauki i interesujacych dokonan, Europa nie potrafita
zdyskontowaé tych waloréw i gospodarczo wykorzystac¢ sukceséw badaczy!'®.

Nalezatoby zada¢ pytanie o skuteczno$¢ zmian legislacyjnych wprowadzanych
przez wigkszo$¢ krajow europejskich. Przedtem jednak nalezy podkresli¢, ze oprocz
zmiany regulacji, konieczne bylo takze wprowadzenie zmian organizacyjnych ufa-
twiajacych proces komercjalizacji i tym samym wywarcie presji na uczelnie, aby
skrupulatniej egzekwowaty swoje prawa, co w roznej skali i z ré6znym powo-
dzeniem nastgpuje az do dnia dzisiejszego. Jednym z powszechniej uzywanych
kryteriéw do mierzalnoSci efektywnoS$ci dziatan komercjalizacyjnych jest liczba
patentéw uniwersyteckich. Nalezy jednak uwzgledni¢ w tym kontekscie takze
patenty znajdujace si¢ zarowno w rekach oséb fizycznych jak i przedsigbiorstw,
ale dotyczace wynalazkow powstatych na uczelniach. I tak, A. Geunaa, F. Ros-
sib!? analizujgc dane statystyczne dotyczace zgloszen patentowych zaobserwowali
niewielki wzrost patentéw akademickich, przy istotnym wzroscie liczby patentéw
korporacyjnych dotyczacych wynalazkow uniwersyteckich. Ze wzgledu jednak na
wysoce zréznicowane warunki panujace w poszczegdlnych krajach europejskich
trudno jest wywieS¢ z danych statystycznych wnioski natury bardziej ogdlnej. Dla
przyktadu w niektérych krajach liczba patentéw akademickich nawet spadfa, jak
w Wielkiej Brytanii. Miato to miejsce takze w Niemczech, gdzie spadek dotyczyt

16 Szczegbtowa analiza w DLA PIPER 2007, s. 50 i nast.

17 Co ciekawe w sprawie Stanford v. Roche, 563 U.S. (2011) Sad Najwyzszy potwierdzit, ze pierwotnie prawo
do wynalazku powstaje na rzecz wynalazcy pracujacego w laboratorium finansowanym ze Srodkéw publicznych,
co jest zgodne z Konstytucja USA, a pdzniejsze obowiazki wynalazcy wzgledem przeniesienia maja charakter
nastepczy.

8O innych réznicach w zakresie europejskiego i amerykafskiego modelu nauki — A. Niewegtowski, Wyniki
prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym, Warszawa 2010 r., s. 89 i nast.

19 A. Geunaa, F. Rossib, Changes to university...,s. 1074 i nast.
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liczby patentéw posiadanych przez przedsiebiorcéw na wynalazki uniwersyteckie.
Pewng cecha wspdlng jest przejecie patentdw na wynalazki akademickie przez
przemyst (w Europie ok. 60% a w Szwecji nawet do 80%, co by §wiadczyto na
korzy$¢ wtasnosci instytucjonalnej)?’, co jednak nie przektada si¢ bezpoSrednio
na negatywng oceng¢ procesu komercjalizacji badaf naukowych. Istotniejsza zatem
stataby si¢ tu analiza przeprowadzona pod katem osoby tworcy wynalazku niz
osoby uprawnionej z patentu. Powinna to by¢ réwniez analiza powigzana jedno-
czesnie z oszacowaniem warto$ci gospodarczej opatentowanych wynalazkéw aka-
demickich. Jest to analiza metodologicznie trudniejsza, ale ze wzgledu na uzywane
kryteria jakoSciowe, bardziej wiarygodna do oceny efektywnoSci systemu komer-
cjalizacji’!, w tym takze oceny przyjetego modelu wtasnosci wynikéw badan.

Model polski

Jak przedstawia si¢ na tym tle rozwiazanie przyjete niedawno w Polsce? Po
pierwsze, posiadamy obecnie ustawowy model nabycia praw i komercjalizacji.
Po drugie, jest to regulacja szczegdlna wobec postanowien prawa wtasnoSci prze-
mystowej regulujacych kwesti¢ tworczosci pracowniczej i w zwiagzku z tym wyla-
cza ich stosowanie. Po trzecie, jest to regulacja duzym stopniu skomplikowana, co
przekltada si¢ na trudnoSci interpretacyjne i z duzym prawdopodobiefistwem mozna
powiedzieé, ze przelozy si¢ na trudnoSci z jej stosowaniem.

W najistotniejszym dla niniejszego artykutu aspekcie, nowelizacja prawa
o szkolnictwie wyzszym utrzymata ostatecznie model wiasnoSci instytucjonalnej,
mimo odmiennych zapowiedzi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego i pier-
wotnych wersji projektéw ustaw nowelizujacych ustawe — Prawo o szkolnictwie
wyzszym. Aktualnie prawa do wynikow badan nabywa wigc uczelnia, jednakze
ustawa daje mozliwo$¢ odmiennego uregulowania kwestii nabycia praw do wyni-
kéw badan na drodze umownej pomigdzy uczelnig a pracownikiem-tworcg, okre-
Slajgc jedynie wtasciwy moment na zawarcie stosownej umowy?2. Ponadto, usta-
wowy rezim nabycia praw posiada zastosowanie tylko do uczelni publicznych i jest
ograniczony do wymienionych wyraznie w ustawie kategorii dobr intelektualnych.
Aczkolwiek owo wymienienie posiada charakter szeroki obejmujgc wyniki badan
w postaci wynalazkéw, wzoréw uzytkowych, wzoréw przemystowych, topografii
uktadéw scalonych, nowych odmian ro§lin oraz zbiorczo okre§lone wyniki prac
rozwojowych. Poniewaz definicja prac rozwojowych zawarta w ustawie o zasa-

20 F. Lissoni, Academic patenting in Europe: an overview of recent research and new perspectives, World
Patent Information 34/3, 2012, s. 197-205.

2l F. Lissoni, Academic patenting...,s.205.

22 Mimo, iz termin do zawarcia takiej umowy nie jest wyraznie wskazany, nalezy przyjac trzy miesigczne
ograniczenie, wynikajace z terminu uczelni do podjecia decyzji o komercjalizacji.
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dach finansowania nauki®* jest na tyle szeroka, iz moze obejmowa¢ takze utwory
chronione prawem autorskim rodzi to watpliwoSci interpretacyjne. Intencja usta-
wodawcy nowelizujgcego p.s.w. nie byla zmiana prawnoautorskiego rezimu twor-
czoS§ci pracowniczej, a zwlaszcza naukowej, co powinno prowadzi¢ do interpretacji
zawezajacej zakres stosowania art. 86d p.s.w. w odniesieni do wynikéw prac roz-
wojowych. Ponadto, wyniki prac rozwojowych moga stanowi¢ w gruncie rzeczy
kazda posta¢ débr intelektualnych wymienionych w pkt 1) artykutu 86d p.s.w.,
co rodzi watpliwosci pod wzgledem prawidiowej konstrukcji przepisu. Zostata
zaproponowana interpretacja, aby w kazdym przypadku, gdy mamy do czynie-
nia z ktérym$ z tych débr intelektualnych, przeanalizowaé, czy ich wytworzenie
mieSci si¢ w zakresie prac rozwojowych, poniewaz w zaleznoSci od celu oraz
etapu, w ktorym powstaty, dobra te mogg by¢ zakwalifikowane jako wyniki prac
rozwojowych?*. Nabycie praw przez uczelnie dotyczy takze know-how zwigzanego
z dwoma wcze$niej wymienionymi grupami. Sam termin know-how nie zostat
w ustawie zdefiniowany i tu moze pojawic si¢ kolejna watpliwo$¢ interpretacyjna,
w praktyce usuwana zapewne poprzez utozsamienie terminu know-how z pojeciem
tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 u.z.n.k. Kolejnym ograniczeniem
jest to, aby wyniki badafi powstaty w ramach wykonywania przez pracownika
uczelni publicznej obowigzkdw ze stosunku pracy. W tym aspekcie nalezy przyjaé,
ze nowa regulacja dotyczgaca nabycia praw do wynikow badan naukowych i prac
rozwojowych zasadniczo nie zmodyfikowata reziméw pierwotnego nabycia praw
do twdrczosci pracowniczej, okres§lonych w przepisach ogdlnych.
Podsumowujac, w ustawie nowelizujacej p.s.w. przyjeto model, w ktérym
prawa do wynikéw badafi naukowych i prac rozwojowych w sposéb pierwotny,
jako pracodawca nabywa uczelnia, ktéra jest jednak ustawowo zobowiagzana do
przeniesienia praw na tworce (twoércow) w odpowiednim czasie od momentu
notyfikacji, w przypadku gdy nie jest zainteresowana komercjalizacjg®®. Wtasnie
regulacja dotyczaca ,,powrotu” praw do twoércy i zasad udzialu tworcy i uczelni
w zyskach osiggnietych przez komercjalizacj¢ nalezy do najbardziej kontrower-
syjnych punktéw nowelizacji. Wniosek taki jest podyktowany, nie tyle samg idea
zapewnienia pewnej elastycznosci w zakresie nabycia praw i uwzglednieniem sytu-
acji braku zainteresowania komercjalizacja przez uczelni¢, co zawiloscig i kazu-
istyczng konstrukcja przepiséw p.s.w. Wydaje si¢, ze regulacja oparta na ogdlnej
normie bez rozbudowywania szczegétowych przepisow w tym wzgledzie bylaby
bardziej odpowiednia. Wpisywalaby si¢ w zasade autonomii uczelni (znacznie juz
w rezultacie zawgzonej) 1 oddawataby pole dla dziatah samoregulacyjnych. Pol-

23 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615,
z pézn. zm.

2 J. Ozegalska-Trybalska red. Regulaminy zarzqdzania wtasnoscig intelektualng w szkotach wyzszych
w Swietle znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym. Poradnik. Urzad Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej, Warszawa 2015, s. 12.

% J. Ozegalska-Trybalska, Regulaminy zarzqdzania...,s. 18.
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skie uczelnie publiczne zobowiazane juz wczeSniej do wprowadzenia regulaminéw
zarzadzania wiasnoScig intelektualng i tak tworzyty wewnetrzne regulacje w spo-
sOb dostateczny zabezpieczajgce interesy tworcéw akademickich, zaréwno w kon-
tekScie nabycia praw do wynikéw badaf (zapewniajac mozliwo$¢ nabycia praw
przez tworce w uzasadnionych wypadkach), jak i podziatu §rodkéw uzyskanych
z komercjalizacji (gdzie obowigzywata w wigkszoSci ztota zasada 50%—-50%).

Podsumowanie

Przejrzyste unormowanie wilasno$ci wynikéw badan jest kwestig kluczowa
w procesie komercjalizacji. Brak pewnoSci prawnej w tym kontekscie zwigksza
ryzyko niepowodzenia komercjalizacji dla inwestorow i licencjobiorcéw. Obniza
tez ich sktonno$§¢ do zaangazowania si¢ w przedsigwzigcia inwestycyjne z uwagi
na mozliwe kwestionowanie praw wtasnoSci intelektualnej w procesach sadowych
lub na drodze administracyjnej. Wydaje si¢, ze powyzsze argumenty $wiadczg
réwniez na korzyS$¢ wlasnoSci instytucjonalnej. Uczelnie postuguja si¢ w procesie
komercjalizacji wsparciem organizacyjnym (poprzez centra transferu technologii)
i z tego tez powodu lepiej wpisuja si¢ powyzszy proces. Poza tym, trudno wyobra-
zi¢ sobie silng i aktywna pozycje uczelni w budowaniu gospodarki opartej na wie-
dzy, w sytuacji braku kontroli nad eksploatacja wynikéw badaf. Jednakze niektore
badania szczegétowo poréwnujace dziatania obu systemOéw nie sg jednoznaczne
jesli chodzi o wskazanie, ktory z systeméw jest efektywniejszy?®. I wtaSnie Szwe-
cja, mimo dtugiej tradycji instytucji przywileju profesorskiego stale utrzymuje si¢
w czotéwce najbardziej innowacyjnych panstw europejskich?’. Okazuje si¢, ze tez
ze model szwedzki moze by¢ bardziej wydajny jesli chodzi o tworzenie spotek
spin-off, czyli jednej z formy komercjalizacji?®. Wydaje si¢ jednak, ze powodzenie
Szwecji jest zdeterminowane przez doskonale rozwinigty system komercjalizacji
i wspétpracy z biznesem, ktéry przez lata byt budowany na bazie istniejacych regu-
lacji prawnych. Wprowadzenie podobnego systemu w innych warunkach wydaje
si¢ ryzykowne®.

26 H. Smith, A Dahlstrand, N. Baines, Reconsidering the Professor’s Privilege: University Technology Trans-
fer in Sweden and the UK, dostgpny na: http://oeo.geog.ox.ac.uk/research/Lawton%20Smith_Uddevalla2013
revised.pdf.

7 Zobacz ranking krajéw europejskich w corocznym European Innovation Scoreboards sporzadzanych przez
Komisje Europejska, http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/index_en.htm

28 E. Damsgaard M. Thursby, University entrepreneurship and professor privilege, Industrial and Corporate
Change,vol 22,nr 1,2013,s. 183-218.

2 Pierwsze oceny efektywnosci “nowego” systemu wioskiego réwniez nie sa jednoznaczne, aczkolwiek
mozliwa jest do postawienia teza, ze dzigki autonomicznym regulacjom wioskich uniwersytetéw neutralizuja-
cym przywilej profesorski, doszto do wzrostu liczby patentéw europejskich. Zob. F. Lissoniab, M. Pezzonibc,
B. Poti"d, S. Romagnosi, University Autonomy, the Professor Privilege and Academic Patenting: Italy, 1996—
2007, Industry & Innovation, vol. 20, nr 5,2013.
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Stojac zatem przed wyborem pomiedzy wiasnoScig instytucjonalng a przywi-
lejem profesorskim (lub ,,uwlaszczeniem naukowcéw” w popularnej medialnie
wersji) nalezatoby opowiedzie¢ si¢ za pierwszg ewentualno$cig. Argumentami za
beda w ogdlnosci doSwiadczenia krajéw wiodacych na polu B+R, ogdlne tendencje
europejskie potagczone z nieformalng presja Komisji Europejskiej oraz bardziej
czytelny proces komercjalizacji zbudowany na tej postaci wlasnoSci wynikéw
badan. Takze trudnosci zwigzane z identyfikacjg tych wynikéw badan, ktére moga
podlega¢ ochronie, jak wskazano w pierwszej czeéci artykutu, przemawiajg za
wilasnoSciag wynikéw badan oddang w rece uczelni.
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