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ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
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pr. aut.
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przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410
z późn. zm.)

p.w.p.
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Wstęp

Inspirację do stworzenia niniejszego opracowania stanowiły potrzeby pol-
skich publicznych uczelni wyższych w sferze poszukiwania optymalnych
rozwiązań prawnych dla współpracy nauki i gospodarki. Na gruncie ustawo-
dawstwa krajowego, jak i Unii Europejskiej toczy się dyskurs dotyczący ram
prawnych oraz oddziaływania na zjawisko komercjalizacji własności intelek-
tualnej w ramach tych uczelni. Dało to impuls do podjęcia próby analizy
problemu prawnej regulacji komercjalizacji własności intelektualnej publicz-
nych szkół wyższych. Badania przeprowadzono w czterech płaszczyznach:
międzynarodowej, krajowych porządków prawnych – polskiego i wybranych
państw obcych, uczelnianej oraz podejmowanych w toku komercjalizacji
czynności prawnych.

W płaszczyźnie międzynarodowej, w szczególności w ramach Unii Europej-
skiej, Światowej Organizacji Handlu, Organizacji Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju oraz Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, podejmo-
wane są próby harmonizacji oraz formułowania rekomendacji określonych
praktyk w sferze regulowania komercjalizacji własności intelektualnej. Wy-
pracowane akty i dokumenty, często mające charakter niewiążący, nienor-
matywny, są adresowane zarówno do państw, jak i do szkół wyższych.
Oceny wymaga stopień ich przydatności oraz rozważenia, na ile wypracowa-
nie uniwersalnych, zharmonizowanych zasad w sferze prawnej regulacji
zjawiska komercjalizacji własności intelektualnej jest możliwe i przydatne.

Badania były prowadzone na gruncie powszechnie obowiązujących źródeł
prawa krajowego, które wyznaczają zakres autonomii regulacyjnej szkół
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wyższych w sferze komercjalizacji własności intelektualnej. Ustalenia wyma-
gał zakres uprawnień szkół wyższych do wyników badań. Wyszczególniono
zatem uprawnienia publicznych szkół wyższych do utworów, dóbr własności
przemysłowej i innych dóbr niematerialnych stworzonych przez pracowni-
ków, studentów lub inne osoby zaangażowane w proces badań prowadzonych
na uczelni. Dało to podstawę także do teoretycznych rozważań na temat
praw do wyników badań, szczególnie tych finansowanych ze środków pub-
licznych lub powstałych przy wykorzystaniu publicznej infrastruktury ba-
dawczej. Analizie poddano ustawowe podstawy komercjalizacji własności
intelektualnej publicznych szkół wyższych, w tym jej dopuszczalne formy
komercjalizacji oraz kwestię ustalenia i podziału korzyści płynących z tego
procesu. Z uwagi na istotną rolę dóbr własności przemysłowej w procesie
komercjalizacji wyników badań, zwiększony nacisk położono właśnie na te
dobra. Niemniej praca obejmuje także zagadnienia dotyczące praw autorskich
i praw pokrewnych oraz baz danych, związane z polityką publikacyjną,
prawem pierwszeństwa publikacji, ochroną know-how w kontekście ogłasza-
nia wyników badań oraz ich komercjalizacji. Ze względu na ograniczone
ramy opracowania nie rozwijano szerzej zagadnienia zasad wykorzystania
infrastruktury badawczej uczelni oraz kwestii rachunkowo-finansowych
związanych z procesem komercjalizacji.

Dla analizy prawnoporównawczej wybrano systemy prawne Stanów Zjed-
noczonych, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec, jak również rozwiązania prawne
wypracowane w najważniejszych w sferze transferu technologii ośrodkach
z tych krajów. Czynnikami, które miały wpływ na dobór zagranicznych
szkół wyższych były: wielkość zasobów praw własności intelektualnej, w tym
zgłoszeń patentowych i liczby patentów, intensywność współpracy z prze-
mysłem w zakresie transferu technologii, poziom rozwoju przedsiębiorczości
akademickiej, a także wpływ, jaki regulacje tych systemów wywierają na inne
systemy, w tym system prawa polskiego oraz rozwiązania dyskutowane,
przyjmowane i rekomendowane na poziomie Unii Europejskiej. Starano się
wykazać, na ile wielkość zasobów praw własności intelektualnej szkoły
wyższej wpływa na intensywność komercjalizacji. Jako wskaźniki tej inten-
sywności przyjęto w szczególności liczbę zawieranych kontraktów licencyj-
nych i przenoszących prawa oraz kreowanych spółek odpryskowych
(spin-off). W miarę możliwości uwzględniano wskaźnik wielkości opłat li-
cencyjnych czy zysku spółek odpryskowych, jednak w odniesieniu do
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uczelni krajowych dane dotyczące wielkości opłat z reguły nie były udostęp-
niane, a jeśli już to z zastrzeżeniem poufności.

Mimo odrębności i różnic między amerykańskim i brytyjskim systemem
prawnym a rozwiązaniami polskimi, przyjęte w ich ramach regulacje prawne,
przede wszystkim Bayh-Dole Act z 1980 r., wywierają istotny, nierzadko
krytykowany, wpływ na kształt uregulowań w innych krajach, nie tylko
systemu common law. Stawiane są one często jako wzór do naśladowania.
Jednym z założeń niniejszego opracowania jest zweryfikowanie słuszności
takiego podejścia. Wybór prawa niemieckiego jako obiektu porównań został
podyktowany podobieństwem tradycji cywilistycznej oraz konstrukcji
w sferze praw własności przemysłowej. Ponadto z polskiej perspektywy
szczególnie wartościowe wydaje się wskazanie na argumenty i okoliczności,
jakie zadecydowały o ewolucji regulacji niemieckich od tzw. przywileju
profesorskiego do jego zniesienia w 2002 r. Wobec podjętej w Polsce nieuda-
nej próby wprowadzenia wspomnianego „przywileju”, to porównanie wydaje
się uzasadnione. Analizie obcych porządków prawnych przyświecała chęć
wskazania tych rozwiązań, praktyk i doświadczeń, które mogą być użyteczne
w polskich realiach. Przy tym z uwagi na uwarunkowania społeczno-gospo-
darcze, w tym inną kulturę wynalazczości, skalę aktywności przemysłu
w zakresie badań i rozwoju, tego typu recepcja, jeżeli w ogóle powinna na-
stąpić, to krytycznie, z ostrożnością i z uwzględnieniem uwarunkowań.

Prawna regulacja komercjalizacji własności intelektualnej na poziomie kra-
jowym oraz na poziomie poszczególnych uczelni powinna uwzględniać
profil aktywności badawczej uczelni, osiągnięcia, możliwości budowania
zasobów własności intelektualnej czy wreszcie otoczenie gospodarcze,
w jakim funkcjonuje dana uczelnia, a także uwarunkowania kulturowe.
Analiza prawnoporównawcza służyła jako punkt odniesienia dla poszukiwa-
nia własnych modeli komercjalizacji własności intelektualnej w sferze two-
rzenia i funkcjonowania ram prawnych tego procesu na poziomie poszcze-
gólnych uczelni. Stąd w płaszczyźnie uczelni badaniami objęto wewnętrzne
akty prawne obejmujące ochronę i komercjalizację własności intelektualnej.
Kreując własny model zarządzania dobrami niematerialnymi, uczelnie
publiczne poruszają się w granicach autonomii regulacyjnej określonej ak-
tami prawa powszechnie obowiązującego.
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Należy podkreślić, że transfer technologii i szerzej – transfer wiedzy z nauki
do biznesu nie odbywa się tylko przez sprzedaż praw, udzielanie licencji czy
angażowanie się w spółki odpryskowe. Znaczna część tego procesu następuje
przez upublicznianie, w tym publikowanie wyników badań, konferencje,
seminaria. Powstaje praktyczny problem, jakie wyniki badań uczelnia po-
winna chronić i w jaki sposób oraz kiedy decydować się na ograniczone
rozpowszechnienie lub wręcz utrzymywanie wyniku w poufności. Są to
problemy skłaniające do poszukiwania nowych ról, które prowadzą do rewizji
sposobu postrzegania misji, jaką publiczne uczelnie wyższe mają do spełnie-
nia w społeczeństwie. Kształcenie oraz prowadzenie badań zostaje uzupeł-
nione przez aktywną współpracę z otoczeniem gospodarczym. W istocie
wartością jest efektywne dostarczanie społeczeństwu nowych opartych na
wynikach badań wytworów, które lepiej zaspokajają ludzkie potrzeby
i wpływają na wzrost kultury technicznej, skuteczniejsze wykorzystanie
ograniczonych zasobów, ochronę środowiska i poprawę jakości życia.

Mając na względzie powyższe uwagi, dokonano wyboru adekwatnych metod
badawczych. Z uwagi na potrzebę porównań, niewielkie doświadczenia
i poszukiwanie dobrych wzorców, odwołano się do metody komparatystycz-
nej. Przy czym starano się zastosować metodę diachroniczną ujęcia badanego
zjawiska prawnej regulacji komercjalizacji własności intelektualnej. Zmie-
rzano do ukazania rozwoju poszczególnych regulacji zarówno zagranicznych,
jak i polskich na płaszczyźnie aktów powszechnie obowiązujących oraz we-
wnątrzuczelnianych oraz wskazania czynników wpływających na te zmiany.
W analizie kategorii aktów normatywnych i innych dokumentów zastoso-
wano metodę językowo-logiczną, a także historyczną. W pracy rozważania
oparto na analizie i krytyce orzecznictwa i piśmiennictwa zarówno krajowe-
go, jak i zagranicznego dotyczącego badanego problemu. Natomiast
w płaszczyźnie badań praktycznego funkcjonowania prawnych regulacji
odwołano się do metody socjologicznej i statystycznej. Instrumentem, którym
się posłużono, był kwestionariusz adresowany do rzeczników patentowych,
kadry zarządzającej transferem technologii oraz spółek celowych uczelni
oraz towarzyszące mu wywiady. Uwagę skierowano przede wszystkim na
czynności prawne będące przejawem komercjalizacji własności intelektual-
nej1. Wśród nich analizie poddano w szczególności umowy licencyjne,

1 Tekst zastosowanego kwestionariusza stanowi załącznik nr 1.
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umowy o sprzedaż praw oraz czynności prawne związane z tworzeniem
i funkcjonowaniem uczelnianych spółek celowych oraz spółek z udziałem
uczelni. Przy tym analiza nie odnosiła się tylko do treści dokumentów, ale
także do praktyki, w tym wykonywania poszczególnych zobowiązań oraz
ich ekonomiczno-prawnego tła.

Podczas przygotowywania niniejszej monografii zainteresowania naukowe
autora szły w parze z doświadczeniami i praktyką zarządzania własnością
intelektualną w ramach uczelni wyższych. Wynikały one z zaangażowania
w proces tworzenia wewnątrzuczelnianych regulacji z zakresu ochrony
i komercjalizacji własności intelektualnej oraz działalności doradczo-eks-
perckiej umożliwiającej obserwację uczestniczącą zjawiska oraz analizę
przypadków. Chęć przekazania doświadczeń, identyfikacja problemów
praktycznych i barier rozwoju nadała opracowaniu perspektywę pragma-
tyczną. Takie podejście umożliwiło zidentyfikowanie, określenie i podjęcie
próby rozwiązania problemów naukowych w zakresie analizy prawnej zja-
wiska komercjalizacji własności intelektualnej publicznych szkół wyższych.

Niektóre z informacji związanych z ochroną i komercjalizacją własności
intelektualnej, także publicznych szkół wyższych, stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Bywa tak, mimo że ta sama informacja może stanowić
zarazem informację publiczną. Starano się, aby informacje stanowiące tajem-
nicę przedsiębiorstwa i inne informacje prawnie chronione, nawet jeżeli
pozyskano je w toku badań, nie zostały ujawnione w opracowaniu.

Opracowanie składa się z dwóch części – prawnoporównawczej oraz krajo-
wej. W ramach poszczególnych części wyodrębniono rozdziały. W części
pierwszej przedstawiono normatywne podstawy ochrony i komercjalizacji
akademickiej własności intelektualnej w Stanach Zjednoczonych, Zjedno-
czonym Królestwie Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. Oprócz rozwiązań
legislacyjnych zaprezentowano dobrane do przedmiotu rozważań orzecznic-
two i piśmiennictwo. Na tak zarysowanym tle szczegółowo omówiono mo-
dele zarządzania własnością intelektualną funkcjonujące w ramach Uniwer-
sytetu Harvarda, Uniwersytetu Stanforda czy Uniwersytetu Kalifornijskiego
w Berkeley, Uniwersytetu Cambridge, Uniwersytetu Oxfordzkiego oraz In-
stytutu Technologicznego w Massachusetts (MIT). Na gruncie niemieckim
analizie poddano model wypracowany wspólnie przez 28 uniwersytetów
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z Bawarii, w tym Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium oraz
działalność spółki Bayerische Patentallianz GmbH, powołanej przez wska-
zane uczelnie.

Część druga została poświęcona polskiemu ustawodawstwu, które reguluje
ochronę i komercjalizację własności intelektualnej szkół wyższych. Oprócz
podstaw konstytucyjnych, szczegółowej analizie poddano m.in. ustawę –
Prawo o szkolnictwie wyższym, uwzględniając nowelizację z 2014 r., obej-
mującą prawa do wyników badań, jak również ustawę – Prawo własności
przemysłowej oraz ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Za-
prezentowano także polskie uregulowania form angażowania się publicznych
szkół wyższych w działalność spółek prawa handlowego, jak również doty-
czące umów licencyjnych i sprzedaży praw. W tej części zawarto wyniki
badań praktyki 20 wybranych polskich uczelni. Przedstawiono dane doty-
czące ich zasobów własności intelektualnej, wskazano na dominujące modele
w zarządzaniu własnością intelektualną oraz tendencje obecne w praktyce
transferu technologii, a następnie omówiono szczegółowo modele sześciu
spośród przebadanych uczelni publicznych, które wyróżniają się reprezen-
tatywnością lub swoistością przyjętych rozwiązań2.

Całość rozważań zamykają wnioski oraz sformułowane rekomendacje. Zi-
dentyfikowano również dobre praktyki. Odwołano się przy tym nie tylko
do wyników badań własnych, ale także do ustaleń dokonanych w ramach
raportów i innych projektów. Refleksją objęto przy tym wpływ czynników
prawnych na tle innych faktorów determinujących ochronę i komercjalizację
dóbr niematerialnych i zjawisko transferu technologii.

Publikacja adresowana jest do pracowników naukowych i innych badaczy
zainteresowanych prawną analizą ochrony i komercjalizacji własności inte-
lektualnej szkół wyższych oraz jej wynikami. Zmierzano do tego, aby wymiar
pragmatyczny opracowania uczynił je użytecznym także dla praktyków
transferu technologii. Powinno być przydatne w szczególności dla rzeczników
patentowych, osób zatrudnionych w centrach transferu technologii i innych
jednostkach otoczenia biznesu, spółkach celowych i odpryskowych, osób
2 Wykaz podstawowych wewnątrzuczelnianych aktów prawnych regulujących komercjalizację

własności intelektualnej w 20 wybranych polskich publicznych szkołach wyższych stanowi załącznik
nr 2.
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kreujących politykę uczelni w sferze własności intelektualnej oraz członków
społeczności akademickiej zainteresowanych komercjalizacją własności in-
telektualnej.

Szczególne podziękowania autor kieruje do Pani prof. dr hab. Ewy Nowiń-
skiej z Katedry Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz Pani prof. dr hab. Urszuli Promińskiej z Katedry Prawa Gospodarczego
i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego za okazaną życzliwość, wsparcie
merytoryczne i opiekę naukową.

Autor dziękuje także Koleżankom i Kolegom ze Stowarzyszenia Top 500
Innovators oraz Członkom Stowarzyszenia Rzeczników Patentowych Szkół
Wyższych. Dzięki nim, profesjonalistom realizującym transfer technologii,
możliwe było przeprowadzenie badań oraz dotarcie do potrzebnych infor-
macji. Nie do przecenienia były także wymieniane przy okazji doświadczenia,
wskazywane bariery i problemy oraz przykłady sukcesów.
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Część pierwsza

Analiza prawa obcego





Prawo amerykańskie

1. Wprowadzenie

W trzech kolejnych rozdziałach odwołano się do systemów prawnych Stanów
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwajcarii. Uczyniono tak,
ponieważ celem niniejszego opracowania jest identyfikacja i rekomendacja
najlepszych praktyk i rozwiązań, które służą efektywnemu kreowaniu oraz
transferowi technologii i wiedzy. W wymienionych państwach znajdują się
ośrodki akademickie pod wieloma względami najlepsze na świecie. Proces
selekcji uczelni do badań oparto m.in. na tzw. rankingu szanghajskim3 oraz
danych pochodzących od Światowej Organizacji Własności Intelektualnej
(WIPO), dotyczących zgłoszeń patentowych wykorzystujących międzynaro-
dowy system współpracy patentowej, tzw. PCT4. Uwzględniono również
oryginalność charakteru stosowanej przez poszczególne szkoły wyższe poli-
tyki w sferze dóbr własności intelektualnej. Takie podejście można poddać
krytyce z uwagi na znaczne różnice w poziomie finansowania nauki, w tym
zarobków kadry akademickiej, i zasobach własności intelektualnej. Z tej
perspektywy powstaje wątpliwość, czy nie lepiej, zamiast porównywać się
do ośrodków i krajów o najwyższym potencjale komercjalizacyjnym i boga-
tych doświadczeniach w zakresie ochrony wyników badań oraz transferu
technologii, odnieść się do państw, systemów i ośrodków z naszej grupy,
określanej mianem „umiarkowanych innowatorów”, jak Węgry, Czechy,

3 Academic Ranking of World Universities, ranking uczelni wyższych prowadzony od 2003 r.,
http: // www. shanghairanking. com/  (dostęp: 3.03.2014).

4 Przykładowo 2013 PCT Yearly Review. The International Patent System, WIPO Economic and
Statistic Series, http: // www. wipo. int/ pressroom/ en/ articles/ 2012/ article_ 0001. html  (dostęp:
3.03.2014).
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Słowacja, kraje bałtyckie5. Otóż doświadczenia krajów borykających się
z podobnymi problemami są także niezmiernie cenne i bez wątpienia warto
korzystać z jak najszerszego spektrum doświadczeń. Mimo wielu różnic
w sferze prawa ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej,
można mówić o analogicznych mechanizmach. Stanowi to efekt wieloletniego
procesu harmonizacji i globalizacji rozwiązań prawnych w tej mierze. Zbli-
żenie poszczególnych systemów ochrony własności intelektualnej zostało
dokonane przede wszystkim za sprawą wypracowania i ratyfikacji umów
międzynarodowych, w tym Konwencji związkowej paryskiej z dnia
20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej6, Konwencji berneńskiej
o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia 9 września 1886 r.7, Poro-
zumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej8,
od strony organizacyjnej zaś za sprawą WIPO. Ponadto rozwiązania przyjęte
w krajach najwyżej rozwiniętych oraz najważniejszych ośrodkach są często
przejmowane lub wywierają wpływ na inne9.

2. Uprawniony do dóbr własności intelektualnej

2.1. Okres przed uchwaleniem Bayh-Dole Act z 1980 r.

Należy zgodzić się z poglądem, że transfer wiedzy między nauką a biznesem
odbywa się nie tylko przez udzielanie licencji patentowych, sprzedaż praw
czy wnoszenie praw do spółki. Istnieją również inne kanały, z których
przemysł pozyskuje informacje. W świetle badań przeprowadzonych
w 2002 r. w Stanach Zjednoczonych przez zespół Cohena dominującym
źródłem informacji dla biznesu są publikacje i raporty (41,2%) oraz niefor-
malne interakcje z naukowcami (35,6%), a także seminaria i konferencje

5 European Public Sector Innovation Scoreboard 2013, s. 36, http: // ec. europa. eu/ enterprise/ policies/
innovation/ files/ epsis- 2013_ en. pdf (dostęp: 18.06.2015).

6 Dz. U. z 1932 r. Nr 2, poz. 8 z późn. zm.
7 Dz. U. z 1935 r. Nr 84, poz. 515 z późn. zm.
8 Dz. U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143.
9 T. Siepmann, Global Exportation of the U.S. Bayh-Dole Act, The University of Dayton Law Review

2004, vol. 30, issue 2, s. 210; A. Bennett, Bayh-Dole Act: Implications for Developing Countries,
The IDEA: The Intellectual Property Law Review 2006, vol. 46, issue 2, s. 265.
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oraz wystawy (35,1%)10. Dopiero w dalszej kolejności wskazywane są usługi
consultingowe (31,8%), sponsorowane badania (20,9%) oraz wiedza pozy-
skana od niedawno zatrudnionych pracowników (19,65%). Trzeciorzędne
znaczenie mają tu wspólne projekty badawczo-rozwojowe (17,9%), patenty
(17,5%), udzielone licencje (9,5%) czy wymiana personelu (5,8%)11.

Charakterystyczne dla szkolnictwa wyższego Stanów Zjednoczonych w XX w.
było jego zróżnicowanie i brak silnego ośrodka centralizującego, który
kontrolowałby i nadzorował jego działalność. Różnorodność szkół wyższych
w zakresie wielkości, publicznego czy prywatnego, religijnego czy świeckiego
charakteru wpłynęła na zwiększoną konkurencję między nimi oraz wolę
aktywnej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, tj. władzami
stanowymi, przedsiębiorcami, sponsorami. Uczelnie siłą rzeczy konkurowały
o studentów, kadrę akademicką, sponsorów, prestiż. Stąd transfer wiedzy
oraz współpraca nauki z biznesem w Stanach Zjednoczonych następowały
także przed 1980 r., w którym to uchwalono Bayh-Dole Act.

Od początku lat 20. do końca lat 40. XX w. jedynie kilka uczelni wyższych
stworzyło swoją własną politykę patentową, która przybrała formę konkret-
nego aktu. Istniały obawy przed legalizacją przychodów płynących z udzie-
lanych licencji z uwagi na niezarobkowość działalności uczelni wyższych.
Od lat 50. coraz większa liczba uczelni zaczęła tworzyć reguły postępowania
w zakresie patentowania i komercjalizacji wyników badań12. Jednak do roku
1980 aktywność szkół wyższych w zakresie patentowania była niewielka13.

W 1912 r. Frederic Cottrel, wynalazca z Uniwersytetu Kalifornijskiego
w Berkeley, powołał osobę prawną The Research Corporation, której celem
była komercjalizacja technologii i wspieranie działalności badawczej. Pod-
miot ten proponował zawieranie umów o administrowanie patentami (In-

10 W. Cohen, R. Nelson, J. i P. Walsh, Links and impacts: The influence of public research on indus-
trial R&D, Management Science 2002, nr 48, s. 1 i n.

11 D. Mowry (w:) G. Libecap (red.), University Entrepreneurship and Technology Transfer: Process,
Design, and Intellectual Property, Bingley 2005, s. 43.

12 A. McInnes Palmer, University Patent Policies: Progress Report (June 1950 – July 1951), National
Research Council (U.S.), Washington 1951, s. 2.

13 T. Valoir, Government Funded Inventions: The Bayh-Dole Act and the Hopkins v. CellPro March-In
Rights Controversy, Texas Intellectual Property Law Journal 2000, vol. 8, issue 2, s. 211.
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