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Przedmowa

Szanowni Panistwo,

Obowiazujaca od 1 pazdziernika 2014 roku nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyz-
szym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1198), naktada na uczelnie obowiazek zmiany dotychczasowych
postanowien regulaminéw zarzadzania wtasnoscig intelektualna. Urzad Patentowy, reali-
Zujac swoja misje edukacyjng w zakresie upowszechniania wiedzy na temat ochrony doébr
niematerialnych, podjat sie organizacji warsztatow dotyczacych powyzszych zagadnien
z udziatem przedstawicieli Swiatowej Organizacji Whasnosci Intelektualnej, administracji
rzadowej, jednostek naukowych oraz centréw transferu technologii. W efekcie zostat opra-
cowany niniejszy Poradnik ,Regulaminy zarzadzania wtasnoscia intelektualng w szkotach
wyzszych w $wietle znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym”.

Powstanie Poradnika nie bytoby mozliwe bez zaangazowania wielu 0séb z réznych
srodowisk akademickich i instytucji. Szczegdlne podziekowania pragne ztozy¢ Zespo-
towi Autorskiemu - dr Justynie Ozegalskiej-Trybalskiej, prof. Andrzejowi Szewcowi,
dr Julii Chlebny, Renacie Zawadzkiej, Maciejowi Czarnikowi oraz Krystianowi Gurbie.
Ich wiedza i doswiadczenie wptynety na wysoki poziom merytoryczny oraz jasny przekaz
tresci zawartych w opracowaniu. Chciatabym réwniez podziekowac recenzentom Poradnika
— prof. Urszuli Prominskiej oraz prof. Krzysztofowi Klincewiczowi — ich uwagi z kolei uksztat-
towaty ostateczna wersje publikacji, jak réwniez pozwolity wzbogaci¢ ja o dodatkowe,
niezwykle istotne elementy. Podziekowania nalezg sie rowniez Ministerstwu Nauki i Szkol-
nictwa Wyzszego zaréwno za wsparcie merytoryczne na etapie dyskusji nad nowymi re-
gulacjami oraz podczas tworzenia kolejnych czesci publikacji, jak réwniez za wsparcie fi-
nansowe prac zwigzanych z opracowaniem Poradnika. Jestem wdzieczna takze Swiatowej
Organizacji Wtasnosci Intelektualnej za cenne rekomendacje dotyczace modelowych roz-
wigzan w zakresie zarzadzania wtasnoscig intelektualng w szkotach wyzszych i instytutach
badawczych, ktére zostaty uwzglednione w toku prac nad Poradnikiem.

Oddajac w Panstwa rece Poradnik ,Regulaminy zarzadzania wifasnoscig intelektualng
w szkotach wyzszych w Swietle znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym”,
wyrazam nadzieje, ze bedzie on pomocny przy aktualizacji regulaminéw w poszczegélnych
uczelniach. Pamietajmy jednak, ze zgodnie z zasadg usus magister est optimus — praktyka
jest najdoskonalszym nauczycielem — przedstawione propozycje zostang zweryfikowane
i udoskonalone w praktyce. O przydatnosci nowych regulacji zdecyduje zatem ich stosowa-
nie w szkotach wyzszych. Zycze, by wszelkie praktyczne dziatania prowadzone w oparciu
0 nowe postanowienia regulaminéw, przyczynity sie do zwiekszenia liczby i efektywnosci
proceséw komercjalizacji w polskich uczelniach, ktérych istotny element stanowi zaréwno
ochrona, jak i zarzadzanie wiasnoscia intelektualna.

dr Alicia Adamczak, Prezes Urzedu Patentowego RP







Wprowadzenie

Zarzadzanie wiasnoscia intelektualng, komercjalizacja wynikéw badan naukowych i prac
rozwojowych przez jednostki naukowe stanowi wazng misje uczelni, wspierang przez usta-
wodawce prawnymi i organizacyjnymi rozwigzaniami przewidzianymi w ustawie z dnia
27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym (dalej ,PSW”").

Dokonana w lipcu 2014 r. kolejna nowelizacja PSW, ktéra weszta w zycie 1 pazdziernika
2014 r., wprowadzita istotne zmiany w dotychczasowych przepisach, regulujacych procesy
zarzadzania i komercjalizacji wtasnosci intelektualnej generowanej w jednostkach nauko-
wych wprowadzajac m.in. nowy tryb nabycia przez pracownikéw praw do wynikéw badan
naukowych, prac rozwojowych oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami, komercjaliza-
¢ji tych wynikéw oraz podziatu srodkéw z komercjalizacji.

Celem niniejszego Poradnika jest oméwienie najwazniejszych zmian ustawowych wprowa-
dzonych nowelizacjg PSW z 2014 r., ktére powinny zosta¢ uwzglednione w wewnetrznych
regulaminach jednostek naukowych, stanowiacych obligatoryjne narzedzie regulowania za-
gadnien zwigzanych z procesami zarzadzania wtasnoscia intelektualng, w tym w szczegél-
nosci kwestii dotyczacych: nowego trybu nabycia i komercjalizacji praw do wynikéw badan
naukowych i prac rozwojowych, zasad podziatu zyskéw z komercjalizacji, praw i obowiagz-
kow pracownikéw, studentéw i doktorantéw zwigzanych z procesami komercjalizacji oraz
organizacja tych proceséw.

Z uwagi na powyzsze zatozenie, Poradnik nie obejmuje przewidzianych w nowelizacji
PSW zagadnien dotyczacych polityki antyplagiatowej uczelni i archiwizacji prac dyplomo-
wych, zwigzanych z zagadnieniem ochrony praw autorskich, ktére zazwyczaj sg regulowa-
ne na poziomie ogolnych zarzadzen obowiazujacych na uczelni, w tym w regulaminach
studiéw. W Poradniku celowo pominieta zostata problematyka regulaminéw korzystania
zinfrastruktury badawczej, do ktérych wprowadzenia obligujg uczelnie przepisy PSW. Au-
torzy zatozyli bowiem, ze zasady udostepniania takiej infrastruktury nie stanowia kluczo-
wego elementu strategii zarzadzania wtasnoscia intelektualng, ale s domeng wewnetrz-
nej polityki w zakresie dysponowania mieniem uczelni i stanowia przedmiot odrebnych
regulacji uczelnianych.

Publikacja sktada sie z trzech rozdziatéw. W pierwszym, wprowadzajacym rozdziale zasygna-
lizowane zostaty zatozenia ustawy, ktére wyrazone w bezwzglednie obowiazujacych przepi-
sach — muszg zosta¢ uwzglednione przy tworzeniu lub nowelizacji regulamindéw i nie moga
by¢ przedmiotem swobodnych regulacji regulaminowych. Rozdziat drugi, zasadniczy dla Po-
radnika, zawiera propozycje obligatoryjnych i fakultatywnych elementéw regulaminu, wraz
ze wskazéwkami co do mozliwych opcjonalnych rozwiagzan, ktére w zaleznosci od potrzeb
konkretnej jednostki moga by¢ przyjete w regulaminach oraz interpretacja poszczegdlnych
przepiséw PSW, z uwzglednieniem wyjasnier Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego
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dotyczacych nowych rozwigzan ustawowych. Trzeci, uzupetniajacy rozdziat poswiecono or-
ganizacji proceséw komercjalizacji wynikéw badan w szkotach wyzszych.

Praktyczne elementy Poradnika stanowia rekomendacje konkretnych rozwigzan prawnych
oraz wzory zatacznikédw do regulaminu (przyktadowo umowa z pracownikiem dotyczaca

przeniesienia praw do wynikéw badan i ich komercjalizacji).

Redaktor
dr Justyna Ozegalska-Trybalska




Rozdziat|

Zarzqgdzanie wtasnosciq intelektualng
i komercjalizacja wynikow badan
naukowych i prac rozwojowych

w swietle znowelizowanych przepiséw
ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym
(wybrane zagadnienia)

W celu prawidtowego wdrozenia nowego ustawowego modelu zarzadzania wiasnoscig inte-
lektualnga i komercjalizacji wynikéw badan przewidziang w znowelizowanej PSW, w tym wta-
sciwego zredagowania regulaminéw zarzadzania wtasnoscia intelektualng i komercjalizacji
pod katem implementacji zasad ustawowych, niezbedne jest zrozumienie podstawowych
zatozen na jakich jest on oparty. Stad, przed szczegdétowym odniesieniem sie do problema-
tyki regulaminéw, niezbedne jest:

1) okreslenie podmiotowego i przedmiotowego zakresu nowego rezimu nabycia praw
do wynikéw, w tym statusu poszczegolnych kategorii adresatéw nowych praw i obo-
wigzkéw zwigzanych z procesami komercjalizacji;

2) wskazanie ustawowych wylaczen stosowania znowelizowanych przepiséw;

3) przedstawienie konstrukgcji nabycia praw do wynikéw badan i prac rozwojowych, zasad
zarzadzania i komercjalizacji, w tym kwestii podziatu zyskéw z komercjalizacji;

4) zasygnalizowanie zasad okre$lajacych strukture organizacyjng uczelni dedykowana
do wspierania i realizowania proceséw komercjalizacji.
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1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy przepisow PSW
okreslajgcych model zarzqdzania i komercjalizacji
wynikow badan naukowych i prac rozwojowych

1.1. Zakres podmiotowy — dr Justyna Ozegalska-Trybalska

W celu wtasciwego zrozumienia zatozen modelu zarzadzania wtasnoscia intelektualng prze-
widzianego w przepisach nowelizujgcych PSW i inne ustawy konieczne jest w pierwszej ko-
lejnosci ustalenie podmiotéw, do ktérych odnosza sie powyzsze przepisy.

Zakres podmiotowy przepiséw regulujacych ten model nalezy oceni¢ w odniesieniu
do dwadch kategorii adresatéw:

1) jednostek, w ktérych odbywa sie tworzenie wiasnosci intelektualnej i prowadzone
sq procesy komercjalizacji

W tym zakresie adresatami przepiséw PSW dotyczacych zarzadzania wtasnoscia intelektual-
na i komercjalizacji wynikéw badan sa:

¢ uczelnie publiczne

e uczelnie niepubliczne

¢ instytuty Polskiej Akademii Nauk

e instytuty badawcze

W znowelizowanych przepisach PSW przewidziane zostaty odrebne zasady i obowigzki
w odniesieniu do poszczegdlnych kategorii jednostek, co przedstawia ponizsza tabela.

Zakres obowiazku okresla art. 94a UoPAN.
Zakres obowiazku okresla art. 24 ust. 1a UolB.
Zakres obowiazku okresla art. 94c UoPAN.
Zakres obowiazku okresla art. 94d-94e UoPAN.

N N




Zarzqdzanie wtasnosciq intelektualnq i komercjalizacja wynikéw badari naukowych i prac rozwojowych ...

2) tworcow: pracownikéw, studentéw, doktorantéw

Na mocy nowelizacji PSW przewidziane zostaty odrebne zasady i obowigzki w odniesieniu
do poszczegdlnych podmiotéw o réznym statusie: pracownikéw, studentéw i doktorantéw,
co przedstawia ponizsza tabela.

1.2. Zakres przedmiotowy — dr Justyna Ozegalska-Trybalska

Co do zasady, regulacja w PSW dotyczaca zarzadzania wtasnoscia intelektualng dotyczy
przedmiotéw praw autorskich i pokrewnych oraz praw wtasnosci przemystowej, co po-
twierdza art. 86¢c ust. 1 ustawy, definiujgcy zakres wewnetrznych regulaminéw dotyczacych
»Zarzadzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami wtasnosci przemy-
stowej”. Przedmioty objete tymi kategoriami praw nalezy okresla¢ zgodnie z definicjami za-
wartymi w PWP.

Wprowadzony nowelizacjg PSW z 2014 r. szczegdlny tryb komercjalizacji i podziatu zyskow
z komercjalizacji dotyczy jednak szczegdlnej, ustawowo wskazanej kategorii wytworéw in-
telektualnych powstatych w ramach wykonywania przez pracownika uczelni publicznej
obowigzkoéw ze stosunku pracy. S nim objete wylgcznie:

1) wyniki badan naukowych bedace wynalazkiem, wzorem uzytkowym, wzorem prze-
mystowym lub topografig uktadu scalonego, wyhodowana lub odkryta i wyprowa-
dzong odmiana rosliny

Katalog wskazanych w PSW ,wynikéw badan naukowych” jest zamkniety i zawiera precy-
zyjne wyliczenie wytworéw intelektualnych zaliczanych do tej kategorii. Poszczegélne ka-
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tegorie wytwordw intelektualnych wskazanych w tym katalogu rozumiec¢ nalezy zgodnie
z przepisami PWP. Moga one by¢ zaréwno rezultatem badan podstawowych, stosowanych,
jak i przemystowych.

2) wyniki prac rozwojowych

W przypadku prac rozwojowych brak jest enumeratywnego wyliczenia débr niematerial-
nych, ktére moga powsta¢ w ich wyniku, co oznacza, ze katalog prac rozwojowych pod-
legajacych ustawowemu trybowi komercjalizacji moze obejmowac¢ kazdy wynik tych prac.
Wydaje sie, ze okreslenie ,prace rozwojowe” nalezy rozumie¢ zgodnie z definicja zawartg
w art. 1 ust. 3 UZFN, jako ,nabywanie, faczenie, ksztattowanie i wykorzystywanie dostepnej
aktualnie wiedzy i umiejetnosci z dziedziny nauki, technologii i dziatalnosci gospodarczej
oraz innej wiedzy i umiejetnosci do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania
nowych, zmienionych lub ulepszonych produktéw, proceséw i ustug”. Jak wynika z powota-
nego przepisu, prace rozwojowe obejmuja w szczegdlnosci tworzenie projektow, rysunkow,
planéw oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktéw, proceséw i ustug, jed-
nakze pod warunkiem, Ze nie sa one przeznaczone do celéw komercyjnych. Oznacza to, ze
tego typu rezultaty nie sa objete definicja prac rozwojowych i nie podlegajg ustawowemu
trybowi komercjalizacji.

Nie mozna wykluczy¢, ze w zaleznosci od celu tworzenia oraz etapu, w ktérym powstaty, wy-
jatkowo w definicji prac rozwojowych bedg sie miesci¢ utwory w rozumieniu PrAut. Jak sie
wydaje, w zamierzeniu ustawodawcy, tryb ustawowej komercjalizacji przewidziany zostat
zasadniczo dla przedmiotéw praw wiasnosci przemystowej a nie utworéw czy przedmiotéw
praw pokrewnych.

Interpretacja:

Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW, w kazdym przypadku, gdy mamy do czynienia
z ktéryms z tych débr intelektualnych, nalezy przeanalizowa¢, czy ich wytworzenie
miesci sie w zakresie prac rozwojowych, poniewaz w zaleznosci od celu oraz etapu,
w ktérym powstaty, dobra te moga by¢ zakwalifikowane jako wyniki prac rozwojo-
wych, o ktérych mowa w art. 86d pkt 2 PSW.

Ponadto w kazdym przypadku nalezy stwierdzi¢, czy dany rezultat stanowiacy przedmiot
praw autorskich nie jest utworem naukowym, podlegajacym rezimowi z art. 14 PrAut. W ta-
kim przypadku zastosowanie znajdzie bowiem reguta ogdlna okreslona w tym przepisie,
zgodnie z ktdra autorskie prawa majatkowe do pracowniczego utworu naukowego przystu-
guja pracownikowi, a nie uczelni. Cho¢ ta kwestia nie jest wyraznie przesadzona, wydaje sie,
ze takie zatozenie jest zasadne w Swietle art. 86¢ PSW, ktéry nie modyfikuje ogdélnych zasad
nabycia praw do wytwordéw intelektualnych okreslonych w PrAut i PWP, ale zaktada istnie-
jacy stan prawny (tj. stan wynikajacy z przepiséw ogdélnych) w zakresie statusu praw do wy-
nikéw badan naukowych i prac rozwojowych oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami
powstatych w ramach wykonywania przez pracownika uczelni obowigzkéw wynikajacych
ze stosunku pracy. W przypadku utworéw naukowych, przepisy PrAut przewiduja nabycie
autorskich praw majatkowych do pracowniczych utworéw naukowych przez pracownika,
a nie uczelnie jako pracodawce.
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3) know-how zwigzane z wynikami badan naukowych i prac rozwojowych

Ustawowy rezim dotyczy takze know-how zwigzanego z wynikami badan i prac rozwojo-
wych. Wobec braku jednolitej normatywnej definicji ,know-how” na gruncie przepiséw
z zakresu wilasnosci intelektualnej, przy interpretacji tego pojecia mozna positkowac sie
definicjami uzywanymi przez krajowego i unijnego ustawodawce na potrzeby réznych ak-
téw prawnych, przy czym w szerszy lub wezszy sposoéb definiujacych know-how. Przykfa-
dowo, w Swietle regulacji podatkowych> termin ten rozumiany jest szeroko i odnoszony
do informacji zwigzanych z wiedza w dziedzinie przemystowej, handlowej, naukowej lub
organizacyjnej. Wezsze pojecie know-how, uwzgledniajace jego poufny charakter, stosowa-
ne jest w aktach wykonawczych do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentow® oraz
w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11)7, gdzie jest ono rozumiane jako nie-
ujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne lub technologiczne lub zasady
organizacji oraz zarzadzania, co do ktérych podjeto dziatania zmierzajace do zapobiezenia
ich ujawnieniu i ktore zostaty opisane w sposéb pozwalajacy na weryfikacje kryteridow nie-
jawnosci oraz istotnosci.

Wydaje sig, ze na potrzeby interpretacji przepiséw PSW zasadne jest przyjecie definicji, zgod-
nie z ktéra know-how to nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne
lub technologiczne lub zasady organizacji oraz zarzadzania.

4) wszelkie informacje, utwory wraz z wtasnoscig nosnikéw, na ktérych utwory te utrwa-
lono oraz doswiadczenia techniczne potrzebne do komercjalizacji (w zakresie obo-
wiagzku ich przekazania wraz z wynikami badan naukowych i prac rozwojowych)

Nalezy zwréci¢ uwage na cigzacy na pracowniku obowigzek przekazania uczelni dodatko-
wych informacji i utworéw wraz z wtasnoscig nosnikéw, na ktérych utwory te utrwalono, oraz
doswiadczen technicznych potrzebnych do komercjalizacji. Nalezy zastrzec, ze nie oznacza
to automatycznego nabycia przez uczelnie praw chronigcych te wytwory, w sytuacji gdy
przystuguja one pracownikowi, czy tez zastosowania w odniesieniu do takich wytworéw
trybu komercjalizacji, przewidzianego w art. 86e ust. 1 i 2 PSW. Poniewaz nowelizacja PSW
nie wprowadzita zmian w przepisach ogélnych (w tym w art. 14 PrAut. dotyczacym podmio-
tu praw pracowniczych utworéw naukowych), realizacja tego obowigzku przez pracowni-
ka nie rodzi zadnych skutkéw prawnych w zakresie przeniesienia praw i zmiany podmiotu
uprawnionego w stosunku do takich utworéow. Nalezy natomiast przyja¢, ze jezeli w zwigzku
z prowadzonymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi powstaty utwory inne
niz utwory naukowe, zastosowanie znajdzie art. 12 PrAut.

W Swietle prawa autorskiego nalezy przyja¢, ze obowigzek ten moze by¢ zrealizowany przez
pracownika, gdy:
e pracownik jest uprawniony z tytutu autorskich praw majatkowych do utworu, ktory
przekazuje uczelni;
e uczelnia jest uprawniona jako pracodawca do utworu pracowniczego;
e w stosunku do egzemplarza przekazywanego utworu nastapito wyczerpanie prawa
(tj. takiego, ktory wczesniej zostat wprowadzony do obrotu).

5 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. 0 podatku dochodowym od oséb fizycznych (t.j. Dz. U.z 2012 r. poz. 361 ze zm.); ustawa
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od 0séb prawnych oraz o zmianie niektérych ustaw regulujacych
zasady opodatkowania (Dz. U.z 2014 r. poz. 851 ze zm.).

6 Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o0 ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U.z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.).

7 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U.z 2003 r. Nr 153 poz. 1503).
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Z punktu widzenia interpretacji art. 86d ust. 5 pkt 2 PSW, w ktérym mowa o przeniesieniu
wiasnosci nosnikéw, na ktérych utrwalono utwér, nalezy przyjac ze obowigzek dotyczy tyl-
ko tych nosnikéw, ktorych wiascicielem jest pracownik (np. ptyty CD, na ktérej utrwalone
sg wyniki badan itp.). Nie mozna zobowigzywa¢ bowiem pracownika do przenoszenia wia-
snosci rzeczy, do ktdrej prawo wtasnosci mu nie przystuguje.

Nalezy zaznaczy¢, ze cho¢ ustawowy tryb nabycia i komercjalizacji dotyczy zasadniczo tyl-
ko: 1) pracownikéw uczelni publicznych, oraz 2) wymienionych wyzej kategorii wytworéw
intelektualnych tj. wynikéw badan naukowych, prac rozwojowych oraz know-how zwiaza-
nego z tymi wynikami, to obowigzek przekazywania uczelni publicznej informacji o takich
wynikach natozony zostat nie tylko na pracownikéw, ale takze studentéw i doktorantow.
W tym kontekscie nalezy jednak wyraznie podkresli¢, ze uczelnia nie nabywa ani na podsta-
wie przepiséow ogdlnych, ani na podstawie PSW, praw do twérczosci studentéw i doktoran-
tow, z wyjatkiem przypadku, gdy wynika to z wyraznych uméw zawartych przez uczelnie
z takimi tworcami.

Interpretacja:

Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW, celem natozenia na studentéw i doktorantéw obo-
wigzku notyfikacji wynikéw badan jest umozliwienie uczelni biezagcego monitoro-
wania rezultatéw prowadzonych badan naukowych i prac rozwojowych z udziatem
tej kategorii tworcéw, aby w przypadku zainteresowania komercjalizacja mogta ona
podja¢ negocjacje ze studentem lub doktorantem zmierzajace do nabycia tych praw
na podstawie odrebnych uméw. Notyfikacje takie moga by¢ réwniez niezbedne w ce-
lach informacyjnych lub statystycznych lub tez np. w celu rozstrzygniecia ewentualnej
kwestii przystugiwania praw do wynikéw wspottwércom.

Niezaleznie od tego czy student lub doktorant jest zainteresowany w danym momencie
komercjalizacja, z uwagi na przystugujace tej kategorii twoércéw prawa - uczelnia jest zo-
bowigzana w kazdym przypadku do zapewnienia poufnosci przekazywanych i przechowy-
wanych informacji uzyskanych w tym trybie od studentéw i doktorantéw. Studentowi lub
doktorantowi bedacemu tworca, na zasadach ogdlnych, przystuguje wytacznos¢ decydo-
wania o rozporzadzaniu swoim prawem oraz prawo do wynagrodzenia. W tym kontekscie
ta grupa twoércow nie moze by¢ na podstawie regulaminu zobowigzana do przeniesienia
praw na uczelnie. Obowiazek taki nie wynika bowiem ani z przepiséw ogdlnych, ani PSW,
natomiast moze wynika¢ z odrebnej umowy zawartej z uczelnia.

1.3. Statusisytuacja prawna poszczegdlnych kategorii twércow
(w swietle podmiotowego i przedmiotowego zakresu
znowelizowanych przepisow PSW) — prof. Andrzej Szewc

1.3.1. Adresaci znowelizowanych przepiséw

W art. 86-86h PSW wymieniono nastepujace kategorie oséb fizycznych:
1) tworcdw w ogdlnosci (art. 86¢ ust. 1 pkt 1 lit. b);
2) pracownikéw, studentéw i doktorantéw wszelkich uczelni, zaréwno publicznych jak
i niepublicznych (art. 86c ust. 1 pkt 1 lit. a oraz ust. 2 pkt 1 lit. a);
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3) pracownikdw uczelni publicznych (art. 86d-86h)8;
4) pracownikéw uczelni publicznych wchodzacych w sktad zespotu badawczego (art. 869).

Jak z tego wynika, przepisy powyzsze normuja przede wszystkim sytuacje prawng tworcow
bedacych pracownikami uczelni publicznych. Sladowo odnoszj sie do twércéw w ogél-
nosci, a wiec takze tych ktérzy nie sg pracownikami, studentami lub doktorantami szkét
wyzszych, upowazniajac jednak senaty uczelni publicznych oraz statutowe organy uczel-
ni niepublicznych do okre$lenia w regulaminach zasad wynagradzania ogoélnie ,twércow”
bez wskazania konkretnych ich kategorii. Pomijaja tez twércéw z uczelni niepublicznych,
a w niewielkim stopniu normuja sytuacje prawnga studentéw i doktorantéw uczelni publicz-
nych. Z art. 86¢ ust. 2 pkt 2 PSW in principio wynika, ze ci ostatni maja — na zasadach okre-
Slonych w regulaminie zarzadzania® — przekazywa¢ uczelni informacje o wynikach badan
naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how zwigzanym z tymi wynikami. Z wyja-
$nien udzielonych przez MNiSW wynika, iz obowiagzek ten wprowadzono ,m. in. w tym celu,
aby uczelnia mogta podja¢ skuteczne dziatania i negocjacje ze studentem lub doktorantem
zmierzajace do pozyskania praw do tych wynikéw w celu ich ewentualnej komercjalizacji.
Ponadto informacje takie moga by¢ réwniez potrzebne dla celéw informacyjnych lub staty-
stycznych uczelni”.

W odniesieniu do tych kategorii twércéw zastosowanie mie¢ beda przepisy ogolne, zwtasz-
cza zawarte w przywotywanych wczeséniej ustawach PrAut, PWP, UOPOR (w przypadku, gdy
wynikiem prac jest odmiana rosliny).

1.3.2. Wiasnos¢ pracowniczych wynikéw badan naukowych
lub prac rozwojowych oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami

Zgodnie z uwagami ponizej przedmiotowy zakres pracowniczych wynikéw, podlegajacych
ustawowemu trybowi nabycia praw i komercjalizacji, okreslono w art. 86d PSW. Naleza do
nich projekty wynalazcze stanowigce wynik badan naukowych, jednakze z wytgczeniem
projektéw racjonalizatorskich, jak réwniez wyhodowane albo odkryte i wyprowadzone
odmiany roslin, oraz wszelkie wyniki prac rozwojowych, w tym wyjatkowo utwory, z wy-
jatkiem utworéw naukowych, do ktérych prawa autorskie zgodnie z PrAut przypadaja pra-
cownikowi.

1.3.3. Obowiazki pracownikéw uczelni publicznych

Zgodnie z art. 86e ust. 5 PSW pracownicy uczelni publicznych sg zobowiazani do:

1) zachowania poufnosci pracowniczych wynikéw badan naukowych lub prac rozwo-
jowych oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami

Pojecie ,poufnosci” nie zostato w omawianej ustawie okre$lone. Odrzuci¢ nalezy mysl, iz
jest ono tozsame z poufnoscia, o ktérej méwi art. 5 ust. 3 ustawy o ochronie informacji nie-
jawnych'9, gdyz prowadzitoby to do redundancji legislacyjnej (dwukrotna regulacja tego sa-
mego obowigzku). Przyjac nalezy, iz chodzi tutaj o poufnos¢ wykraczajaca poza zakres obo-

8 Podkresli¢ przy tym nalezy, ze art. 86d nie zaweza kregu pracownikéw uczelni publicznych do okreslonejich katego-
rii, zatem bedzie mie¢ zastosowanie do kazdego pracownika uczelni publicznej, ktéry w zakresie swoich obowiaz-
kéw pracowniczych mie¢ bedzie obowiazek pracy nad tworzeniem débr intelektualnych, a nie tylko do pracowni-
kéw naukowych.

9 Stosownie do verba legis PSW - regulamin zarzadzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami
wtlasnosci przemystowej oraz zasad komercjalizacji.

10 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.z 2010 r., Nr 182, poz. 1228).
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wigzku zachowania tajemnicy, o ktérym mowa w przywotanym przepisie ustawy o ochronie
informacji niejawnych. Uwzgledniajac to, ze celem znowelizowanych przepiséw PSW jest lep-
sze wykorzystanie potencjatu intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wynikéw
prac naukowych do gospodarki (art. 86 ust. 1 PSW) i ze zachowanie poufnosci, o ktérej mowa
w tych przepisach, ma chronic interesy poszczegdlnych uczelni, mozna uzna¢, ze sprzeczne
z omawianym obowiazkiem beda takie zachowania pracownika, ktore zagroza osiagnie-
ciu tych celéw lub naraza na szwank interesy uczelni, jak w szczegdlnosci ujawnienie wy-
nikéw badan i prac rozwojowych przed ich zgtoszeniem do Urzedu Patentowego RP, przed-
wczesne udostepnienie know-how potencjalnemu kontrahentowi itp. Wydaje sie zasadne,
aby w poszczegdlnych uczelniach ustali¢ wykazy wazniejszych rodzajéw informacji wystepu-
jacych w zakresie dziatania tych uczelni, objetych obowigzkiem zachowania poufnosci.

2) przekazania uczelni wszystkich posiadanych przez nich informacji, utworéw wraz
z wlasnoscig nosnikow, na ktérych utwory te utrwalono i doswiadczen technicznych
potrzebnych do komercjalizacji

Obowiagzek ten odnosi sie tylko do pracowniczych wynikéw badan naukowych i prac roz-
wojowych, o ktérych mowa w art. 86d PSW. Jest fragmentem szerszego przedmiotowo
i podmiotowo obowigzku okreslonego w art. 86¢ ust. 2 pkt 2 PSW, obejmuje bowiem jesz-
cze obowigzek przekazywania uczelni informacji o srodkach uzyskanych przez pracownika
z komerdjalizacji tych wynikéw oraz przystugujacych uczelni publicznej czesci tych srodkow.
Pod wzgledem podmiotowym obowiazek ten cigzy rowniez na studentach i doktorantach
uczelni publicznych. Zasady i tryb realizacji tych obowigzkéw okresla senat uczelni publicz-
nej w regulaminie zarzadzania wiasnoscig intelektualna.

Zgodnie z art. 86e ust. 5 pkt. 2 pracownik co prawda jest zobowiazany do ,fizycznego” prze-
kazania tylko doswiadczen technicznych i to tylko tych, ktére sg potrzebne do komercjaliza-
¢ji wynikow, ale nalezy mie¢ na uwadze, ze zgodnie zart. 86 d i 86 e ust. 1-3 PSW pracownik
jest tak czy inaczej zobowigzany do notyfikacji wszelkich wynikéw, tacznie z know-how, mo-
gacym obejmowac takze doswiadczenia techniczne.

3) powstrzymania sie od prowadzenia jakichkolwiek dziatah zmierzajacych do wdraza-
nia wynikéw

4) wspotdziatania w procesie komercjalizacji, w tym w postepowaniach zmierzajacych
do uzyskania praw wylacznych

Jak sie wydaje, wskazane dwa pozornie kolidujace ze sobg obowigzki pracownika nalezy
rozumie¢ w ten sposob, ze z obowigzku wspoétdziatania pracownika w procesie komercja-
lizacji wynika zakaz samodzielnego podejmowania dziatarn komercjalizacyjnych w sytuadji,
gdy prawa naleza do uczelni (pracownik nie nabywa ich od uczelni). Chodzi tu zwfaszcza
o takie dziatania, ktére moga niweczy¢ nowos¢ wynalazku, mozliwos¢ znalezienia inwestora
itp. Przeciwnie, w celu mozliwie najbardziej efektywnej komercjalizacji pracownik jest zo-
bowigzany do wspoétdziatania, w tym przekazania uczelni wszelkich informacji niezbednych
do prowadzenia proceséw komercjalizacji, terminowego wspétdziatania w czynnosciach
wymagajacych jego udziatu itp.

Omawiany przepis, in fine, okresla czas trwania tych obowigzkdw, ustalajac go na okres przy-
stugiwania praw uczelni publicznej. Chodzi tutaj przy tym raczej nie o termin trwania praw
wyflacznych, ale o 5-letni okres, o ktérym mowa w art. 86f ust. 4 PSW. Natozenie tych obo-
wigzkdw na czas trwania praw wytacznych (wynoszacy np. 20 lat w przypadku wynalazkoéw,
czy 30 lat w przypadku ochrony niektérych odmian roslin) bytoby bowiem sprzeczne z zasa-
dami wspotzycia spotecznego.
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Szczegdtowe informacje na temat obowigzkéw pracownikédw uczelni publicznej oraz
obowiazkéw studentéw i doktorantéw w ramach procedur notyfikacji znajdujg sie
w Rozdziale II.
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2. Podstawowe elementy nowego modelu zarzqdzania
i komercjalizacji wynikéw badan naukowych
i prac rozwojowych - dr Justyna Ozegalska-Trybalska

2.1. Zasady dotyczqce trybu nabycia i komercjalizacji praw
do wynikéw badan naukowych i prac rozwojowych
oraz know-how zwiqzanego z tymi wynikami

Najwazniejszg zmiang w dotychczasowym modelu zarzadzania wiasnoscia intelektualna,
przewidziang w znowelizowanej PSW, jest wprowadzenie w uczelniach publicznych nowe-
go, ustawowego trybu nabycia i komercjalizacji praw do wynikéw badan naukowych
i prac rozwojowych.

Jednym z pierwotnych zatozen projektu nowelizacji PSW z 2013 r. byto stworzenie prawnych
mechanizmoéw aktywizujacych procesy wdrazania wynikéw badan naukowych i prac rozwo-
jowych, poprzez pozostawienie w rekach ich twércéw-pracownikédw uczelni — majatkowych
praw wiasnosci intelektualnej, co miato stanowic istotny impuls finansowy dla naukowcéw
i motywacje do aktywnych dziatan w zakresie komercjalizacji wynikéw prowadzonych przez
nich badan. Rozwigzanie to, odmienne od przyjetej w prawie wtasnosci intelektualnej zasa-
dy nabycia praw do rezultatow pracy przez pracodawce, a nie pracownika, okreslone zostato
jako ,uwtaszczenie naukowcow”.

W odniesieniu do utworéw pracowniczych, zasada ta znajduje wyraz w art. 12 PrAut, zgod-
nie z ktérym ,jezeli ustawa lub umowa o prace nie stanowiq inaczej, pracodawca, ktérego pra-
cownik stworzyt utwér w wyniku wykonywania obowiqgzkdw ze stosunku pracy, nabywa z chwilg
przyjecia utworu autorskie prawa majqtkowe w granicach wynikajqcych z celu umowy o prace
i zgodnego zamiaru stron”.

Podobne rozwiagzanie przewiduje art. 11 ust. 3 PWP, ktéry stanowi ze ,w razie dokonania wy-
nalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego w wyniku wykonywania przez tworce
obowiqzkéw ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo, o ktérym mowa w ust. 1,
przystuguje pracodawcy lub zamawiajgcemu, chyba Ze strony ustality inaczej”.

Ostatecznie w ustawie nowelizujacej PSW przyjeto model, w ktérym prawa do wynikéw ba-
dan naukowych i prac rozwojowych w sposéb pierwotny jako pracodawca nabywa uczel-
nia, ktoéra jest jednak ustawowo zobowigzana do przeniesienia praw na twoérce (twércéw)
w odpowiednim czasie od momentu notyfikacji, w przypadku gdy nie jest zaintereso-
wana komercjalizacjq (art. 86e PSW). W tym kontekscie nowe ustawowe zasady dotyczace
nabycia praw do wynikéw badan naukowych i prac rozwojowych zasadniczo nie zmody-
fikowaty rezimoéw pierwotnego nabycia praw do twoérczosci pracowniczej, okreslonych
w przepisach ogolnych.

Nowy tryb nabycia praw do wynikéw badan naukowych i prac rozwojowych oraz know-
how zwigzanego z tymi wynikami okresla art. 86d PSW. Polega on ustawowym, czasowym
ograniczeniu prawa do wynikéw badan naukowych i prac rozwojowych oraz know-how
zwigzanego z tymi wynikami, uzyskanych przez pracownika w ramach wykonywania obo-
wigzkow wynikajacych ze stosunku pracy. Okres ten liczony jest od momentu notyfikacji
badan przez pracownika i wynosi 3 miesigce. W tym okresie uczelnia powinna podja¢ de-
cyzje o komercjalizacji. W razie niepodjecia takiej decyzji lub bezskutecznym uptywie tego
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terminu jest ona zobowigzana do zlozenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej
umowy przeniesienia na niego tych praw za ustawowo okre$long kwote w wysokosci nie-
przekraczajacej 10% minimalnego wynagrodzenia za prace, obowigzujagcego w dniu za-
warcia umowy.

W przypadku nieprzyjecia oferty, prawa nadal przystuguja uczelni, ktéra od tego momentu
moze je swobodnie komercjalizowac.

2.1.1. Zasady dotyczace podziatu srodkow z komercjalizacji

Istotnym elementem nowego ustawowego trybu nabycia i komercjalizacji praw do wyni-
kow badan naukowych i prac rozwojowych sg okreslone ustawowo zasady podziatu zyskow
z komercjalizacji takich wynikow. Musza one obligatoryjnie zosta¢ uwzglednione w regula-
minach zarzadzania wtasnoscig intelektualna.

Dotychczas uczelnie miaty swobode w zakresie requlowania tej kwestii, najczesciej przyjmu-
jac w swoich regulaminach zasade réwnego podziatu srodkéw z komercjalizacji pomiedzy
uczelnie oraz pracownika-twérce (50%:50%), przy czym réznie regulujgc wartos¢ bazowa,
stanowigcg podstawe dla podziatu.

Obecnie art. 86f PSW zobowigzuje uczelnie publiczne do stosowania ustawowych zasad
w zakresie podziatu srodkéw uzyskanych z komercjalizacji wynikdéw badan naukowych i prac
rozwojowych oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami, ktére nie moga by¢ modyfiko-
wane na mocy regulaminéw. Rozwigzanie ustawowe polega na:

a) wskazaniu minimalnych progéw procentowych partycypowania pracownika (zespotu
badawczego sktadajacego sie z pracownikéw) w srodkach uzyskanych z komercjaliza-
¢ji dokonanej przez uczelnie (nie mniej niz 50% wartosci srodkéw uzyskanych przez
uczelnie z komercjalizacji bezposredniej lub spétke celowa w nastepstwie komer-
cjalizacji posredniej, obnizonych o nie wiecej niz 25% kosztow bezposrednio zwigza-
nych z ta komercjalizacja),

b) wskazaniu progéw procentowych partycypowania uczelni w zyskach z komercjalizacji
uzyskanych przez pracownika (25% wartosci srodkéw uzyskanych przez pracownika
z komercjalizacji, obnizonych o nie wiecej niz 25% kosztéw bezposrednio zwigzanych
z ta komercjalizacja, ktdre zostaty poniesione przez pracownika),

) zdefiniowaniu formuty kalkulacji wynagrodzenia, w tym zdefiniowaniu ,kosztow zwia-
zanych bezposrednio w komercjalizacja”, jako kosztow o ktére pomniejszane sg zyski
z komercjalizacji,

d) okresleniu maksymalnego okresu trwania prawa pracownika do uzyskania korzysci
z komercjalizacji.

Interpretacja:

Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW przywotany art. 86f ust. 1 PSW regulujacy powyz-
sze kwestie powinien by¢ traktowany jako lex specialis w stosunku do art. 22 ust. 1
PWP, okreslajacego zasady partycypowania twércy w dochodach z tytutu korzystania
z wynalazku, wzoru uzytkowego oraz wzoru przemystowego. Oznacza to, ze w przy-
padku komercjalizacji wymienionych ddébr niematerialnych, pracownikowi przystu-
giwac bedzie czes¢ srodkéw okreslonych w art. 86f ust. 1 PSW, nie bedzie natomiast
przystugiwa¢ mu ,réwnolegle” wynagrodzenie na podstawie przepiséw ogdlnych
przewidzianych w PWP.
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Szczegobtowe zasady podziatu sSrodkédw w kontekscie rozwigzan regulaminowych s omo-
wione w dalszej czesci Poradnika.

2.2. Sposoby komercjalizacji wynikéw

PSW rozréznia dwa sposoby komercjalizacji: komercjalizacje bezposrednia oraz komercja-
lizacje posrednia. Poprzez ,komercjalizacje bezposrednia” rozumiana jest sprzedaz wyni-
kéw badan naukowych, prac rozwojowych lub know-how zwigzanego z tymi wynikami albo od-
dawanie do uzywania tych wynikdw lub know-how, w szczegélnosci na podstawie umowy licen-
cyjnej, najmu oraz dzierzawy (art. 2 ust. 1 pkt 35 PSW). ,Komercjalizacja posrednia” jest zde-
finiowana jako obejmowanie lub nabywanie udziatéw lub akcji w spétkach w celu wdrozenia
lub przygotowania do wdrozenia wynikéw badari naukowych, prac rozwojowych lub know-how
zwiqzanego z tymi wynikami (art. 2 ust. 1 pkt 36 PSW).

PSW dedykuje obu formom komercjalizacji stosowng infrastrukture organizacyjno-prawng
oraz reguluje podziat kompetencji w tym zakresie, pomiedzy:

a) uczelniane centra transferu technologii - tworzone w celu komercjalizacji bezposred-
niej, w formie jednostki ogélnouczelnianej dziatajacej na podstawie regulaminu za-
twierdzonego przez senat uczelni, a w przypadku uczelni niepublicznej - przez organ
wskazany w statucie,

b) uczelniane sp6tki celowe — tworzone w celu komercjalizacji posredniej (lub komercjali-
zacji bezposredniej w przypadku powierzenia jej zarzagdzania wtasnoscia intelektualna),
wyftgcznie w formie jednoosobowej spotki kapitatowej (art. 86a PSW).

Nalezy zaznaczy¢, ze w stosunku do wczesniejszego brzmienia art. 86a PSW, na tle ktérego
istniaty kontrowersje co do tego, czy uczelnie ,moga” czy ,muszg” wyodrebni¢ w swoich struk-
turach spotke celowa, z aktualnego brzmienia tego przepisu wyraznie wynika, ze jest to moz-
liwos¢, a nie obowigzek uczelni. Oznacza to, ze te uczelnie, ktére z uwagi na swoj charakter
nie generujg wiasnosci intelektualnej nadajacej sie do komercjalizacji posredniej (innowacyj-
nych rozwigzan, wynalazkéw itp.), nie sg zobligowane do tworzenia spotek celowych.

2.3. Regulaminy zarzqdzania wtasnosciq intelektualng

Obligatoryjnym narzedziem implementacji ustawowych zasad zarzadzania wtasnoscia in-
telektualng, w tym w szczegolnosci wynikami badan naukowych i prac rozwojowych prze-
widzianym w PSW oraz w przepisach o PAN i o instytutach badawczych, s3g wewnetrzne
regulaminy zarzadzania wtasnoscia intelektualna. Ustawowo zdefiniowany zakres obowiaz-
kowych uregulowan, ktére musza znalez¢ sie w tym wewnetrznym dokumencie - rozszerzo-
ny nowelizacjg PSW z 2014 r. - jak réwniez tryb jego uchwalenia okreslaja odpowiednio:
dla uczelni publicznych - art. 86c ust. 112 PSW;

dla uczelni niepublicznych — art. 86c ust. 1i 2 PSW;

dla instytutéw PAN - art. 94a UoPAN;

dla instytutéw badawczych - art. 24 ust. 1a UolB.

Jak wczesniej wskazano - zakres ustawowych obowigzkéw, w tym kwestii, ktére powinny zostac
przewidziane w wewnetrznym regulaminie jest r6zny w odniesieniu do wskazanych kategorii
podmiotéw. W petnym zakresie ma on zastosowanie w odniesieniu do uczelni publicznych.

Wszystkie wskazane podmioty zostaty zobowigzane do uchwalenia (instytuty) lub zno-
welizowania istniejacych (uczelnie) regulaminéw pod katem nowych wymogoéw ustawo-
wych w ciggu 6 miesiecy od dnia wejscia w zycie ustawy, tj. do dnia 31 marca 2015 .
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3. Wytqczenia w zakresie stosowania ustawowego
rezimu nabycia i zarzqdzania wynikami badan
— Renata Zawadzka

Zgodnie z regulacjg przewidziang w art. 86e ust. 4 PSW, ustawowy rezim nabycia i komer-
cjalizacji praw do wynikéw badan naukowych i prac rozwojowych nie znajduje zastosowa-
nia w sytuacjach, gdy badania naukowe lub prace rozwojowe prowadzone byty na uczelni,
ale z wykorzystaniem zewnetrznych zrédet finansowania. Aby lepiej zrozumie¢ zakres wy-
taczen, nalezy wskaza¢, ze badania naukowe i prace rozwojowe w uczelni publicznej moga
by¢ prowadzone w ramach:

e dziatalnosci statutowe;j;

e projektéow finansowanych przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju;

e projektéw finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki;

e projektéw w ramach wspotpracy naukowej z zagranica;

e projektéw finansowanych ze zrédet zagranicznych, w tym funduszy strukturalnych;

e programoéw lub przedsiewziec okreslanych przez ministra wtasciwego do spraw nauki;

e odptatnej dziatalnosci badawczej na rzecz podmiotéw trzecich.

W ramach obowigzkéw wynikajacych ze stosunku pracy, wyniki badan powstajg najczesciej
w ramach dziatalnosci statutowej, a w pozostatych wyzej wymienionych przypadkach, kiedy
etat pracownika finansowany jest ze srodkéw pochodzacych z projektéw, programoéw czy
realizacji ustug badawczych a aktywnos¢ pracownika jest objeta obowigzkami pracowni-
czymi, pracownikowi jest wyptacane dodatkowe wynagrodzenie (dodatek specjalny za wy-
konanie dodatkowych zadan, w tym dodatek do wynagrodzenia w oparciu o srodki badaw-
cze przyznane przez NCN, NCBIR lub KE). Skoro zatem artykut 86d PSW mowi, ze przepisy
art.86e-86h ustawy stosuje sie do wynikow, ktore powstaty w ramach wykonywania przez
pracownika uczelni publicznej obowigzkéw ze stosunku pracy, zatem dotyczy¢ one beda
tych wynikéw badan naukowych, ktére powstaty w ramach dziatalnosci statutowej, a takze
powstatych w wyniku realizacji innych projektéw, programéw oraz prac i ustug badawczych
w ktérych aktywnos¢ pracownika miesci sie w ramach obowigzkéw pracowniczych. Przepis
ten nie bedzie obejmowat wynikéw stworzonych w ramach dziatalnosci badawczej finanso-
wanej ze zrodet publicznych ale nie mieszczacych sie w obowigzkach pracowniczych, a co za
tym idzie wykonywanych w wyniku realizacji uméw cywilno-prawnych.

W art. 86e ust. 1-3 PSW uregulowane zostaty kwestie praw do wynikéw badan naukowych,
o ktérych mowa w art. 86d PSW. Okreslone zostato w jakich przypadkach prawo do wyni-
kow badan naukowych, prac rozwojowych oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami
pozostaje przy uczelni, a w jakich sytuacjach prawo do tych wynikéw przejmuje pracownik.
Przypadki, w ktérych przepisy ust. 1-3 nie maja zastosowania, zostaty wskazane w ust. 4 tego
przepisu, zgodnie z ktérym ustawowy rezim nabycia praw i komercjalizacji nie ma zastoso-
wania, gdy badania naukowe lub prace rozwojowe byty prowadzone:

1) na podstawie umowy ze strong finansujaca lub wspétfinansujaca te badania lub pra-
ce, przewidujacej zobowigzanie do przeniesienia praw do wynikéw badan naukowych
lub prac rozwojowych oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami na rzecz tej strony
lub na rzecz innego podmiotu niz strona umowy (badania lub prace zlecone)

Wytaczenie to dotyczy wynikéw badan naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych
w ramach odptatnej dziatalnosci badawczo-rozwojowej. Jesli w umowach o prace badaw-




Regulaminy zarzqdzania wtasnosciq intelektualnq w szkotach wyzszych w Swietle znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym.

cze lub rozwojowe przewidziano przeniesienie prawa do wynikéw tych prac oraz know-
how zwigzanego z tymi wynikami na inny podmiot niz uczelnia, nie znajduje zastosowania
art. 86e ust. 1-3 PSW. W przypadku gdy w umowie nie zostanie przewidziane przeniesienie
prawa, a wiec pozostang one przy uczelni - przepis ten bedzie miat zastosowanie pod wa-
runkiem, ze wyniki powstang w ramach umowy o prace, a nie cywilnoprawnej. Dyskusyjna
kwestig jest to, czy przepisy art. 86e ust. 1-3 PSW beda miaty zastosowanie w przypadku, gdy
w umowie zostanie przewidziana wspélnosc prawa. Wydaje sie, ze do czesci prawa bedace-
go wiasnoscia uczelni, jezeli wyniki powstang w ramach umowy o prace, a nie cywilnopraw-
nej — przepisy te beda miaty zastosowanie.

2) z wykorzystaniem $rodkéw finansowych, ktérych zasady przyznawania lub wyko-
rzystywania okreslajag odmienny niz w ustawie sposéb dysponowania wynikami ba-
dan naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how zwigzanym z tymi wynikami

Wytaczenie, o ktérym mowa w art. 86e ust. 4 pkt 2 PSW, w praktyce dotyczy¢ bedzie wyni-
koéw badan naukowych lub prac rozwojowych uzyskanych w szczegélnosci w ramach:

a) projektéow finansowanych przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju, Narodowe

Centrum Nauki.
Nowelizujac ustawe PSW ustawodawca wprowadzit odpowiednie regulacje w ustawie
o NCBR (art. 32 ust. 4) oraz NCN (art. 36 ust. 3). Wskazujg one zamkniety katalog wyni-
kow badan naukowych do ktoérych stosuje sie przepisy PSW oraz stanowia, ze do wy-
nalazkéw, wzoréw uzytkowych i wzoréw przemystowych, dokonanych przez pracow-
nika uczelni publicznej w ramach wykonywania obowigzkéw ze stosunku pracy w tej
uczelni, stosuje sie przepisy PSW. Wobec powyzszego do wyzej wymienionych doébr
intelektualnych, jezeli powstang one z wykorzystaniem srodkéw z programoéw wsparcia
NCBR i NCN, a prawo do tych wynikéw bedzie przystugiwato uczelni - przepisy art. 86e
ust. 1-3 PSW beda miaty zastosowanie pod warunkiem, ze ze srodkéw z NCBR i NCN
zostanie sfinansowany etat pracownika uczelni - twoércy wynikéw. W przypadku kiedy
zasady przyznawania srodkéw przewidywac beda wspdlnos¢ prawa do wynikéw uczel-
ni z innymi podmiotami, sytuacja bedzie taka sama jak opisana w pkt 1). Nalezy jed-
nak mie¢ na uwadze, ze zasady dysponowania wynikami badan naukowych okreslone
w konkretnych programach wsparcia NCBR i NCN moga regulowac¢ kwestie praw w spo-
s6b odmienny niz w ustawie i w takich przypadkach to one beda miaty rozstrzygajace
znaczenie.

b) projektéw w ramach wspétpracy naukowej z zagranica, projektéw finansowanych

ze zrodet zagranicznych, w tym funduszy strukturalnych, programoéw lub przedsie-
wziec okreslanych przez ministra wiasciwego do spraw nauki.
Jezeli wyniki badan naukowych powstang w wyniku wspétpracy naukowej z zagrani-
3, projektow finansowanych ze zrédet zagranicznych, w tym funduszy strukturalnych,
programoéw lub przedsiewzie¢ okreslanych przez ministra wtasciwego do spraw nauki,
kwestie praw do nich regulowane sg w zasadach przyznawania tych srodkéw i w umo-
wach z instytucja finansujaca. Jesli to uregulowanie bedzie odmienne niz przewiduje
PSW, czyli prawa do wynikéw nie bedg przystugiwac uczelni — wéwczas beda podle-
gaty wylaczeniu na podstawie pkt 2). Jedli prawa do wynikéw pozostang przy uczelni
— przepisy art. 86e ust. 1-3 PSW beda miaty zastosowanie, pod warunkiem, ze wyniki
powstang w ramach umowy o prace, a nie cywilnoprawnej. W przypadku kiedy zasady
przyznawania srodkéw przewidywac beda wspolnos¢ prawa do wynikéw uczelni z in-
nymi podmiotami, sytuacja bedzie taka sama jak opisana w pkt 1).
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Rekomendacja:

Aby fatwiej oceni¢, czy do danych wynikéw badan znajduje zastosowanie art. 86e
ust. 1-3 PSW, czy tez podlegajg one wyfaczeniu na podstawie ust. 4 tego przepisu,
nalezy w kazdym przypadku uzyska¢ od twércéow doktadne informacje dotyczace
charakteru dziatalnosci i rezimu prawnego, w ramach ktérego powstaty okreslone
wyniki zgtoszone do komercjalizacji. Dlatego rekomendowane jest, aby w formularzu
notyfikacji wynikéw znalazty sie pytania, czy wynik powstat w ramach badan prowa-
dzonych jako dziatalnos¢ statutowa, czy w ramach projektéw, programéw lub innej
dziatalnosci, a w przypadku odpowiedzi twierdzacej nalezy zadac¢ pytanie czy bada-
nia naukowe lub prace rozwojowe byty prowadzone na podstawie uméw cywilno-
prawnych, czy tez na podstawie umowy o prace.

Nalezy zastrzec, ze uczelnie w praktyce moga finansowac¢ badania takze z ré6znych innych
zrédet, w tym korzysta¢ z dodatkowych sposobéw finansowania badan ze srodkéw uzyski-
wanych przez uczelnie w réznych obszarach, w tym finansowania badan ze srodkéw pu-
blicznych. Moga to by¢ przyktadowo srodki na prace badawczo-rozwojowe, przekazywane
przez resorty zdrowia, rolnictwa i spraw zagranicznych na podstawie odrebnych przepisow
prawa w ramach programéw ministerialnych. Prowadzone w ramach takiego finansowania
badania nie sg prowadzone w ramach ,odptatnej dziatalnosci badawczej na rzecz podmio-
tow trzecich” i nie sg klasycznymi badaniami zamawianymi, w ktérych wtasnos¢ wynikow
badan jest przekazywana zamawiajacemu (prawa wiasnosci intelektualnej pozostaja przy
uczelni), stad nie podlegaja wskazanym wyzej wytaczeniom.
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4. Przepisy PSW jako leges speciales w stosunku
do przepiséw ogdlnych — prof. Andrzej Szewc

Z uwagi na to, ze znowelizowane przepisy PSW wprowadzajg nowe zasady dotyczace naby-
cia i zarzadzania prawami wiasnosci intelektualnej oraz podziatu srodkéw z komercjalizacji,
niezalezne od zasad wynikajacych z regulacji ogdinych (PrAut, PWP), dla wtasciwego sformu-
towania postanowien regulaminu niezbedne jest ustalenie relacji miedzy tymi przepisami.
W tym kontekscie, zasadne jest szersze odniesienie sie do tej kwestii.

W literaturze z zakresu teorii prawa ,lex generalis jest rozumiana jako reguta powszechna,
lex specialis jako reguta szczegodlna, ustanawiajaca wyjatki od reguty powszechnej i ustala-
jaca inne skutki prawne dla przypadkéw nig objetych albo tez skutki te w ogdle wytaczaja-
ca"". Obowigzuje przy tym zasada, iz reguta szczegélna ma pierwszenstwo przed reguig
powszechna (0gdlng) — lex specialis derogat legi generali.

Z uwagi na to, ze gtéwnymi przedmiotami regulacji zawartej w znowelizowanej PSW sg pro-
jekty wynalazcze, z wytaczeniem projektédw racjonalizatorskich (art. 86d PSW), przepisy PSW
beda przepisami szczegdlnymi w stosunku do przepiséw PWP. Blizsza analiza wskazuje,
ze znowelizowane PSW wytacza stosowanie przepiséw PWP w nastepujacym zakresie:

Po pierwsze, PSW réznicuje model organizacji spraw ochrony i komercjalizacji wtasnosci
intelektualnej w szkotach wyzszych w poréwnaniu z innymi jednostkami organizacyjnymi
(,przedsiebiorcami” w rozumieniu art. 3 PWP). Te ostatnie moga swobodnie decydowac,
czy w ogdle beda regulowac te sprawy, a takze rozstrzygac o formie i metodach ich organi-
zacji). Uczelnie tak daleko idacej swobody nie majag. PSW w art. 86-86b scisle okresla formy
organizacyjne i zasady zarzadzania wtasnoscig intelektualng w szkotach wyzszych. Méwi sie
o tym w innych czesciach niniejszego Poradnika.

Po drugie, PSW naktada na szkoty wyzsze, zaréwno publiczne jak i niepubliczne, obowigzek
uchwalenia okreslonych dokumentéw wewnetrznych (regulaminu zarzadzania i regulaminu
korzystania zinfrastruktury badawczej uczelni, ktorych tres¢ kazuistycznie okresla, zwtaszcza
w przypadku uczelni publicznych art. 86¢ PSW). Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW nie muszg
to by¢ odrebne dokumenty, lecz mogg zosta¢ potaczone w jednym akcie prawnym. Nie-
zaleznie od tego uczelnia moze dodatkowo uchwali¢ regulamin racjonalizacji (art. 7 w zw.
z art. 3 ust. 2 PWP).

PSW modyfikuje takze przedmiotowy zakres wynikéw twérczosci pracowniczej. Z jednej
strony ogranicza go tylko do wynikéw badan naukowych i prac rozwojowych bedacych re-
zultatem wykonywania obowigzkéw pracowniczych przez pracownika uczelni publicznej,
z drugiej — rozciaga go na know-how zwigzane z tymi wynikami. W konsekwencji rezimowi
prawnemu okreslonemu w art. 86e-86h PSW nie podlegaja kategorie projektow wynalaz-
czych, tradycyjnie zaliczane do pracowniczych, jak tzw. Auftragserfindungen, tzn. projekty
dokonane w wyniku umowy cywilnoprawnej (np. umowy o dzieto lub umowy zlecenia),
a takze projekty dokonane przy pomocy przedsiebiorcy. Do nich zastosowanie mie¢ beda
przepisy art. 11 ust. 35 PWP.

Przy okazji podkresli¢ trzeba rdznice terminologiczng pomiedzy przepisami obu ustaw. Art. 11
ust. 3 PWP do kategorii projektow pracowniczych zalicza tylko te projekty wynalazcze, ktore

1 J. Nowacki, Z. Tobor, Wstep do prawoznawstwa, Oficyna a Wolters Kluwer business, 3 wyd., 2007, s. 32.
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powstaty ,w wyniku wykonywania obowigzkéw ze stosunku pracy”, co w pismiennictwie
rozumiane jest bardzo rygorystycznie'2. Natomiast w art. 86d PSW in fine méwi sie o wyni-
kach badan naukowych i prac rozwojowych ,powstatych w ramach wykonywania obowigz-
kow ze stosunku pracy”, co jest pojeciem szerszym, tozsamym z uzywanym w dawniejszych
przepisach okresleniem wynalazkéw dokonanych ,w zwiazku z zatrudnieniem pracownika”.

W stosunku do twércéw-pracownikéw uczelni publicznych, PSW wytacza stosowanie prze-
piséw art. 22 i 23 oraz 201 PWP, dotyczacych wynagrodzenia za pracownicze projekty wy-
nalazcze, w przypadku gdy podstawg tego wynagrodzenia sg korzysci uzyskiwane z komer-
cjalizacji tych projektow.

Ponadto uczelnia ograniczona zostata w swobodzie zawierania umoéw o przenoszenie praw
do przystugujacych jej wynikéw badan naukowych i prac rozwojowych oraz know-how zwia-
zanego z tymi wynikami, w przypadkach okreslonych w art. 86e ust. 2 PSW. Primo, uczelnia
musi wtedy zaproponowac pracownikowi (pracownikom) zawarcie takiej umowy. Secundo
- umowa ta ma by¢ ,bezwarunkowa"13.

Interpretacja:

Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW, ,umowa bezwarunkowa” o ktérej mowa w art. 86e
ust. 2 PSW, to umowa, ktéra nie zawiera warunku, o ktérym mowa w art. 89 i nast. KC.
Chodzi tu o zakaz zawarcia w umowie takich warunkéw, ktére mogtyby negatywnie
wptynac na proces swobodnego podejmowania przez pracownika decyzji o nabyciu
praw do stworzonych przez niego wynikéw badan naukowych i prac rozwojowych
oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami.

Tertio — nie moze przenie$¢ prawa nieodptatnie, ani zada¢ wynagrodzenia odpowiadajacego
rynkowej wartosci tego prawa, lecz musi zadowoli¢ sie wynagrodzeniem, ktére nie moze
by¢ wyzsze niz 10% minimalnego wynagrodzenia za prace, obowigzujacego w dniu zawar-
cia umowy. Jezeli twércéw jest dwodch lub wiecej, kwota ta rozktada sie pomiedzy nich sto-
sownie do wartosci ich udziatéw we wspodtwiasnosci wynikéw badan naukowych lub prac
rozwojowych oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami (art. 86g PSW).

Art. 86e ust. 5 PSW naktada tez na pracownikéw uczelni publicznych obowiazki, ktérych PWP
nie przewiduje. Zostaty one oméwione wyzej, w rozdziale I.

12 W tym sensie, ze projekt wynalazczy jest uwazany za pracowniczy, jezeli obowigzek jego dokonania wynika z pra-
cowniczych obowigzkéw tworcy - zob. blizej A. Szewc, Wynalazczos¢ pracownicza, [w:] System Prawa Prywatnego,
t. 14a, Prawo wtasnosci przemystowej, pod red. R. Skubisza C. H. Beck - Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012,
s.927-928.

13 Propozycja zapisow takiej umowy stanowi zatgcznik nr 2 do niniejszego Poradnika.




Rozdziat Il

Wytyczne w zakresie tworzenia
regulaminow zarzqdzania wiasnosciq
intelektualng w szkotach wyzszych

Zgodnie z art. 86 c ust. 1 pkt 1 PSW, obligatoryjnym narzedziem implementacji wielu rozwia-
zan ustawowych zwigzanych z zarzagdzaniem wtasnoscia intelektualng w uczelniach sa ,re-
gulaminy zarzadzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami wtasnosci
przemystowej oraz zasad komercjalizacji”.

Regulaminy takie powinny by¢ uchwalone przez senat uczelni publicznej, a w przypadku
uczelni niepublicznej - przez organ wskazany w statucie. PSW okresla takze liste zagadnien,
ktére powinny obligatoryjnie znalez¢ sie w regulaminach. Naleza do nich:

a) prawa i obowiazki uczelni, pracownikéw oraz studentéw i doktorantéw w zakresie
ochrony i korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw wiasnosci prze-
mystowej;

b) zasady wynagradzania twércéw;

¢) zasady i procedury komercjalizacji;

d) zasady korzystania z majatku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji oraz swiad-
czenia ustug naukowo-badawczych.

Dodatkowo, zgodnie z art. 86¢ ust. 1 pkt 1 PSW, regulaminy zarzadzania wtasnoscig intelek-
tualng powinny uwzgledniac takze zasady:
1) notyfikacji przez pracownikéw, studentéw, doktorantéw o wynikach badan naukowych
lub prac rozwojowych oraz o know-how zwigzanym z tymi wynikami;
2) przekazywania pracownikowi przez uczelnie publiczng informacji o decyzjach w spra-
wie komercjalizacji;
3) podziatu srodkéw uzyskanych z komercjalizacji miedzy twodrca bedacym pracownikiem
uczelni publicznej a t3 uczelnig oraz zasady przekazywania informacji o uzyskanych
srodkach.

Ustawa naktada obowigzek uchwalenia regulaminéw zarzadzania i komercjalizacji wtasnosci
intelektualnej takze w odniesieniu do instytutéw PAN oraz instytutéw badawczych, przy
czym zakres obowigzku okreslajg odrebne przepisy (art. 94a UoPAN, a w stosunku do insty-
tutéw badawczych - art. 24 ust. 1a UolB).




Wytyczne w zakresie tworzenia requlamindéw zarzqdzania wtasnosciq intelektualng w szkotach wyzszych

1. Obligatoryjne elementy regulaminu

1.1. Prawa i obowiqgzki uczelni, pracownikodw, studentow oraz
doktorantow w zakresie ochrony i korzystania z praw wtasnosci
intelektualnej — dr Julia Chlebny

PSW w art. 86¢ wskazuje na elementy, jakie obligatoryjnie powinny zawiera¢ regulaminy
zarzadzania wtasnoscia intelektualng w szkotach wyzszych. Zgodnie z art. 86¢ ust. 1 pkt 1a
PSW, do elementéw takich nalezy uregulowanie praw i obowiazkéw uczelni, pracowni-
kéw oraz studentéw i doktorantéw w zakresie ochrony i korzystania z praw autorskich
i praw pokrewnych oraz praw wtasnosci przemystowej. W tym zakresie przepis nie ulegt
zmianie na skutek nowelizacji PSW, zatem zasadne jest wzorowanie sie na dotychczas wy-
pracowanych rozwigzaniach i praktykach uczelni. Niemniej jednak dokonujac niezbednych
zmian w regulaminach (lub uchwalajac nowe regulaminy) nalezy uwzglednic¢ zmiany wpro-
wadzone w innych przepisach PSW, ktére moga mie¢ wptyw na rozszerzenie obowiaz-
kéw i potrzebe modyfikacji brzmienia dotychczasowych postanowien regulaminéw
w tym zakresie. Z nowych przepiséw dotyczacych podjecia decyzji w sprawie komercja-
lizacji przez uczelnie publiczng oraz zasad przejscia praw do wynikéw badan naukowych,
prac rozwojowych oraz know-how na pracownika (art. 86e PSW) moga wynika¢ dodatkowe
obowigzki zaréwno po stronie 0séb uczestniczacych w pracach badawczych i rozwojowych,
jak i samej uczelni.

Nalezy w szczegdlnosci zwréci¢ uwage na wprowadzenie w wyniku nowelizacji do art. 86¢
ust. 2 pkt 2 3 PSW, ktére naktadajg na uczelnie publiczne obowigzek uwzglednienia w regu-
laminie pewnych kwestii, ktdre zostang szerzej oméwione nizej.

1.1.1. Prawa i obowiazki uczelni publicznej w zakresie ochrony
i korzystania z praw wtasnosci intelektualnej

W zwiazku z nowa regulacja w PSW, ktéra dotyczy mozliwosci przeniesienia praw do débr
niematerialnych na pracownika-twoérce, w regulaminie powinny zostac przewidziane naste-
pujace obowigzki uczelni:

a) obowiazek podjecia przez uczelnie decyzji w sprawie komercjalizacji oraz niezwtocz-
nego poinformowania pracownika o podjetej decyzji
Uczelni przystuguje ustawowy termin trzech miesiecy (liczony od dnia otrzymania pra-
widtowo i wyczerpujaco przedstawionych informacji o wynikach badan naukowych lub
prac rozwojowych oraz know-how zwigzanym z tymi wynikami) na podjecie stosownej
decyzji w sprawie komercjalizacji. Decyzja ta z pewnoscig nie ma charakteru decyz;ji
administracyjnej. Mozna jg traktowac raczej jako wewnetrzng decyzje uczelni o cha-
rakterze faktycznym, z ktéra ustawa wigze okreslone skutki prawne. W rezultacie tworcy
nie przystuguje prawo do jej zaskarzenia.

W przypadku pozytywnej decyzji o komercjalizacji uruchamiany jest proces komer-
cjalizacji. W przypadku decyzji negatywnej lub braku decyzji w oznaczonym terminie,
uczelnia zobowiazana jest do ztozenia tworcy oferty nabycia prawa.

b) obowigzek poinformowania twoércy o osiggnietych korzysciach oraz wyptaty wyna-
grodzenia stosownie do art. 86f ust. 1 PSW - w przypadku komercjalizacji rozwigzania
przez uczelnie i osiggniecia z tego tytutu korzysci.

Warto zauwazy¢, ze rowniez w przypadku komercjalizacji rozwigzania, ktére nalezy
do uczelni mimo podjetej decyzji o niekomercjalizacji lub bezskutecznego uptywu
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terminu trzech miesiecy na podjecie decyzji o komercjalizacji z uwagi na nieprzyjecie
przez pracownika oferty nabycia prawa, na uczelni cigzy obowiazek wyptaty pracowni-
kowi czesci korzysci na podstawie art. 86f ust. 1 PSW.

Uczelnia nie ma obowigzku zgtaszania rozwigzania do ochrony, jezeli nie ma to uza-
sadnienia gospodarczego, jak réwniez nie ma obowiazku ochrony rozwigzania i jego
komercjalizacji w przypadku, gdy podjeta wczesniej decyzje o niekomercjalizacji lub
bezskutecznie uptynat okres trzech miesiecy, a pracownik nie przyjat oferty o nabyciu
praw do rozwigzania.

Rekomendacja:

Interes pracownika w zgtoszeniu rozwigzania, wyrazajacy sie np. w mozliwosci
uwzglednienia zgtoszen patentowych w ocenie okresowej, nie moze stanowic¢ wy-
starczajacego uzasadnienia dla natozenia na uczelnie obowiazku ochrony tego roz-
wigzania. Dlatego nie jest konieczne zobowigzanie uczelni w regulaminie do podje-
cia krokéw zmierzajacych do zabezpieczenia ochrony. W regulaminie moze natomiast
znalez¢ sie ogolna deklaracja, zgodnie z ktéra uczelnia dotozy nalezytej starannosci
w celu efektywnej komercjalizacji.

c) obowiazek ztozenia pracownikowi w ciggu 30 dni oferty zawarcia umowy o prze-
niesienie praw do wynikéw, tacznie z informacjami, utworami wraz z wtasnosciag no-
$nikow na ktérych utwory utrwalono i wczesniej przekazanymi przez pracownika
doswiadczeniami technicznymi - w przypadku podjecia decyzji o niekomercjalizacji
lub bezskutecznego uptywu terminu trzech miesiecy.

Umowa dochodzi do skutku z chwilg otrzymania przez uczelnie oswiadczenia pracowni-

ka o przyjeciu oferty. Umowa musi mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci. Usta-

wodawca przyjat ofertowy tryb zawarcia umowy o przeniesieniu praw na twdrce. Spo-

s6b zawarcia umowy poprzez ztozenie oferty i jej przyjecie uregulowany jest w art. 66

i nast. KC. Zgodnie z art. 66 §1 KC, za oferte nalezy uzna¢ oswiadczenie woli zawarcia

umowy skierowane do drugiej strony, jezeli okresla istotne postanowienia tej umowy.

Oferta zawarcia umowy powinna zatem okresla¢ przynajmniej podmiot, przedmiot

i tres¢ umowy. W rezultacie, oferta, o ktérej mowa w art. 86e PSW, musi wskazywac:

e strony umowy;

e postanowienie o przeniesieniu wynikéw badan naukowych lub prac rozwojowych oraz
know-how zwigzanego z tymi wynikami, facznie z informacjami, utworami wraz z wita-
snoscig nosnikéw, na ktérych utwory te utrwalono, i doswiadczeniami technicznymi;

e wynagrodzenie za przeniesienie praw w ustawowo okreslonej wysokosci.

Wskazane jest jednak, by oferta zawierata szereg dodatkowych postanowien, ktére stano-
wi¢ beda tre$¢ umowy o przeniesieniu praw do wynikéw i ich komercjalizacji (wzér przy-
kladowej oferty i zapiséw umowy bezwarunkowej stanowig zataczniki nr 1 i 2 w Aneksie
do niniejszego Poradnika).

Szersze uwagi na temat przyjecia oferty i zawarcia umowy o przeniesieniu praw znajduja sie
w Rozdziale Il 1.4.,Tryb podejmowania przez uczelnie decyzji o komercjalizacji”.

Rekomendacja:

Zasadne jest uwzglednienie w regulaminie pewnych obowigzkéw i praw réwniez
w stosunku do potencjalnych twércéow niebedacych pracownikami uczelni. Podkre-
$li¢ jednak nalezy, ze postanowienia te beda skuteczne jedynie wobec oséb, ktére
wyrazity zgode na tre$¢ regulaminu. Moze to wynika¢ np. z umowy wiazacej tworce
niebedacego pracownikiem z uczelnia albo ze stosownego o$wiadczenia o zapozna-
niu sie i wyrazeniu zgody na tres¢ regulaminu.
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W przypadku braku stosownych uregulowan w odniesieniu do tej kategorii twércow, za-
stosowanie znajda przepisy ogdlne (PWP oraz PrAut). One réwniez beda miec zastosowanie
do kwestii zwigzanych z wynagrodzeniem tworcy z tytutu korzystania z wynikéw jego ba-
dan naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami, jezeli
strony nie ureguluja tych kwestii inaczej. Nie stoi przy tym na przeszkodzie, by regulamin,
a w konsekwencji indywidualne umowy z twdrcami, przewidywaty odpowiednie stosowa-
nie modelu ustawowego przewidzianego w PSW réwniez w odniesieniu do oséb niebeda-
cych pracownikami.

Odnosnie do kwestii praw i obowigzkéw uczelni publicznej w zakresie ochrony i korzystania
z débr niematerialnych dokonanych na uczelni, zwréci¢ mozna réwniez uwage na zasad-
no$¢ wprowadzenia w regulaminie postanowien zobowigzujacych uczelnie, aby zawierajac
z osobami trzecimi umowy, z ktérych moze wynikna¢ dobro niematerialne, zapewnita
sobie odpowiednie prawa do tak powstatych débr. Dotyczy to réowniez sytuacji, gdy wy-
niki powstaty przy istotnej i bezposredniej pomocy uczelni, na przyktad przy wykorzysta-
niu $srodkéw finansowych, materiatowych lub organizacyjnych uczelni. Trzeba mie¢ jednak
na uwadze, ze takie postanowienia regulaminowe wywotujg skutek jedynie wewnetrzny
i stanowig wskazéwke co do tresci uméw zawieranych z osobami trzecimi. W rezultacie
uczelnia nabedzie prawa do dobr niematerialnych, pod warunkiem, ze stosowne postano-
wienia znajda sie w umowie z osobg trzecia.

1.1.2. Prawa i obowiazki pracownikéw, studentéw oraz doktorantow
w zakresie ochrony i korzystania z praw wtasnosci intelektualnej

1) Osoby zwigzane postanowieniami regulaminu

Regulamin zarzadzania wtasnoscia intelektualna okreslajacy prawa i obowiazki uczelni,
pracownikéw, studentéw i doktorantow nie stanowi zrédta prawa powszechnie obowigzu-
jacego. Postanowieniami regulaminu zwigzana jest uczelnia, ktérej senat uchwalit regulamin,
jej pracownicy oraz te osoby trzecie, ktére wyrazity zgode na jego stosowanie. Niektére prawa
i obowigzki okreslone w regulaminie zakorzenione sg w ustawach, ktére maja charakter ak-
tow powszechnie obowiazujacych. Funkcja regulaminu jest wowczas gtéwnie uswiadomienie
tworcom przystugujacych im praw i cigzacych na nich obowiazkéw, ktérych podstawa prawng
jest ustawa. Wskazane jest jednak, by regulamin rozwijat niektére prawa i obowigzki lub do-
dawat nowe. W tym zakresie sam regulamin nie stanowi skutecznej podstawy dochodzenia
roszczen wobec oséb, ktére nie sg nim zwigzane. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci
co do skutecznosci obowiazkéw natozonych na pracownikéw, doktorantéw, studentéw przez
regulamin powinni by¢ oni poinformowani o regulaminie i mie¢ realng mozliwo$¢ zapoznania
sie z nim. W odniesieniu do pracownikéw czesto ma to miejsce przy okazji zawierania umowy
o prace. Pracownik zostaje wéwczas poinformowany, ze jego prawa i obowiazki okresla réw-
niez regulamin, ktéry staje sie integralng czescig umowy o prace.

Rekomendacja:

Regulamin moze zobowigzywac pracownikéw uczelni kierujacych pracami naukowymi
lub rozwojowymi, w ktére zaangazowani sg studenci lub doktoranci i w ramach ktérych
moze powstac¢ dobro niematerialne, by uzyskali od studenta lub doktoranta pisemne
o$wiadczenie potwierdzajace zapoznanie sie z regulaminem i zawierajace zgode na
jego stosowanie. Nalezy pamieta¢, ze samo zwigzanie studenta lub doktoranta regu-
laminem nie oznacza przeniesienia praw do débr niematerialnych stworzonych przez
studenta lub doktoranta na uczelnie.
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Rekomendacja:

Dobra praktyka jest umieszczanie stosownych postanowien dotyczacych zwigzania
regulaminem réwniez w innych umowach niz umowa o prace, stanowigcych podsta-
we zaangazowania osoby do wykonywania okreslonych prac w ramach uczelni (np.
w umowie o dzieto, umowie o Swiadczenie ustug). W przeciwnym razie postanowie-
nia regulaminéw nie beda dla nich wigzace.

Jezeli twdrca niebedacy pracownikiem uczelni nie zostanie zwigzany postanowieniami re-
gulaminu w ten sposéb, ze regulamin stanie sie integralng czescia umowy zawartej przez
niego z uczelnig, zastosowanie beda miaty jedynie przepisy powszechnie obowigzujacego
prawa, w szczegolnosci art. 11 ust. 3 5 PWP.

2) Obowiazki pracownika uczelni publicznej4

Ze znowelizowanych przepiséw PSW wynikajg nastepujace obowigzki pracownika, ktére po-
winny zostac przewidziane i ewentualnie uszczegétowione w regulaminie:
a) obowigzki przewidziane w art. 86¢ ust. 2 pkt 2 i 3 PSW

e obowiazek poinformowania uczelni przez pracownika o wynikach badan nauko-
wych lub prac rozwojowych oraz know-how zwigzanym z tymi wynikami;

e obowigzek poinformowania uczelni przez pracownika o uzyskanych przez niego
srodkach z komercjalizacji w przypadku, gdy prawo do wynikéw badan naukowych,
prac rozwojowych oraz know-how zostato przeniesione na pracownika w trybie
art. 86e PSW;

e obowiazek przekazywania uczelni przez pracownika przystugujacych jej czesci
srodkéw uzyskanych z komercjalizacji zgodnie z art. 86f ust. 2 PSW.

Zasady realizacji tych obowigzkéw omoéwione zostaty w Rozdziale Il (1.2. Procedury notyfikadji).

b) obowigzki przewidziane w art. 86e ust. 5 PSW

e obowiazek zachowania poufnosci wynikéw badan naukowych lub prac rozwojo-
wych oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami;

e obowigzek przekazania uczelni publicznej przez pracownika wszystkich posia-
danych przez niego informacji, utworéw wraz z wtasnoscig nosnikéw, na ktérych
utwory te utrwalono, i doswiadczen technicznych potrzebnych do komercjalizacji;

e obowigzek powstrzymania sie od jakichkolwiek dziatan zmierzajacych do wdraza-
nia wynikow;

e obowigzek wspoétdziatania w procesie komercjalizacji, w tym w postepowaniach
zmierzajacych do uzyskania praw wytacznych.

Powyzsze obowiazki pracownika wynikajace z art. 86e ust. 5 PSW odnosza sie do sytuadji,
gdy prawa do doébr niematerialnych naleza do uczelni. Obowiazki te cigza na pracowniku
tak dtugo, jak dlugo prawa do tego dobra przystuguja uczelni. Warto zauwazy¢, ze po-
wyzsze obowigzki, w szczegdlnosci obowigzek zachowania danego rozwigzania w poufno-
$ci, przekazywania uczelni informacji o tym rozwigzaniu, wspétdziatania w procesie komer-
cjalizacji przewidywane byty w regulaminach uczelni jeszcze przed nowelizacja PSW.

14 Por. Rozdziat | 1.3. Status i sytuacja prawna poszczegdlnych kategorii tworcéw (w swietle podmiotowego i przedmiotowe-
go zakresu znowelizowanych przepiséw PSW).
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Warto odnies¢ sie szerzej do obowigzku pracownika do przekazania uczelni publicznej
wszystkich posiadanych przez niego informacji, utworéw wraz z wtasnoscia noénikéw,
na ktérych utwory te utrwalono, i doswiadczen technicznych potrzebnych do komercja-
lizacji.

Rekomendacja:

W celu realizacji obowiazku pracownika do przekazania uczelni publicznej wszyst-
kich posiadanych przez niego informacji, utworéw wraz z wtasnoscig nosnikéw,
na ktoérych utwory te utrwalono, i doswiadczen technicznych potrzebnych do ko-
mercjalizacji wskazane jest odpowiednie dostosowanie formularza notyfikacji o wy-
nikach badan, w ktérym pracownik bytby zobowiazany przedstawi¢ dodatkowe infor-
macje o rozwigzaniu, mogace miec znaczenie dla jego ochrony, wdrozenia, komercja-
lizacji i dalszych prac rozwojowych.

Formularz powinien obejmowac m.in.: informacje na temat okolicznosci dokonania rozwia-
zania, wskazywaé osoby uczestniczace w pracach, wspottwércdw rozwigzania, moment
dokonania wynalazku, przedstawienie najblizszego stanu techniki zgtaszanego rozwiaza-
nia, potencjalne mozliwosci jego zastosowania, ocene szans na komercjalizacje i wskazéwki
co do sposobu jej prowadzenia, o czym szerzej w Rozdziale Il. 1.5. Poradnika. Jest to istotne,
gdyz tworca posiada zwykle najwieksza wiedze o tym rozwiazaniu.

Odpowiednio skonstruowany formularz notyfikacji utatwia pracownikowi wywiazanie sie
z obowigzku informacyjnego oraz systematyzuje pozyskiwane przez uczelnie informacje.

Rekomendacja:

Przy wypetnianiu przez pracownika formularza notyfikacji pomocne moga by¢ infor-
macje gromadzone w trakcie prowadzenia badan naukowych lub prac rozwojowych.
Dlatego rekomendowane jest regulaminowe zobowigzanie pracownika do prowa-
dzenia dziennika badan naukowych lub prac rozwojowych, co stanowito dobra prak-
tyke funkcjonujaca do tej pory w regulaminach zarzadzania wtasnoscia intelektualna.
Ma to szczegélne znaczenie w przypadku kierunkéw technicznych. Informacje zawar-
te w dzienniku prac badawczych moga by¢ pomocne w ustaleniu daty dokonania
rozwiazania, jego nowosci, wspotautorstwa itp.

Samo przygotowanie formularza nie zwalnia jednak pracownika z dalszej wspotpracy przy
ubieganiu sie o ochrone i komercjalizacji rozwigzania, co jasno powinno wynikac z regu-
laminu.

Zbyt daleko idacym wymaganiem jest natomiast natozenie na pracownika obowiazku przed-
stawienia przez niego w formularzu notyfikacji lub wraz z takim formularzem oceny mozli-
wosci uzyskania ochrony wytgcznej rozwigzania, sporzadzonej lub uwiarygodnionej przez
rzecznika patentowego. Narazatoby to pracownika na koszty zwigzane z rozwigzaniem,
do ktérego prawa na tym etapie nie nalezg do pracownika, lecz do uczelni. Czym innym
jest bowiem obowigzek informowania o swojej wiedzy i doswiadczeniach oraz wspétpraca
w tym zakresie, a czym innym zobowigzanie do dokonania dodatkowych czynnosci wyma-
gajacych umiejetnosci i kwalifikacji, ktorych tworca bedacy pracownikiem uczelni nie musi
posiadac. Ocena stanu techniki oraz zdolnosci ochronnej, a w szczegdlnosci zdolnosci pa-
tentowej rozwiazania, lezy po stronie uczelni.
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Jedli chodzi o obowigzek udostepnienia przez pracownika utworu wraz z przeniesieniem
wiasnosci nosnika, na ktérym utrwalono utwoér przedstawiajacy wyniki badan naukowych
i prac rozwojowych, wydaje sie, ze nie oznacza on obowiagzku przeniesienia autorskich praw
majatkowych do tego utworu. Nie nalezy utozsamia¢ wiasnosci nosnika utworu, praw au-
torskich majatkowych do utworu oraz praw do rozwigzania przedstawionego w utworze.
W rezultacie analizowany przepis nie ogranicza mozliwosci korzystania przez pracow-
nika ze stworzonych przez niego utworéw naukowych do ktérych, zgodnie z przepisa-
mi PrAut, uczelni nie przystuguja autorskie prawa majatkowe. W szczegélnosci przepis
nie ogranicza prawa publikacji takich utworéw przez pracownika, z tym zastrzezeniem,
ze publikacja nie moze pozostawa¢ w kolizji ze zobowigzaniem do zachowania poufno-
sci, co wynika réwniez ze stanowiska MNiSW.

Rekomendacja:

W celu realizacji obowigzku zachowania poufnosci, regulamin powinien naktadac
na pracownika dodatkowy obowigzek poinformowania uczelni o planowanej publi-
kacji z odpowiednim wyprzedzeniem, aby miata ona czas na zabezpieczenie swoich
intereséw, na przyktad poprzez podjecie decyzji o komercjalizacji i zgtoszenie rozwia-
zania w Urzedzie Patentowym RP, badz uzgodnienie z twoérca takiej modyfikacji tek-
stu publikadji, ktéra nie ujawniataby poufnych informacji i nie naruszataby intereséw
uczelni.

Mimo ze PSW tego nie wymaga, zasadne moze by¢ w pewnych sytuacjach zobowigzanie
uczelni na mocy regulaminu do zapfaty pracownikowi kwoty odpowiadajacej rownowar-
tosci nosnika, jako rzeczy, do ktdrej prawo wtasnosci uzyskuje uczelnia, w przypadkach gdy
nosnik ma znaczng wartos¢ majatkowa np. jest to wartosciowy model, makieta lub dysk pa-
mieci, przy czym zostat on sfinansowany ze srodkéw wiasnych pracownika, a nie srodkéw
uczelni.

3) Prawa pracownika uczelni publicznej

Wsréd praw pracownika zwigzanych z ochrong i korzystaniem z débr przez niego dokona-
nych, ktére moga by¢ przewidziane w regulaminie, nalezy wskaza¢ na prawa bedace kore-
latem obowiazkoéw uczelni wobec pracownika, jak choéby prawo do uzyskania w przewi-
dzianym w regulaminie trybie informacji o decyzjach uczelni odnosnie do stworzonych
przez niego débr niematerialnych (np. decyzja o komercjalizacji, prawo do informacji o ko-
rzysciach uzyskanych z komercjalizacji i stosownego w nich udziatu wynikajacego z art. 86f
ust. 1 PSW).

Rekomendacja:

Zgodnie z dotychczasowq praktyka, regulaminy zazwyczaj przyznaja pracownikowi
mozliwo$¢ ztozenia uczelni propozycji nabycia od niego praw do débr niematerial-
nych, do ktérych uczelni nie przystuguja prawa w mysl regulaminu. Rekomendowane
jest utrzymanie takiej praktyki. Chodzi tu gtéwnie o dobra powstate poza obowigzkami
pracowniczymi i bez jakiejkolwiek pomocy uczelni. W przypadku nabycia przez uczelnie
praw do takich rozwigzan nie beda miaty zastosowania przepisy wprowadzone noweli-
zacjg ustawy PSW m.in. o obowigzku wypfaty pracownikowi czesci korzysci uzyskanych
z komercjalizacji na podstawie art. 86f PSW. Kwestie te beda przedmiotem postanowien
stron w ramach zawieranej umowy.
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Zasadnos¢ zamieszczania takich postanowien w regulaminie wynika gtéwnie z informa-
cyjnej funkcji regulaminu o przystugujacych pracownikom prawach. Ztozenie tego typu
propozycji jest mozliwe rowniez w przypadku braku stosownego postanowienia w regu-
laminie, gdyz miesci sie w ramach swobody uméw. Dojscie do skutku umowy przeno-
szacej na uczelnie prawo do tak powstatego dobra dokonanego przez pracownika zale-
zy od zgodnego os$wiadczenia woli obu stron. Umowa taka okresla zakres uzyskiwanych
przez uczelnie praw, jak rGwniez zasady wynagradzania pracownika. Nie stoi na przeszko-
dzie, by strony przewidziaty odpowiednie stosowanie modelu ustawowego przewidziane-
go w art. 86f-86g PSW.

4) Prawa i obowiazki studentéw i doktorantéw

Ustawa wprawdzie odnosi sie jedynie do studentéw i doktorantéw, pomijajac inne osoby
nie pozostajace z uczelnig w stosunku pracy, a wykonujace okreslone badania (np. stazysci,
stypendysci), jednak zasadne jest by regulaminy w sposéb analogiczny ujmowaty sytuacje
réwniez tych oséb. Przewidziane w regulaminie prawa i obowiagzki stazystéw i stypendy-
stow muszg znalez¢ odzwierciedlenie w umowie zawartej pomiedzy uczelnig a osoba
prowadzacg badania. Warto zwroéci¢ uwage, ze w wiekszosci przypadkéw dotychczaso-
we regulaminy przewidywaty, ze uczelnia powinna zawrze¢ umowe dotyczaca dobr inte-
lektualnych przyznajaca odpowiednie prawa uczelni w kazdym przypadku, gdy istnieje
prawdopodobienstwo, ze osoba niebedaca pracownikiem (stazysta, stypendysta) moze
stworzy¢ takie dobro przy wykorzystaniu zasobéw uczelni. W rezultacie dalsze uwagi
dotyczace studentéw i doktorantéw powinny sie odnosi¢ rowniez do stazystéw i stypen-
dystow.

Jesli chodzi o przewidziane nowelizacja PSW obowigzki oséb niebedacych pracownikami
tj. studentow i doktorantéw, ktére musza znalez¢ sie w regulaminie, wymienic nalezy przede
wszystkim obowiazek studentéw i doktorantéw informowania uczelni o wynikach badan
naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how zwigzanym z tymi wynikami.

Wprawdzie twérczos¢ studentéw i doktorantéw nie jest objeta dyspozycjg art. 86e PSW,
nie oznacza to jednak, ze uczelnia nie moze naby¢ zadnych uprawnien wzgledem wynikéw
prac badawczych i rozwojowych studentéw i doktorantéw. Uprawnienia takie moga wyni-
kac z przepiséw ogdlnych lub z odrebnych umoéw ze studentami lub doktorantami. Moze
tu znalez¢ zastosowanie art. 11 ust. 5 PWP odnoszacy sie do prawa do korzystania z wynalaz-
ku, wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego dokonanego przy pomocy przedsiebiorcy.
Uczelnia wprawdzie nie jest przedsiebiorcg, ale na mocy art. 2 ust. 3 PWP przepisy ustawy
dotyczace przedsiebiorcéw stosuje sie odpowiednio réwniez do oséb prowadzacych dzia-
talnos¢ inna niz gospodarcza. Poza tym student lub doktorant moze by¢ zwigzany z uczelnia
inng umowa cywilnoprawna, na podstawie ktorej prowadzi okreslone prace naukowo-ba-
dawcze i z ktérych moga wynikac¢ pewne prawa uczelni do powstatych débr.

Obowiagzek studentéw i doktorantéw informowania uczelni o wynikach badan naukowych
lub prac rozwojowych oraz know-how zwigzanym z tymi wynikami ma réwniez na celu do-
starczenie uczelni informacji stanowiagcych podstawe do podjecia przez nig krokéw zmie-
rzajacych do nabycia praw do takich wytwordéw. Jak wczesniej zasygnalizowano, wskazuje
na to stanowisko MNiSW, zgodnie z ktéorym obowiazek taki zostat natozony na wskaza-
nych tworcéw, gdyz uczelnia moze by¢ zainteresowana nabyciem od studenta lub dok-
toranta doébr niematerialnych i ich skomercjalizowania. Moze tez chcie¢ wykorzystac ta-
kie informacje do celéw statystycznych itp.
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Nalezy jednak podkresli¢, ze nabycie praw przez uczelnie i zasady komercjalizacji okreslac
bedzie w przypadku tej kategorii twércéw wytacznie umowa pomiedzy uczelnig a stu-
dentem lub doktorantem, a w zakresie nieuregulowanym umowa stosuje sie przepisy
KC, PWP oraz PrAut.

Rekomendacja:

Zakres obowiagzku informacyjnego studenta lub doktoranta powinien by¢ wezszy niz
obowiazek przekazania informacji, ciazacy na pracowniku uczelni publicznej. Moze on
by¢ ograniczony do tematyki prowadzonych prac i ich wynikéw oraz know-how zwig-
zanego z tymi wynikami, wskazania wszystkich twércéw, udziatu w prawie do uzyska-
nych wynikéw i czasu ich dokonania. W regulaminie mozna przyja¢, ze obowiazek ten
jest spetniony, gdy student lub doktorant stosowne informacje przekaze opiekunowi
naukowemu, promotorowi lub kierownikowi grupy badawczej, w ramach ktérej pro-
wadzi okreslone badania.

Biezace informowanie o postepach prac jest zresztg wpisane w nature wspotpracy studenta
lub doktoranta z wyzej wskazanymi osobami. Osoby te, bedace najczesciej pracownikami
uczelni, powinny dalej przekazac informacje stosownym wtadzom uczelni. Spetnienie obo-
wigzku informacyjnego przez studenta lub doktoranta nie powoduje przejscia jakichkol-
wiek praw na uczelnie.

Nalezy zaznaczy¢, ze regulamin moze okresla¢ zasady wynagrodzenia studenta lub
doktoranta w przypadku nabycia przez uczelnie dokonanego przez niego dobra i jego
komercjalizacji. W tej sytuacji zasady wynagrodzenia kazdorazowo powinny wynikac
z umowy pomiedzy studentem lub doktorantem a uczelnia. Chociaz art. 86f PSW nie znaj-
duje tutaj zastosowania, nie stoi na przeszkodzie, aby w zakresie wynagrodzenia strony
przewidziaty w umowie odpowiednie stosowanie modelu ustawowego przewidzianego
w art. 86f-86g PSW w zakresie partycypowania tworcy (studenta, doktoranta) w srodkach
z komercjalizacji.

1.2. Procedury notyfikacji - Krystian Gurba

1.2.1. Notyfikacja o wynikach badan przez pracownika

Jak wynika z wczesniejszych uwag, obowiazkiem pracownika naukowego, studenta lub dok-
toranta jest zgodnie z art. 86¢ ust. 2 pkt 2 PSW przekazywanie informacji o wynikach badan
naukowych lub prac rozwojowych oraz o know-how zwigzanym z tymi wynikami (notyfika-
cja). Ustawa nie precyzuje zakresu zgtoszenia ani jego formy, jednak na podstawie poszcze-
golnych postanowien art. 86¢, art. 86d i art. 86e PSW wskaza¢ mozna elementy obowigzko-
we takiej notyfikacji, ktére powinny znalez¢ odzwierciedlenie w regulaminie. Praktyka pol-
skich i zagranicznych uczelni wskazuje ponadto na dodatkowe informacje przekazane przez
zgtaszajacego wyniki, mogace utatwi¢ uczelni podjecie decyzji o komercjalizacji. Powinny
by¢ one zatem elementem regulaminu zarzadzania wtasnoscia intelektualna. Do obowigz-
kéw wynikajacych z interpretacji przepiséw ustawy naleza:
a) umieszczenie w formularzu notyfikacji opisu badan naukowych lub kazdego rodzaju
prac rozwojowych, w ramach ktérych powstaty wyniki
Obligatoryjnym elementem notyfikacji jaki wynika z interpretacji celéw przepiséw
i sposobu ich realizacji jest punkt zobowiazujacy do opisania badan lub prac, ktore
doprowadzity do uzyskania wynikow w sposéb, ktéry utatwi ocene, czy byty to bada-
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nia naukowe, czy prace rozwojowe. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku zgtaszania

rezultatow stanowigcych utwory np. programy komputerowe lub bazy danych, zaréw-

no tworcze (tzn. chronione prawem autorskim), jak i nietwércze (chronione w systemie

sui generis). Cho¢ nie sg one wyraznie wymienione w ustawie, sg takze objete zakresem

przedmiotowym art. 86d PSW, zgodnie z ktérym nowy tryb nabycia praw i komercjali-

zacji dotyczy:

¢ wynikéw badan naukowych bedacych jedynie wynalazkami, wzorami uzytkowymi, wzo-
rami przemystowymi, topografiami uktadéw scalonych, nowymi odmianami roslin;

e kazdego rodzaju wynikéw prac rozwojowych, a wiec takze utworéw w rozumieniu
prawa autorskiego (np. programy komputerowe) oraz baz danych.

b) okreslenie zrédta finansowania (wspétfinansowania badan)

Z art. 86e ust. 4 PSW wynika wymdg umieszczenia w formularzu notyfikacji informacji
o zrédle finansowania badan lub prac rozwojowych, aby uczelnia byta w stanie usta-
li¢c, czy dane wyniki podlegaja procedurze wprowadzonej postanowieniami art. 86e
ust. 1-3 i art. 86h. Jak wynika z uwag zawartych w Rozdziale | Poradnika, pewna kate-
goria wynikéw finansowanych ze srodkéw zewnetrznych (wskazana w art. 86e ust. 4
PSW) nie podlega bowiem powyzszym postanowieniom. Powinien by¢ to obowigzek
adresata notyfikacji (w praktyce bedzie to najczesciej rodzima jednostka lub centrum
transferu technologii), zatem informacje te musza by¢ na tyle precyzyjne, aby mozna
byto prawidtowo zakwalifikowa¢ dane wyniki.

¢) wskazanie daty uzyskania wynikéw
Obowigzkowym elementem zgtoszenia wynikéw jest rowniezinformacja o dacie powsta-
nia lub wyksztatcenia sie wynikéw. Wymagaja tego postanowienia art. 86e ust. 1 PSW
oraz art. 57 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy — Prawo o szkolnictwie
wyzszym oraz niektorych innych ustaw, zgodnie z ktérymi nowy tryb nabycia praw i ko-
mercjalizacji dotyczy jedynie wynikéw powstatych po 1 pazdziernika 2014 roku.

d) wskazanie daty wptywu kompletnego formularza notyfikacji

Ze wzgledu na tres¢ art. 86e ust. T PSW w zgtoszeniu powinna zosta¢ wskazana tak-

ze data wplywu informacji od pracownika, poniewaz od tego dnia liczony jest okres

3 miesiecy na podjecie przez uczelnie decyzji o komercjalizacji.

Postanowienia art. 86e ust. 5 PSW wskazujg ponadto, iz w formularzu notyfikacji o wy-

nikach powinny znaleZ¢ sie réwniez nastepujace pytania umozliwiajace egzekwowanie

praw i obowigzkéw pracownika:

e Czy przed datq zgtoszenia wynikéw byty one publikowane lub czy planowane sq pu-
blikacje?

Prawa autorskie do utworéw naukowych naleza do pracownika naukowego, ale jed-
noczesnie jest on zobowigzany do niewykonywania dziatan, ktére mogtyby zniwe-
czy¢ szanse na komercjalizacje lub uzyskanie ochrony.

e Czy ze zgtaszanymi wynikami badan naukowych lub prac rozwojowych zwiqzane
sq inne utwory, informacje i doswiadczenia techniczne potrzebne do komercjalizacji?
Zgodnie z art. 86e ust. 1 PSW oraz art. 86e ust. 5 pkt 2 PSW pracownik ma obowigzek
przekazania ich uczelni wraz z wtasnoscig nosnikow. Wydaje sie przy tym, ze przeka-
zanie tych utwordw, informacji i doswiadczen technicznych moze nastgpic po podje-
ciu przez uczelnie decyzji o komercjalizacji.

e Czy byty prowadzone lub sq planowane jakiekolwiek dziatania zmierzajqce do wdro-
zenia?

Zgodnie z art. 86e ust. 5 pkt 3 PSW pracownik jest zobowigzany do powstrzymania sie
od prowadzenia jakichkolwiek dziatar zmierzajacych do wdrazania wynikéw.
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e) deklaracja pracownika dotyczaca komercjalizacji wynikow przez uczelnie

W celu sprawnego funkcjonowania mechanizmu przewidzianego w art. 86e ust. 2 PSW,
przydatne jest réwniez uzyskanie juz na etapie skfadania przez pracownika naukowego
informacji o wynikach potwierdzenia, czy rozwaza on samodzielng komercjalizacje
wynikéw w razie braku zainteresowania ze strony uczelni. Moze to usprawni¢ p6z-
niejsze dziatania.

W takiej sytuacji uczelnia moze podjac¢ decyzje o przeniesieniu na pracownika praw
do wynikéw przed uptywem terminu trzech miesiecy.

Poza wyzej wymienionymi elementami notyfikacji, jako niezbedne nalezy wskazac nastepu-
jace punkty:

e nazwa wynikéw pozwalajaca na ich identyfikacje,

¢ dane tworcow wynikéw wraz z okresleniem ich wktadu twérczego,

e podpisy tworcow,

o lista zatacznikow.

Wskazéwek co do ksztattu catego formularza oraz pozostatych rekomendowanych jego
elementéw dostarcza réwniez analiza obecnie stosowanych rozwigzan poszczegdlnych
uczelni.

Mimo braku takiego obowigzku do dnia wejscia w zycie nowelizacji PSW z 2014 r. uczelnie,
ktére wprowadzity regulaminy w dziedzinie komercjalizacji, opracowaty w wiekszosci wta-
sne formularze zobowigzujace pracownikéw do przekazywania informacji o wynikach ba-
dan. Analiza dotychczasowej praktyki polskich uczelni wskazuje na znaczne zréznicowanie
uregulowan kwestii informowania o wynikach. Wspoélnym elementem wydaje sie nazwanie
tego dokumentu Zgtoszeniem (pojedyncze uczelnie postuguja sie pojeciem: ,formularz”,
,wniosek” lub ,karta”). Drugi czton nazwy dokumentu jest znacznie bardziej zr6znicowa-
ny i w wielu przypadkach zawezajaco traktuje rezultaty, ktérych dotyczy formularz. Liczne
uczelnie postuguja sie pojeciem ,wynalazek” lub ,projekt wynalazczy”, podczas gdy zgta-
szane informacje nie musza miec¢ charakteru wynalazku (zgodnie z definicjg PWP). Z tego sa-
mego powodu nalezy uznac za nieprecyzyjne nazwy: ,Zgtoszenie utworu pracowniczego”,
.Karta technologii”, ,Wniosek o objecie ochrong patentowg lub know-how rozwigzania na-
ukowo-technicznego”. Nazwa lepiej oddajaca istote przekazywanych informacji jest ,Zgto-
szenie rozwigzania do ochrony”, cho¢ nalezy zauwazy¢, ze zgtoszenie nie ma na celu jedy-
nie uzyskania ochrony. Wydaje sie, ze wymogi wynikajace z ustawy PSW najtrafniej oddaja
nazwy: ,Formularz notyfikacji”, ,Zgtoszenie wynikéw”, ,Formularz zgtoszenia wynikéw” lub
+Zgtoszenie wynikéw do komercjalizacji”.

Oproécz opisanych powyzej obowigzkowych elementéw, uczelnie redagujac taki formularz
lub okreslajac jego elementy w regulaminie moga rozwazy¢ uwzglednienie nastepujacych
fakultatywnych elementéw stosowanych obecnie przez polskie uczelnie:

o w przypadku wynikéw stworzonych przez grupe badawcza — zobowigzanie wspottwor-
cow, juz na etapie zgtaszania wynikéw, do okreslenia swojego procentowego udziatu
w ich stworzeniu;

e w przypadku wynikéw stworzonych przez grupe badawcza - propozycja ustanowie-
nia sposréd cztonkdw grupy (wspottworcow) petnomocnika reprezentujgcego interesy
wszystkich wspottwoércoéw w relacjach z uczelnia;

e umieszczenie podpisu przetozonego tworcow (dyrektora instytutu, kierownika kate-
dry lub dziekana) na formularzu sktadanym przez pracownikéw. Moze mie¢ to istotne
znaczenie w sytuacji, gdy w danej uczelni koszty ochrony pokrywane sa z budzetéw
poszczegodlnych jednostek organizacyjnych;
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o wskazanie przez tworce (wspottwdrcow) propozycji formy komercjalizacji, dalszych
dziatan oraz podmiotéw zainteresowanych wdrozeniem;

e o$wiadczenie tworcy (wspottwdrcdw) o zapoznaniu sie z regulaminem zarzadzania
wiasnoscia intelektualng, obowiazku zachowania poufnosci oraz o braku prowadzenia
dziatan w celu uzyskania ochrony wynikéw i ich komercjalizacji przed datg notyfikacji;

e wykorzystanie formularza jako dokumentu, w ktérym na pdzniejszych etapach wpisy-
wane beda decyzje uczelni w zakresie m.in.: przyjecia wynikéw, decyzji o komercjaliza-
¢ji, decyzji o przeznaczeniu Srodkéw na ochrone.

Uczelnie powinny ponadto wzig¢ pod uwage dostosowanie formularza do swoich potrzeb.

Obok rekomendowanych elementéw, ktére powinny by¢ uwzglednione w formularzu, wska-
zac nalezy na przyktadowe wymogi, ktére wydajg sie wykracza¢ poza obowigzek zgtoszenia
wynikow:

e wymog okresdlenia przez twdrce rodzaju prawa mogacego chroni¢ wyniki. Wydaje sie,
iz taki punkt mogtby byc¢ zawarty jedynie w czesci formularza przeznaczonej do wypet-
nienia przez pracownikéw uczelni odpowiedzialnych za ocene zgtaszanych wynikéw,
poniewaz nie od wszystkich twércéw mozna wymagac eksperckiej wiedzy na temat
form ochrony wtasnosci intelektualnej;

e poszerzenie formularza o ocene zgtaszanych wynikéw przez samych twércéw, np. w for-
mie analizy SWOT (zobowigzanie zgtaszajacego do wymienienia silnych oraz stabych
stron, szans i zagrozen). Doswiadczenie wskazuje, iz twércy woleliby jednak, aby byto
to zadanie pracownikéw uczelni odpowiedzialnych za komercjalizacje. Analogicznie
wydaje sie, ze wymog przeprowadzenia oceny zdolnosci patentowej na potrzeby ztoze-
nia formularza notyfikacji jest zbyt obcigzajacy dla pracownikéw naukowych.

Mozna rozwazy¢ dwie podstawowe opcje uregulowania kwestii zgtoszenia:

+¢ Uczelnia opracowuje i stosuje podstawowa wersje formularza, jedynie z elementami
obowigzkowymi formularza, wynikajacymi z PSW.

+* Uczelnia opracowuje i stosuje rozszerzona wersje formularza, ktéra nie tylko spetni
wymogi natozone przez ustawodawce, ale utatwi pézniejsze postepowanie uczelni,
w szczegdlnosci ubieganie sie o ochrone wynikéw oraz efektywng komercjalizacje.

W przypadku wyboru podstawowej wersji formularza, pracownicy uczelni odpowiedzialni
za dziatania w zakresie komercjalizacji bedg mieli utrudnione zadanie i wszystkie informacje
niezbedne do dokonania wstepnej analizy, wymaganej przeciez do podjecia przez uczelnie
decyzji o komercjalizacji w czasie trzech miesiecy, beda musieli uzyska¢ od twércéw po zto-
zeniu przez nich formularza.
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Obowiazkowe i fakultatywne elementy formularza notyfikacji o wynikach badan nauko-
wych lub prac rozwojowych oraz o know-how zwigzanym z tymi wynikami (art. 86c ust. 2
pkt 2 PSW):
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Praktycznym elementem funkcjonowania systemu notyfikacji badan przez pracownika,
jest uwzglednienie w regulaminie trybu przekazywania zgtoszenia, w tym wskazanie pod-
miotéw, ktérym formularz powinien by¢ przekazany. W tym zakresie moga by¢ stosowane
rézne rozwiazania, praktykowane obecnie przez polskie uczelnie. Zostaty one przedstawio-
ne w ponizej:
¢ Jednostopniowa procedura notyfikacji
Formularz przekazywany jest dyrektorowi CTT (wyjgtkowo innej jednostce uczelni odpo-
wiedzialnej za komercjalizacje).

+%* Jednostopniowa procedura notyfikacji (mieszana)
Procedura przewiduje jednoczesne zgtoszenie wynikéw zaréwno dyrektorowi CTT oraz
kierownikowi katedry badz dyrektorowi instytutu.

+* Dwustopniowa procedura notyfikacji
W procedurze tej pracownik zgtasza wyniki (poprzez przedtozenie formularza notyfika-
¢ji) kierownikowi katedry badz dyrektorowi instytutu, a nastepnie, po rejestracji formula-
rza notyfikacji i weryfikacji merytorycznej, kierownik jednostki podejmuje decyzje w za-
kresie komercjalizacji. W przypadku decyzji pozytywnej, zgtoszenie zostaje przekazane
dyrektorowi centrum transferu technologii.

1.2.2. Notyfikacja o wynikach przez studenta i doktoranta

Studenci i doktoranci réwniez zobowigzani sg do sktadania informacji o uzyskanych wyni-
kach. Cel ztozenia tych informadji jest jednak inny niz w przypadku pracownikéw. Jak wcze-
$niej wspomniano, ustawodawca wprowadzit ten obowigzek, aby uczelnia mogta podjac
skuteczne dziatania i negocjacje ze studentem lub doktorantem, zmierzajace do pozyskania
praw do wynikéw w razie zainteresowania ich komercjalizacja oraz ze wzgledu na obowiazki
informacyjne lub statystyczne uczelni. Ze wzgledu na fakt, iz obowiagzek zgtaszania wynikow
badan przez studentéw i doktorantéw ma charakter gtéwnie informacyjny, wystarczajace
wydaje sie ograniczenie wymaganych danych do elementéw obowigzkowych wynikajacych
z PSW (tj. do informacji wymienionych w opisanej wyzej opcji zastosowania podstawowej
wersji formularza notyfikacji).

Student lub doktorant, ktéry bedzie zainteresowany wspotpraca z uczelnia przy komercjali-
zacji swoich wynikéw, moze zgtosi¢ ten fakt uczelni, wraz ze wszystkimi informacjami, jakie
sktadajg tworcy bedacy pracownikami. Aby uczelnia zajeta sie komercjalizacjg rezultatéw
jego badan, niezbedne jest zawarcie odrebnej umowy. Jej postanowienia moga przewidy-
wac przejecie praw do wynikéw przez uczelnie w zamian za zobowigzanie do prowadzenia
dziatan na rzecz komercjalizacji oraz przekazanie czesci srodkéw studentowi lub doktoran-
towi, np. na zasadach obowiazujacych pracownikéw-tworcow.




Regulaminy zarzqdzania wtasnosciq intelektualnq w szkotach wyzszych w Swietle znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym.

Nalezy przy tym podkresli¢, iz inny stan faktyczny ma miejsce, jesli student lub doktorant
opracowujac dane wyniki badan jest zwigzany z uczelnia umowa, zgodnie z ktéra prawa
do tych wynikéw przejmuje uczelnia. W takiej sytuacji moze on by¢ traktowany analogicznie
jak pracownik.

Praktyka wskazuje, Zze najczesciej studenci lub doktoranci sg jednymi ze wspottworcow wy-
nikéw wspdlnie z pracownikami. W takiej sytuacji nie sktadaja oni odrebnego formularza no-
tyfikacyjnego. W razie podjecia przez uczelnie decyzji o komercjalizacji, niezbedne jest za-
warcie z nimi umowy opisanej powyzej.

Rozwazy¢ zatem mozna dwa warianty trybu sktadania notyfikacji przez studentéw i dokto-
rantow:

+* Dokonanie notyfikacji o wynikach badan opiekunowi naukowemu na podstawo-
wej wersji formularza, a jedynie gdy student lub doktorant rozwaza przekazanie praw
uczelni — ztozenie petnego formularza w CTT lub innej jednostce wskazanej w regula-
| > minie.

+* Sktadanie wszystkich notyfikacji przez studentéw i doktorantéw do CTT lub innej
jednostki wskazanej w regulaminie.

Rekomendacja:

Ze wzgledu na spodziewang liczbe zgtoszen, zaleca sie wybor wariantu notyfikacji
o wynikach badan opiekunowi naukowemu. Opiekun naukowy bedzie mégt dokonac
wstepnej oceny zgtoszenia i ewentualnie doradzi¢ studentowi lub doktorantowi kon-
takt z CTT lub inng jednostka zajmujaca sie komercjalizacja. W przypadku doktoran-
téw mozna rozwazy¢ wprowadzenie do wzoréw sprawozdan, sktadanych przez nich
corocznie, punktu zobowigzujacego do wpisania informacji o uzyskanych wynikach.

Jednoczesnie w przypadku, gdy student lub doktorant beda zainteresowani prze-
kazaniem praw uczelni lub gdy beda wspdlnie z pracownikiem twércami wynikéw,
konieczne bedzie ztozenie petnego formularza do CTT lub innej jednostki wskazanej
w regulaminie.

1.3. Zasady i procedury nabycia praw wtasnosci intelektualnej
i komercjalizacji - dr Justyna Ozegalska-Trybalska

Zgodnie z art. 86¢ ust. 1 pkt 1 (c) PSW, obligatoryjnym elementem regulaminu zarzadzania
wtasnoscia intelektualng powinny by¢ m.in. zasady i procedury komercjalizacji.

W sSwietle znowelizowanych przepiséw art. 86d-h PSW, ustawowy tryb komercjalizacji po-
winien byc¢ zastosowany w odniesieniu do sytuacji, w ktorej przedmiotem komercjalizacji
s3 wyniki badan naukowych i prac rozwojowych powstatych w ramach wykonywania
przez pracownika obowigzkéw ze stosunku pracy wraz z know-how zwigzanym z tymi
wynikami.

Jak wskazano w Rozdziale |, obowigzek stosowania ustawowego trybu komercjalizacji
i uwzglednienia go w regulaminie jest ograniczony do:
a) uczelni publicznych oraz instytutow naukowych PAN, natomiast nie odnosi sie
do uczelni niepublicznych oraz instytutéw badawczych;
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b) wytwordéw intelektualnych stanowigcych wyniki badan naukowych oraz prac roz-
wojowych oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami, a nie wszelkich wytworéw
tworzonych na uczelniach (materiatéw dydaktycznych, utworéw naukowych niebeda-
cych rezultatem prac rozwojowych, opracowan naukowych itp.);

c) wynikoéw badan naukowych oraz prac rozwojowych orazknow-how powstatych w ra-
mach wykonywania przez pracownika obowigzkow ze stosunku pracy, a nie wszyst-
kich wynikéw badan naukowych oraz prac rozwojowych stworzonych w uczelni, w tym
wytworéw stworzonych przez studentéw, doktorantéw, stypendystéw lub pracowni-
kéw poza ich obowigzkami pracowniczymi.

Z uwagi na réozny status wytwordw intelektualnych tworzonych na uczelniach, jak i rézne
tryby komercjalizacji, ktére powinny by¢ obligatoryjnie wdrozone w stosunku do takich
dobr, stosunkowo trudne jest ustanowienie jednolitych zasad nabycia praw i komercjaliza-
¢ji dla wszelkich wytworéw intelektualnych tworzonych w jednostkach podlegajacych PSW.
Préba ustanowienia takich zasad musiataby uwzgledniaé¢ w tym zakresie obligatoryjne za-
sady okreslone w PSW dla pracowniczych wynikéw badan naukowych i prac rozwojowych.
Nie jest to jednak rozwigzanie rekomendowane z uwagi na ustawowe wymogi ograniczaja-
ce mozliwos¢ swobodnego uregulowania poszczegdlnych kwestii w regulaminie. Zasadne
jest zatem uwzglednienie odrebnych rozwigzan dotyczacych zasad nabycia i komercjalizacji
praw wiasnosci intelektualnej.

Rekomendacja:

Z uwagi na fakt, ze zaréwno przepisy ogoélne (PWP, PrAut), jak i przepisy szczegdl-
ne (PSW) rozrézniaja zasady dotyczace nabycia praw i zarzadzania nimi w zaleznosci
od okolicznosci w jakich zostaty stworzone (w ramach wykonywania obowigzkéw
ze stosunku pracy, przy pomocy innego podmiotu itp.), najbardziej uzasadnione wy-
daje sie odrebne uregulowanie zasad i trybow komercjalizacji.

W tym zakresie mozliwe sg rézne metody regulacji tych zasad:

+$* Ustalenie odrebnych zasad dla poszczegélnych kategorii twércéw, w tym w szcze-
golnosci:
a) pracownikéw;
b) studentow i doktorantow.

+* Ustalenie odrebnych zasad dla r6znej kategorii débr intelektualnych z uwagi na oko-

licznosci zwigzane z ich stworzeniem tj.:

a) pracowniczych wytworéw intelektualnych;

b) pracowniczych wytworéw intelektualnych stanowiacych wyniki badan naukowych
i prac rozwojowych, z uwzglednieniem know-how zwigzanego z tymi wynikami;

) niepracowniczych wytworéw intelektualnych;

d) wytworoéw intelektualnych stworzonych przy pomocy uczelni;

e) wytworéw intelektualnych powstatych w zwigzku ze swiadczeniem ustug na rzecz
0s6b trzecich.

D)

* Ustalenie odrebnych zasad dla réznej kategorii wytworéw intelektualnych z uwagi

na ich status prawny, tj.:

a) utwordw i przedmiotéw praw pokrewnych, w tym stanowigcych utwory naukowe
oraz bedacych wynikami prac rozwojowych;

b) przedmiotéw wiasnosci przemystowej;

¢) know-how.

OPCJE

=
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Dotychczas powszechnga praktyka byto wtaczanie do regulaminéw kwestii nabycia praw
do wytwordw intelektualnych, z uwzglednieniem ich charakteru i rodzaju. W tym zakresie
dotychczasowe zasady musza ulec modyfikacji, poniewaz zgodnie z wymogami PSW na-
lezy doda¢ regulacje dotyczaca szczegdlnej kategorii débr, a mianowicie pracowniczych
wytworéw intelektualnych stanowigcych wyniki badan naukowych i prac rozwojowych,
z uwzglednieniem know-how zwigzanego z tymi wynikami.

Ustawowy status tej kategorii wytwordw intelektualnych stworzonych przez pracownika
w ramach wykonywania obowigzku ze stosunku pracy wyglada nastepujaco:

a) uczelnia publiczna, jako pracodawca zgodnie z zasadami ogdlnymi, wynikajacymi
z przepiséw PrAut (art. 12) oraz PWP (art. 11 ust. 3) nabywa prawa wtasnosci intelektual-
nej do wynikéw badan naukowych i prac rozwojowych na takich samych zasadach, jak
do wszystkich innych pracowniczych wytwordéw intelektualnych;

b) zgodnie z art. 86e PSW, mozliwos¢ wykonywania przez uczelnie tych praw jest uwa-
runkowana koniecznoscig podjecia decyzji w sprawie komercjalizacji w ciagu trzech
miesiecy od dnia otrzymania od pracownika informacji o takich wynikach.

Po tym ustawowym okresie, dalszy status praw do wynikéw badan i prac rozwojowych oraz
know-how zwigzanego z tymi wynikami, a co za tym idzie wtasciwy tryb komercjalizacji
jest uzalezniony od dziatania uczelni. W tym zakresie mozliwe sg nastepujace scenariusze:

+* Uczelnia podejmuje decyzje o komercjalizacji

W przypadku podjecia decyzji o komercjalizacji uczelnia moze swobodnie wykonywac
swoje prawa jako dysponent tych praw i komercjalizowac je na okreslonych przez siebie
zasadach, jednakze z obowigzkiem wyptaty pracownikowi czesci srodkéw z komercjali-
zacji zgodnie z ustawowymi zasadami (art. 86f-h PSW) dotyczacymi ich minimalnej wiel-
kosci wyrazonej w procentach (nie mniej niz 50%) oraz z zachowaniem okresu przez jaki
powinny by¢ wyptacane (maksymalnie 5 lat od momentu uzyskania pierwszych korzysci
z komerdjalizacji).

Rekomendacja:

Z uwagi na ustawowy kroétki, trzymiesieczny termin na podjecie przez uczelnie de-

cyzji o komercjalizacji, rekomendowane jest wprowadzenie rozwigzan, ktére poma-

gatyby w szybkim ustaleniu przez uczelnie, czy jest zainteresowana komercjalizacja
zgtoszonych wynikéw, czy tez nie. W tym zakresie mozliwe sa m.in. nastepujace roz-
wigzania:

- stosowanie formularza notyfikacji zawierajgcego informacje pomocne w okre-
Sleniu mozliwosci uzyskania ochrony i potencjatu komercjalizacyjnego danego
rozwigzania;

— umieszczenie w formularzu deklaracji, ze zgtaszajacy wyniki pracownik jest zainte-
resowany umownym uregulowaniem kwestii nabycia praw oraz sposobui trybu ko-
mercjalizacji.

W kontekscie ustawowego obowigzku podjecia przez uczelnie publiczng decyzji w spra-

wie komercjalizacji w ustawowym terminie, ktéry w wielu przypadkach moze byc¢

za krotki na zweryfikowanie zdolnosci ochronnej oraz potencjatu komercjalizacyjnego,

pojawiajg sie nastepujace watpliwosci:

1) Czy dopuszczalne jest stosowanie rozwigzania, polegajacego na podejmowaniu de-
cyzji o komercjalizacji w stosunku do wszystkich zgtoszonych wynikéw badan?

2) Jakie czynnosci musi lub powinna wykonac uczelnia przed podjeciem decyzji w spra-
wie komercjalizacji?
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3) Jakie konsekwencje moze ponie$c¢ uczelnia w przypadku, gdy podejmie decyzje o ko-
mercjalizacji, jednak nie podejmie dalszych dziatann w tym zakresie?

Jesli chodzi o kwestie mozliwosci podejmowania przez uczelnie ,z urzedu” decyzji o ko-
mercjalizacji, PSW nie przewiduje wyraznego zakazu w tym zakresie, ale stosowanie takie-
go rozwigzania moze by¢ kwestionowane z punktu widzenia celu wprowadzenia wskaza-
nego mechanizmu ustawowego, ktérym byto umozliwienie pracownikowi komercjaliza-
¢ji wynikéw badan w sytuacji, gdy uczelnia sama nie podejmuje sie komercjalizacji.

Wydaje sie, ze jesli chodzi o dziatania uczelni w odniesieniu do zgtoszonych wynikéw
badan i prac rozwojowych, wystarczajace bedzie co najmniej dokonanie ich wstepnej
weryfikacji przez okreslony w regulaminie podmiot, majacy dedykowane w tym zakresie
kompetencje (np. CTT, komisje ds. wtasnosci intelektualnej, petnomocnika ds. wiasnosci
intelektualnej).

Interpretacja:

Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW, brak jest ustawowo okreslonych konsekwencji dla
uczelni w przypadku, gdy mimo decyzji o komercjalizacji, nie podjeta ona zadnych
dziatan w tym kierunku. Niemniej jednak, dziatalno$¢ uczelni w tym zakresie bedzie
monitorowana przez MNiSW, w szczegdlnosci w celu oceny, czy uczelnie nie blokuja
lub nie ograniczaja komercjalizacji dokonywanej przez pracownikoéw.

+¢ Uczelnia podejmuje decyzje o niekomercjalizacji lub bezskutecznie uptywa ustawo-
wy termin na podjecie takiej decyzji.

Z decyzja o niekomercjalizacji, jak i brakiem jakiejkolwiek decyzji w ustawowym termi-
nie, PSW taczy analogiczne skutki prawne. W takim przypadku, uczelnia w ciggu trzy-
dziestu dni ma obowiazek ztozenia pracownikowi oferty zawarcia bezwarunkowej, pi-
semnej, odptatnej umowy o przeniesienie praw do wynikéw badan naukowych i prac
rozwojowych oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami, przy czym wynagrodzenie
z tytutu tej umowy ma ustawowo okreslong wysokos¢ tj. wynagrodzenie przystugujace
uczelni publicznej za przeniesienie praw na pracownika nie moze by¢ wyzsze niz 10%
minimalnego wynagrodzenia za prace, obowigzujacego na dzier zawarcia umowy.

Interpretacja:

Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW, ,umowa bezwarunkowa” o ktérej mowa w art. 86e
ust. 2 PSW, to umowa, ktéra nie zawiera warunku, wskazanego w art. 89 i nast. KC.
Chodzi tu o zakaz zawarcia w umowie takich warunkéw, ktére mogtyby negatywnie
wptynac na proces swobodnego podejmowania przez pracownika decyzji o nabyciu
praw do stworzonych przez niego wynikéw badan naukowych i prac rozwojowych.

W przypadku nieprzyjecia przez pracownika oferty zawarcia takiej umowy, uczelnia
moze swobodnie wykonywac posiadane prawa do wynikéw.
++ Uczelnia publiczna i pracownik regulujg sposéb i tryb komercjalizacji w drodze umowy.

Zgodnie z art. 86i PSW istnieje mozliwos¢ zrezygnowania z ustawowego trybu komer-
cjalizacji i okreslenia praw do wynikow lub sposobu i trybu komercjalizacji wynikow
w drodze umowy zawartej przez uczelnie z pracownikiem. Moze to nastapi¢ dopiero
po otrzymaniu od pracownika informacji o wynikach badan naukowych lub prac rozwo-
jowych oraz o know-how zwigzanym z tymi wynikami.
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Zgodnie z art. 86i PSW istnieje mozliwos¢ zrezygnowania z ustawowego trybu komercja-
lizacji i okreslenia praw do wynikéw lub sposobu i trybu komercjalizacji wynikéw w dro-
dze umowy zawartej przez uczelnie z pracownikiem. Moze to nastapi¢ dopiero po otrzy-
maniu od pracownika informacji o wynikach badan naukowych lub prac rozwojowych
oraz o know-how zwigzanym z tymi wynikami. PSW nie zawiera wyraznych wskazéwek
co do tego w jakich sytuacjach jest uzasadnione stosowanie tej mozliwosci, pozostawia-
jac w tym zakresie decyzyjnos$¢ po stronie uczelni. Wydaje sie, ze uregulowanie trybu
komercjalizacji na drodze umownej moze by¢ w szczegdélnosci uzasadnione m.in.:

a) zawsze, gdy pracownik wyrazi na to zgode;

b) gdy wyniki sa rezultatem wspdlnych projektéw z podmiotami trzecimi lub wspodt-
twoércami o réznym statusie (np. studentami lub doktorantami), co wiaze sie z ko-
niecznoscia stosowania do poszczegdlnych czesci wynikdéw réznych zasad dotycza-
cych komercjalizacji i wynagradzania tworcow;

¢) gdy strony zdecyduja, ze ustalenie odrebnych od ustawowych zasad dotyczacych
sposobu i trybu komercjalizacji zwiekszy elastycznosc¢ lub efektywnos¢ proceséw ko-
mercjalizacji;

d) gdy strony zdecyduja sie na wspdlna komercjalizacje, okreslajgc w umowie zasady
wspolnosci praw lub zasady wspdlnej komercjalizacji.

Rekomendacja:

Biorac pod uwage przypadki, w ktérych uczelnia publiczna i pracownik reguluja spo-
séb i tryb komercjalizacji w drodze umownej, zaleca sie opracowanie wzorca umo-
wy z pracownikiem, mogacego stanowic zatacznik do regulaminu.

1.4. Tryb podejmowania przez uczelnie decyzji o komercjalizacji
— dr Julia Chlebny

Jedna z podstawowych konsekwencji nowelizacji PSW jest wprowadzenie do ustawy
art. 86e. Dotyczy on podejmowania przez uczelnie decyzji w sprawie komercjalizacji
oraz okresla zasady i tryb nabycia przez pracownika uczelni publicznej praw do stworzo-
nych przez niego débr niematerialnych, ktdre ex lege przystuguja uczelni, w przypadku gdy
uczelnia podejmie decyzje o niekomercjalizacji lub nie podejmie Zadnej decyzji. Z brakiem
decyzji w ustawowo przewidzianym terminie wiaze sie bowiem taki sam skutek, jak
w przypadku podjecia decyzji o niekomercjalizacji.

Prawa do wynikéw badan naukowych i prac rozwojowych objetych regulacja przystugu-
ja pierwotnie uczelni, tak jak to byto do tej pory, a mozliwos¢ nabycia prawa przez twérce
zalezy z jednej strony od decyzji uczelni, a z drugiej strony od woli twoércy. W rezultacie
podstawa nabycia praw przez tworce jest umowa cywilnoprawna, a nie ustawowe ,0dgor-
ne” przeniesienie praw na naukowca.

Z punktu widzenia dalszej analizy wazne jest takze przypomnienie, ze zakres przedmiotowy
wprowadzonego nowelizacja trybu nabycia praw przez twoérce, a zatem zakres débr niema-
terialnych, do ktérych regulacja sie odnosi, okresla art. 86d PSW. Wynika z niego, ze regu-
lacja dotyczy dobr whasnosci intelektualnej o charakterze pracowniczym, bedacych wy-
nikami badan naukowych prac rozwojowych oraz know-how zwigzanym z tymi wynikami.
W odniesieniu do débr niepracowniczych, regulacja nie ma zastosowania. Uczelnia nie moze
bowiem skutecznie zawrze¢ z pracownikiem umowy cywilnoprawnej, ktérej przedmiotem
jest rozporzadzenie prawami do okreslonych wynikéw, ktére do niej nie naleza. Podobnie
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zreszta nie mogtaby komercjalizowaé¢ wynikéw, do ktérych prawa jej nie przystuguja Oceny
pracowniczego charakteru dobra, a zatem czy prawa do niego przystuguja uczelni, nalezy
dokonywac na podstawie przepiséw PWP oraz PrAut.

Nalezy przypomnie¢, ze zakres podmiotowy ograniczony jest do stron stosunku pra-
cy (uczelnia - tworca), przy czym pracodawca moze by¢ wytgcznie uczelnia publiczna,
co réwniez wynika z art. 86d PSW.

Rekomendacja:

Dotychczas regulaminy uczelni rozgraniczaty regulacje kwestii praw do débr niema-
terialnych oraz ich komercjalizacji ze wzgledu na: 1) przedmiot: prawa autorskie i po-
krewne lub prawa wtasnosci przemystowej, 2) okolicznosci ich powstania: dokonane
w ramach obowigzkéw pracowniczych lub inne np. dokonane poza obowigzkami
pracowniczymi, przy pomocy uczelni, dokonane w ramach umowy miedzy uczel-
nig a podmiotem zewnetrznym. Na skutek nowelizacji PSW i wprowadzenia art. 86d
i nast., niezbedne jest uzupetnienie regulaminéw o ustawowy tryb podejmowa-
nia przez uczelnie decyzji o komercjalizacji odnoszacy sie do wynikéw badan na-
ukowych i prac rozwojowych oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami, ktére
zostaly dokonane w ramach wykonywania przez pracownika uczelni publicznej
obowiazkéw ze stosunku pracy. Regulacja ta powinna uzupetnia¢ dotychczasowe
postanowienia regulaminéw w odniesieniu do pozostatych débr niematerialnych
dokonanych na uczelniach, dla ktérych moze zosta¢ zachowany dotychczasowy tryb
i konsekwencje komercjalizacji, zwtaszcza gdy chodzi o zasady podziatu srodkéw
z komercjalizacji.

1.4.1. Ustawowy tryb podejmowania przez uczelnie decyzji o komercjalizacji

W ramach ustawowego trybu podejmowania przez uczelnie decyzji o komercjalizacji wyréz-
ni¢ mozna w zarysie ponizsze etapy i konsekwencje podejmowanych decyz;ji.
1) Przekazanie uczelni informacji (notyfikacja) o wynikach uzyskanych przez pracownika.
2) Sformutowanie przez uczelnie stanowiska odnosnie komercjalizacji wynikéw: decyzja
o komercjalizacji, decyzja o niekomercjalizacji albo brak jakiejkolwiek decyzji.
3) Identyfikacja podmiotu uprawnionego do wynikéw badan naukowych, prac rozwojo-
wych oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami (np. uczelnia lub twoérca).
4) Podziat zyskéw w przypadku uzyskania korzysci z komercjalizacji.

Rekomendacja:

PSW nie okresla ani procedury podejmowania decyzji o ochronie i komercjalizacji
rozwigzania, ani krokéw jakie uczelnia ma podja¢ w celu komercjalizacji. Oznacza to,
ze procedury zwigzane z powyzszymi etapami, w tym w szczegdlnosci tryb pod-
jecia decyzji o komercjalizacji, powinny zostac szczegétowo unormowane w regu-
laminie.

ad 1) Przekazanie witasciwej jednostce uczelni informacji (notyfikacja) o wynikach badan
uzyskanych przez pracownika.

Punktem wyjécia procedury zmierzajacej do podjecia przez uczelnie decyzji w sprawie
komercjalizacji jest wtasciwe poinformowanie uczelni o wynikach badan (notyfikacja). No-
tyfikacja jest tu rozumiana jako skuteczne zgtoszenie wynikéw badan skutkujace w kon-
sekwencji ,otrzymaniem informacji od pracownika” przez uczelnie w rozumieniu art. 86
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e ust. 1 PSW, rozpoczynajace bieg 3 miesiecznego terminu na zajecie przez uczelnie sta-
nowiska co do komercjalizacji). Pracownik zobowiazany jest do przekazania uczelni
wszystkich posiadanych informacji, jak réwniez przekazania utworéw wraz z wtasno-
$cig nosnikéw, na ktoérych utwory te utrwalono, i doswiadczen technicznych potrzeb-
nych do komercjalizacji.

Uczelnia zobowiazana jest do zachowania uzyskanych informacji i doswiadczen technicz-
nych w poufnosci oraz do zabezpieczenia otrzymanych nosnikdéw przed uszkodzeniem.

Rekomendacja:

Wskazane jest zawarcie w regulaminie stosownych postanowien naktadajacych
na uczelnie obowiazek zabezpieczenia otrzymanych nosnikéw przed zniszczeniem
lub uszkodzeniem oraz sporzadzenia protokotu obejmujacego wykaz przekazanych
przez twoérce nosnikéw i informacji. Protokét taki powinien by¢ podpisany przez
tworce oraz przyjmujacego. Protokét petni role dokumentujaca wykaz przekazanych
nosnikéw i zakres przekazanych informacji, co ma szczegdlne znaczenie w zwigzku
zmozliwym obowiazkiem ich zwrotu przez uczelnie w przypadku przyjecia przez pra-
cownika oferty przeniesienia praw do pracowniczych wynikéw badan naukowych lub
prac rozwojowych oraz zwigzanego z nimi know-how.

Obowigzek poufnosci cigzy na uczelni do czasu uzyskania prawa petnego dysponowania
pracowniczymi dobrami niematerialnymi, co nastepuje z chwilg podjecia decyzji o komer-
cjalizacji lub nieprzyjecia oferty nabycia praw przez twérce w przypadku decyzji o niekomer-
cjalizacji lub niepodjecia stosownej decyzji w ustawowym terminie trzech miesiecy. W przy-
padku nabycia praw przez tworce w trybie ustawowym, uczelnia zobowigzana jest do zwro-
tu wczesniej jej przekazanych utworéw wraz z wtasnoscig nos$nikdéw oraz do nieujawniania
uzyskanych od pracownika informacji i doswiadczen technicznych.

Rekomendacja:

Regulamin powinien wskazywac konkretne osoby lub jednostki organizacyjne uczel-
ni, ktérym informacje powinny by¢ przedtozone. Dotychczas w regulaminach wska-
zywany byt zazwyczaj kierownik jednostki organizacyjnej, w ktérej pracownik pozo-
stawat zatrudniony lub centrum transferu technologii. Wydaje sie, ze z uwagi na krotki
trzymiesieczny termin na podjecie decyzji wskazane jest, by na uczelniach w ktérych
funkcjonuje centrum transferu technologii to wtasnie od momentu wptyniecia in-
formacji o wynikach do tej jednostki rozpoczynat bieg ustawowy termin. Informacja
o rozwigzaniu powinna by¢ petna, przedtozona na formularzu notyfikacji i podpisana
przez tworce lub wspoéttworcow danego dobra niematerialnego.

Szczegotowe zasady dotyczace trybu notyfikacji, w tym tresci formularza notyfikacji, omo-
wione zostaty w Rozdziale Il (1.2. Procedury notyfikacji).

skutek (1): rozpoczecie biegu trzymiesiecznego terminu

Od momentu prawidtowej notyfikacji biegnie ustawowy trzymiesieczny termin na podje-
cie decyzji w sprawie komercjalizacji. Nie jest mozliwe skuteczne skrocenie w regulaminie
trzymiesiecznego terminu a priori, w odniesieniu do wszystkich rozwigzan pracowniczych.
Co do zasady, uczelnia musi mie¢ bowiem mozliwos$¢ zapoznania sie z rozwigzaniem, jego we-
ryfikacji i oceny mozliwosci komercjalizacji. Ewentualne skrécenie powyzszego terminu, jak
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i modyfikacja kwestii praw do wynikdw, a takze sposobu i trybu ich komercjalizacji s moz-
liwe zgodnie z art. 86h PSW dopiero po otrzymaniu od pracownika informacji o wynikach
badan naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how zwigzanym z tymi wynikami i to
wylacznie w drodze umowy. Strony mogg wtedy porozumiec sie np. co do skrécenia lub wy-
dtuzenia powyzszego terminu. Zasadnos¢ umownej modyfikacji modelu ustawowego nalezy
oceniac ad casum, na podstawie okolicznosci danego przypadku, co jest mozliwe dopiero po
zapoznaniu sie uczelni z jakim rozwigzaniem ma do czynienia. Wszelkie odstepstwa od mode-
lu ustawowego wymagaja zgodnych oswiadczen woli obu stron.

Rekomendacja:

W przypadku przekazania przez pracownika niepetnych informacji lub istotnych bra-
kow (np. co do przedmiotu rozwiazania), nalezy przyja¢, ze uczelnia nie uzyskata od
pracownika informacji o wynikach badan naukowych lub prac rozwojowych. Braki
takie wykluczaja zaistnienie okolicznosci rozpoczynajacych bieg 3-miesiecznego ter-
minu. Podjecie decyzji w sprawie komercjalizacji moze tez wymagac dodatkowych
konsultacji z twdrca, ktéry w tym okresie powinien umozliwic ich przeprowadzenie.

skutek (2): wylaczenie mozliwosci zawierania uméw majacych za przedmiot dobro nie-
materialne

W okresie trzymiesiecznego terminu na podjecie decyzji w sprawie komercjalizacji, a je-
Zeli uczelnia nie podjeta decyzji o komercjalizacji lub podjeta decyzje o niekomercjaliza-
¢ji (co rodzi obowigzek ztozenia pracownikowi oferty nabycia praw do wynikéw) — do czasu
odrzucenia oferty przez pracownika, uczelnia nie moze zawiera¢ umoéw, ktérych przed-
miotem jest prawo do danego dobra niematerialnego. Z kolei na pracowniku cigzy w tym
czasie obowigzek powstrzymania sie od jakichkolwiek dziatan, ktére mogtyby uniemoz-
liwi¢ ochrone rozwigzania lub utrudni¢ komercjalizacje. Nalezy pamietac, ze na tym etapie
prawo do rozwigzania przystuguje uczelni, z tym ze jego eksploatacja mozliwa jest dopiero
od momentu podjecia decyzji o komercjalizacji, ewentualnie od odmowy przyjecia oferty
przez pracownika. Z tg chwilg uczelnia uzyskuje petng swobode podejmowania wszelkich
dziatann wzgledem danego rozwigzania.

ad. 2 i 3) Sformutowanie przez uczelnie stanowiska odnosnie komercjalizacji wynikéw oraz
identyfikacja podmiotu uprawnionego do wynikéw.

Decyzja w sprawie komercjalizacji podejmowana jest odrebnie w odniesieniu do kazdego
zgtaszanego dobra. Nie jest mozliwe zawarcie w regulaminie postanowienia, ze w stosunku
do wszystkich rozwiazan a priori podejmowana bedzie en bloc pozytywna albo negatywna
decyzja o komercjalizacji.

Proces podejmowania decyzji o komercjalizacji jest zazwyczaj ztozony. Punkt wyjscia stano-
wi prawidtowe zgtoszenie wynikéw przez pracownika. Regulamin powinien zaréwno wska-
zywac adresata zgtoszenia wynikéw badan naukowych lub prac rozwojowych oraz zwia-
zanego z nimi know-how, jak réwniez zakres przekazywanych informacji (0 czym szerzej
w Rozdziale Il 1.2. Procedury notyfikacji). W rezultacie zgtoszenie najczesciej dokonywane
jest na przygotowanym przez uczelnie formularzu, ktéry sktada sie u kierownika jednostki
uczelnianej lub w CTT.

Jednym z mozliwych rozwigzan jest przyjecie w regulaminie postanowienia, ze wstepna oce-
na zgtaszanego rozwigzania pod katem mozliwosci komercjalizacji dokonywana jest przez
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CTT - jednostke, ktérej pracownicy sg merytorycznie przygotowani do oceny zgtoszonego
rozwigzania pod katem mozliwosci komercjalizacji i zasadnosci ochrony.

Korzystne wydaje sie uwzglednienie w tej ocenie opinii rzecznika patentowego, szczegdlnie
w przypadku rozwigzania o charakterze technicznym, ktére moze podlega¢ ochronie pa-
tentowej. W pewnych przypadkach zasadne jest zasiegniecie opinii zewnetrznego eksperta
- specjalisty w danej dziedzinie.

Z uwagi na trzymiesieczny okres na podjecie decyzji w sprawie komercjalizacji, wydaje sie
Ze czas na przygotowanie opinii przez CTT lub inny wskazany w regulaminie podmiot, uzu-
petnionej ewentualnie opinia rzecznika patentowego i ekspertéw zewnetrznych, nie powi-
nien przekraczac 45 dni.

Zasadne jest dopuszczenie w regulaminie mozliwosci odniesienia sie przez pracownika do po-
wyzszej opinii, w tym wskazanie, ze moze on wnies¢ uwagi w okreslonym terminie (np. 15 dni).
Powinny one zostac ztozone w CTT lub u innego wskazanego w regulaminie podmiotu przy-
gotowujacego opinie. Uwagi pracownika nie maja jednak charakteru wigzacego.

Ostateczna opinia, przygotowana w odpowiednim terminie (np. w ciggu 15 dni od otrzyma-
nia od pracownika uwag lub po bezskutecznym uptywie 15 dni na ich wniesienie), powinna
zostac przedtozona rektorowi uczelni wraz z wnioskiem o podjecie decyzji o komercjaliza-
¢ji lub niekomercjalizacji rozwigzania. Opinia powinna obejmowac¢ uzasadnienie. Moze ona
réwniez obejmowac opinie co do zasadnosci ochrony dobra prawem wytacznym i zakresu
terytorialnego takiej ochrony.

Na jej podstawie uprawniony podmiot (z reguty rektor uczelni) w okreslonym przez regula-
min terminie (np. w ciggu 15 dni) wydaje decyzje w sprawie komercjalizacji rozwigzania. De-
cyzja ta pod wzgledem merytorycznym nie podlega zaskarzeniu. Jest ona bowiem prze-
jawem dalszego postepowania z danym dobrem, ktére na tym etapie nalezy do uczelni.
Ewentualng mozliwosc¢ zaskarzenia decyzji moze przewidywac regulamin, co jednak nie
jest rekomendowane.

Nalezy zaznaczy¢, ze wskazane wyzej terminy sa jedynie propozycja. Okreslenie szczegéto-
wych kwestii dotyczacych przebiegu procedury podejmowania decyzji w sprawie komercja-
lizacji nalezy do uczelni.

Rekomendacja:

Nalezy zwréci¢ uwage, ze ze wzgledu na ztozony proces podejmowania decyzji
w sprawie komercjalizacji ustawowy trzymiesieczny termin moze okazac sie za krétki.
Nie jest takze mozliwa regulaminowa modyfikacja trzymiesiecznego terminu a priori
w odniesieniu do wszelkich rozwiazan, jak réwniez nie mozna przewidzie¢ w regula-
minie, ze termin ten jest wigzacy.

Termin trzymiesieczny nie bedzie wiagzat uczelni w przypadku, gdy pracownik
w ramach procedury notyfikacji ztozy stanowcze i bezwarunkowe oswiadczenie,
Ze nie jest zainteresowany nabyciem praw do rozwiazania.




Wytyczne w zakresie tworzenia requlamindéw zarzqdzania wtasnosciq intelektualng w szkotach wyzszych

Decyzja w sprawie komercjalizacji (pozytywna albo negatywna) wywotuje skutki zaréwno
w sferze wewnetrznej uczelni, jak i zewnetrznej. W sferze wewnetrznej jest ona wyrazem
wyboru pewnego wariantu postepowania zdanym dobrem w stosunku do ktérego, na pod-
stawie dostarczonych informacji, uczelnia widzi, badz tez nie, szanse na komercjalizacje do-
bra. W sferze zewnetrznej - jej podjecie rodzi pewne konsekwencje wynikajace z ustawy.

+¢ Decyzja o komercjalizacji

Pozytywna decyzja o komercjalizacji uruchamia proces zmierzajacy do komercjalizacji
danego dobra. Zobowiazuje uczelnie do podjecia okreslonych dziatan zwigzanych z ko-
mercjalizacjg, cho¢ wcale nie oznacza zobowigzania uczelni do osiggniecia rezultatu
w postaci komercjalizacji. Nalezy uzna¢, ze jest to zobowigzanie starannego dziatania.
Celem przypomnienia mozna wskaza¢, ze zgodnie ze stanowiskiem MNiSW ustawodaw-
ca nie okreslit konsekwencji dla uczelni w przypadku, gdy mimo podjecia decyzji o ko-
mercjalizacji, nie podjeta ona zadnych dziatart w tym kierunku. Niemniej jednak, dziatal-
nosc¢ uczelni w tym zakresie bedzie monitorowana przez MNiSW, w szczegdlnosci w celu
oceny, czy uczelnie nie blokuja lub ograniczaja procesu komercjalizacji dokonywanej
przez pracownikow.
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Rekomendacja:

Regulamin moze przyktadowo okresla¢, co rozumie sie poprzez dziatania zmierza-
jace do komercjalizacji. Moze to by¢ chociazby préba nawigzania kontaktu z po-
tencjalnymi kontrahentami, zaproszenie do negocjacji lub do sktadania ofert. Spo-
s6b prowadzenia komercjalizacji i podejmowane kroki moga wymagac konsultacji
z tworca.

Do decyzji uczelni pozostaje to, czy jest ona zainteresowana okresleniem w regulaminie
terminu, w jakim komercjalizacja powinna by¢ dokonana, cho¢ wydaje sig, ze narzucanie
takiego terminu nie jest zasadne.

Warto zauwazy¢, ze podjecie decyzji o komercjalizacji nie oznacza obowiazku ubiega-
nia sie o ochrone wyfaczng danego rozwiagzania. Kwestia sposobu ochrony, jej zakresu
przedmiotowego i terytorialnego lub objecie rozwigzania tajemnica zalezne sg od kon-
kretnych uwarunkowan gospodarczych i oceny danego przypadku.

Decyzja w sprawie komercjalizacji w przypadku wynikéw bedacych rezultatem
wspottworstwa

Warto réwniez odnies¢ sie do przypadku, gdy dobro niematerialne jest efektem dzia-
fan kilku wspottworcow, z ktérych nie wszyscy maja status pracownika uczelni pu-
blicznej. W takiej sytuacji ustawowa procedura podejmowania decyzji o komercjalizacji
odnosi sie wyfgcznie do udziatu w prawie do rozwigzania przystugujacym uczelni jako
pracodawcy. Uczelnia podejmujac decyzje o komercjalizacji moze by¢ zainteresowana
nabyciem pozostatych udziatéw w prawie od innych wspétuprawnionych, albo przeciw-
nie — zbyciem swego udziatu w prawie. Nie ma réwniez przeszkdd, aby uczelnia wraz
z innymi wspétuprawnionymi wykonywata swoje prawo, np. poprzez wspélne ubiega-
nie sie o patent. W przypadku wspdlnosci prawa wytacznego do rozwigzan okreslonych
w PWP, zasady wspodlnego korzystania z prawa i podziat korzysci okresla, w przypadku
braku odrebnych postanowiert umownych pomiedzy wspétuprawnionymi, art. 72 PWP
oraz odpowiednio przepisy KC o wspdétwiasnosci w czesciach utamkowych. Korzysci
przypadajace w udziale uczelni podlegaja nastepnie podziatowi pomiedzy uczelnie
i pracownika, stosownie do zasad okreslonych w art. 86f i art. 86g PSW.

+¢* Decyzja o niekomercjalizacji lub brak jakiejkolwiek decyzji w terminie ustawowym
W przypadku decyzji o niekomercjalizacji, jak rowniez bezskutecznego uptywu trzy-
miesiecznego terminu na jej podjecie, uczelnia ma obowiazek w ciggu 30 dni ztozy¢
twoércy oferte zawarcia umowy o przeniesienie praw do rozwigzania. Oferta ta obej-
muje réwniez obowigzek przekazania informacji, utworéw wraz z wiasnoscig nosnikow
na ktérych je utrwalono i doswiadczen technicznych, ktére wczesniej zostaty przekaza-
ne przez pracownika uczelni.

Oferta musi miec¢ forme pisemnga. Moze ona zawiera¢ wzér umowy, jaka ma by¢ zawarta
z pracownikiem. Jak stanowi art. 86e ust. 2 PSW, musi to by¢ bezwarunkowe oraz odpfat-
ne przeniesienie praw, przy czym ustawodawca wskazuje maksymalng wysokos¢ wyna-
grodzenia przystugujacego uczelni - nie wiecej niz 10% minimalnego wynagrodzenia
za prace, obowigzujacego na dzien zawarcia umowy.

Wskazane jest, by oferta okreslata termin w jakim moze by¢ przyjeta przez pracownika.
Po uptywie tego terminu przestaje ona wigzac oferenta, co w konsekwencji oznacza po-
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zostanie praw przy uczelni. Zasadnos¢ wskazania terminu w ofercie oraz jego dtugos¢
zaleze¢ powinny od danego przypadku, przy uwzglednieniu takich okolicznosci jak cho-
ciazby stopien skomplikowania sprawy, plany komercjalizacyjne itp.

a) przyjecie oferty

Przyjecie oferty musi mie¢ forme pisemng i nastgpi¢ w terminie wskazanym w ofercie,
jezeli taki zostat okreslony. Zgodnie z art. 70 § 1 KC w razie watpliwosci umowe poczytu-
je sie za zawartg w chwili otrzymania przez sktadajgcego oferte oswiadczenia o jej przy-
jeciu. Nalezy zatem przyja¢, ze umowa zostaje zawarta z chwila dojscia do oferenta
o$wiadczenia pracownika o przyjeciu oferty. W ofercie uczelnia moze jednak przewi-
dzie¢, ze za przyjecie oferty uznaje sie podpisanie przez pracownika zatgczonego tekstu
umowy i doreczenia jej do CTT lub biura rektora.

Zgodnie z art. 60 KC, wola osoby dokonujacej czynnosci prawnej moze by¢ wyrazo-
na przez kazde zachowanie sie tej osoby, ktére ujawnia jej wole w sposéb dostatecz-
ny, w tym réwniez przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej. Niemniej jednak
podkresli¢ nalezy, ze ustawodawca postawit wymaog pisemnej formy umowy pod rygo-
rem niewaznosci. Przyja¢ zatem nalezy, ze zarébwno oferta, jak i oSwiadczenie o przyje-
ciu oferty musza by¢ dokonane w formie pisemnej. Niedochowanie tej formy wywota
sankcje bezwzglednej niewaznosci umowy. Nie jest zatem wystarczajaca odpowiedz
pracownika o przyjeciu oferty przestana drogg elektroniczng, chyba ze jest opatrzona
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwali-
fikowanego certyfikatu.

Dopiero z chwilg otrzymania przez uczelnie o§wiadczenia o przyjeciu oferty — umo-
wa zostaje zawarta. Pracownik staje sie podmiotem uprawnionym i ma petng swobo-
de korzystania z rozwigzania oraz jego komercjalizacji, z tym ze w przypadku uzyska-
nia korzysci z komercjalizacji cigzy na nim obowiazek przekazania uczelni odpowiedniej
ich czesci, zgodnie z art. 86f PSW.

Rekomendacja:

Wprawdzie za przyjecie oferty mozna uznac oswiadczenie pracownika w formie pi-
semnej (np. ,przyjmuje oferte”), jednak wskazane jest, by w ofercie zawarcia umowy
uwzgledni¢ postanowienie, ze przyjecie oferty nastepuje poprzez podpisanie umo-
wy i dostarczenie jej do podmiotu wskazanego w regulaminie. Ponadto wskazane
jest wyznaczenie w konkretnej ofercie terminu na jej przyjecie, po uptywie ktérego
oferte uznaje sie za nieprzyjeta. Aby uczelnia mogta zachowac pewnga swobode w za-
kresie okreslenia terminu odpowiedzi na oferte w zaleznosci od towarzyszacej jej zto-
zeniu okolicznosci, nie jest natomiast rekomendowane narzucenie w regulaminie
sztywnego terminu na udzielenie odpowiedzi na oferte.

Jezeli termin na przyjecie oferty nie zostat oznaczony, przyjac¢ nalezy, zgodnie z art. 66
§1 KC, ze oferta ztozona w obecnosci drugiej strony przestaje wigza¢, gdy nie zostanie
przyjeta niezwtocznie, natomiast oferta ztozona w inny sposob przestaje wigzac z upty-
wem czasu, w ktérym skfadajacy oferte mogt w zwyktym toku czynnosci otrzymac od-
powiedz wystana bez nieuzasadnionego opdznienia.

b) nieprzyjecie oferty
W przypadku nieprzyjecia przez pracownika oferty zawarcia umowy, umowa nie zostaje

zawarta, a zatem zgodnie z art. 86e ust. 3 PSW prawa do wynikéw badan naukowych lub
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prac rozwojowych oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami, tacznie z informacja-
mi, utworami wraz z wiasnoscig nosnikéw, na ktérych utwory te utrwalono, i doswiad-
czeniami technicznymi, pozostajg przy uczelni publicznej. Uczelnia nie ma wéwczas
obowigzku np. objecia dobra ochrona, ani podjecia dziatarn zmierzajacych do ko-
mercjalizacji. Niemniej jednak nalezy pamietac, ze uczelnia powinna jak najefektywniej
wykorzystywac przystugujace jej dobra niematerialne. W przypadku ich komercjalizacji
oraz uzyskania z tego tytutu korzysci — uczelnia ma obowigzek przekazania ich czesci
pracownikowi na podstawie art. 86f PSW.

ad. 4) Konsekwencje w zakresie rozliczen finansowych w przypadku uzyskania korzysci
z komercjalizacji

Szerzej na temat zasad wynagradzania tworcow-pracownikéw oraz podziatu srodkow uzy-
skanych z komercjalizacji w Rozdziale II. 1.5. Poradnika.

1.4.2. Rozwiazania opcjonalne

Regulamin moze przewidywac alternatywne wobec ustawowych rozwigzania dotyczace
praw do wynikéw badan naukowych i prac rozwojowych pracownika, a takze sposobu i try-
bu ich komercjalizacji. W kazdym przypadku, uregulowanie odmienne od ustawowego
moze miec zastosowanie dopiero po przedtozeniu uczelni przez pracownika stosownych
informacji o rozwiazaniu i stanowi¢ jedynie wynik umowy zawartej pomiedzy uczelnia
a pracownikiem.

Rekomendacja:

Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW, mimo brzmienia art. 86h PSW, nie jest dopusz-
czalna modyfikacja regulacji ustawowej poprzez odstapienie od trybu ofertowego.
Nawet w przypadku, gdy pracownik w formularzu notyfikacyjnym wyraznie zawart
oswiadczenie, ze nie jest zainteresowany przyjeciem ewentualnej oferty przeniesie-
nia praw, uczelnia zobowigzana jest ztozy¢ oferte pracownikowi jezeli nie podejmie
decyzji o komercjalizacji rozwigzania. Mimo, ze wydawatoby sie racjonalne dopusz-
czenie w takich przypadkach modyfikacji regulacji ustawowej przez rezygnacje z try-
bu ofertowego i przyjecie, ze prawa do zgtoszonych wynikéw badan naukowych lub
prac rozwojowych pozostaja przy uczelni, wzigwszy pod uwage stanowisko MNiSW
nalezy zachowa¢ w tym zakresie daleko idaca ostroznos¢.

Swoboda przyznana stronom na podstawie art. 86h PSW stwarza mozliwosc¢ okreslenia praw
wzgledem rozwigzania i zasad komercjalizacji w sposéb najlepiej dostosowany do potrzeb
danego przypadku. W rezultacie alternatywny model, jezeli zostanie przewidziany w regu-
laminie, bedzie skuteczny o tyle, o ile znajdzie odzwierciedlenie w umowie z pracownikiem
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zawartej po uzyskaniu przez uczelnie petnych informacji o dokonanym rozwiazaniu. Nie-
mniej jednak dyspozycji stron nie podlegaja zasady wynagrodzenia i kwestie dotyczace
podziatu srodkéw z komercjalizacji okreslone ustawa. Przepisy art. 86f i art. 86g PSW
maja charakter bezwzglednie obowiagzujacy.

Rekomendacja:

Rekomendowanym postanowieniem jest mozliwos¢ wystapienia przez tworce
z wnioskiem o przeniesienie na niego praw do dobra niematerialnego w przypadku,
gdyby uczelnia zrezygnowata z komercjalizacji lub — mimo podjecia préb — komercja-
lizacja zakonczyta sie niepowodzeniem. Uczelnia powinna wyrazi¢ zgode na przenie-
sienie praw, jezeli nie godzitoby to w jej interesy, ani nie naruszato zobowiazan uczelni
wzgledem oséb trzecich.

1.5. Zasady wynagradzania tworcow-pracownikéw oraz podziatu
srodkow uzyskanych z komercjalizacji - prof. Andrzej Szewc,
Renata Zawadzka

W Swietle znowelizowanych przepiséw PSW problematyka wynagradzania twoércéw powin-
na by¢ unormowana w regulaminach z uwzglednieniem dwoch aspektéw: wynagradzania
tworcow bedacych pracownikami uczelni oraz wynagradzania pozostatych tworcow.

Wynagrodzenie twércéw powinno pochodzi¢ ze srodkéw uzyskanych z komercjalizacji wy-
nikow badan naukowych, prac rozwojowych lub know-how zwigzanego z tymi wynikami,
w tym:

e przeniesienia prawa (sprzedazy),

e udzielenia licencji na korzystanie,

¢ oddania do uzywania na podstawie najmu lub dzierzawy,

e komercjalizacji posredniej dokonanej przez spétke celowa.

Jesli chodzi o ogdlne kwestie dotyczace podziatu srodkéw z komercjalizacji, nalezy zazna-
czy¢, ze brak jest ustawowego obowigzku regulowania podziatu srodkéw z komercjalizacji
innych dobr intelektualnych niestanowigcych wynikéw badan naukowych i prac rozwojo-
wych. W swietle PrAut prawa do utworéw pracowniczych nalezg do uczelni jako pracodawcy
bez koniecznosci wyptacania pracownikowi dodatkowego wynagrodzenia.

Warto takze zaznaczy¢, ze PSW pozostawia swobode w zakresie regulowania zasad podziatu
srodkéw z komercjalizacji ,wewnatrz” uczelni. Cho¢ stosowane zasady dotyczace zasad po-
dziatu srodkéw z komercjalizacji przypadajacych uczelni nie musza by¢ obligatoryjnie prze-
widziane w regulaminie, praktyka jest regulowanie tej kwestii, przy czym przyjete w tym
zakresie zasady wynikaja z indywidualnej polityki uczelni i nie wymagaja propozycji zestan-
daryzowanych rozwiazan.

1.5.1. Zasady wynagradzania tworcéw pracowniczych wynikow
badan naukowych i prac rozwojowych

Zasady wynagradzania tworcow-pracownikéw uczelni publicznych zostaty okreslone
w przepisach PSW, regulujacych zasady podziatu srodkéw, uzyskanych z komercjalizacji wy-
nikéw badan naukowych i prac rozwojowych, miedzy uczelnia publiczna a pracownikiem.
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Nowelizacja PSW okresla te zasady w sposdb ramowy w art. 86f PSW1>, Wyr6znia przy tym
dwie sytuacje, w ktérych komercjalizacji dokonuje:

a) uczelnia (art. 86f ust. 1 PSW),

b) pracownik (art. 86f ust. 2 PSW).

W przypadku, gdy komercjalizacji dokonuje uczelnia, przepisy rozrdzniaja jeszcze dwa przy-
padki, w zaleznosci od tego czy dokonana komercjalizacja jest komercjalizacjg bezposred-
nig, czy tez posrednia.

a) zasady wynagradzania w przypadku komercjalizacji dokonanej przez uczelnie

W przypadku dokonania przez uczelnie komercjalizacji bezposredniej, pracownikowi
przystuguje nie mniej niz 50% wartosci uzyskanych srodkéw, obnizonych o nie wiecej niz
25% kosztow bezposrednio zwigzanych z tg komercjalizacjg, ktore zostaty poniesione przez
uczelnie lub spotke celowa. Podobnie ma sie rzecz w przypadku komercjalizacji posredniej
- twdrca ma prawo do nie mniej niz 50% wartosci Srodkéw uzyskanych przez spétke celowg
w nastepstwie danej komercjalizacji, obnizonych o nie wiecej niz 25% kosztéw bezposrednio
zwigzanych z tg komercjalizacja, ktdre zostaty poniesione przez uczelnie lub spotke celowa.

Pojecie ,kosztow bezposrednio zwigzanych z komercjalizacjg” wyjasniono w art. 86f ust. 3
PSW, wskazujac, iz chodzi tutaj o koszty zewnetrzne, w szczegdlnosci koszty ochrony
prawnej, ekspertyz, wyceny wartosci przedmiotu komercjalizacji i optat urzedowych.
Do kosztéw tych nie wlicza sie kosztow poniesionych przed podjeciem decyzji o komercja-
lizacji oraz wynagrodzenia wyptaconego pracownikowi z tytutu przeniesienia praw do wy-
nikéw badan. Wprowadzenie ustawowej definicji ,kosztéw bezposrednio zwigzanych z ko-
mercjalizacjg” pozwala na stosowanie jednolitych zasad w tym zakresie przez uczelnie, ktére
dotychczas w réznorodny sposob kalkulowaty bazowa kwote przeznaczona do wypftaty
w ramach podziatu srodkéw z komercjalizacji.

Przyktad:

Uczelnia zawarta umowe licencyjna, uzyskujac z tego tytutu kwote 100.000 zt. Bez-
posrednie koszty zawarcia umowy licencyjnej, obejmujace wydatki zwigzane z za-
siegnieciem opinii prawnej oraz wyceng wartosci przedmiotu licencji, wyniosty
10.000 zt. Tworcy nalezy sie zatem co najmniej 47.500 zt (w oparciu o kalkulacje:
[50% ze 100.000 zt — 25% z 10.000 zi] tj. 50.000 zt — 2.500 zt = 47.500 z4).

Jezeli twoércéw jest wiecej (art. 86g ust. 1 pkt T PSW moéwi wprawdzie o ,pracownikach
wchodzacych w sktad zespotu badawczego”, ale - jak sie wydaje - formute te nalezy zawezic¢
do tych cztonkéw zespotu, ktérzy w sposéb tworczy przyczynili sie do stworzenia wynikéw
badan naukowych lub prac rozwojowych), to ustalone w powyzszy sposéb wynagrodzenie
jest ich fgcznym udziatem w srodkach z komercjalizacji.

PSW nie okresla zasad podziatu tego udziatu pomiedzy poszczegdlnych wspéttworcow. Brak
tez podstaw do unormowania tej sprawy przez senat uczelni (delegacja zawarta w art. 86¢
ust. 2 pkt 1 PSW moéwi tylko o zasadach podziatu srodkéw uzyskanych z komercjalizacji mie-
dzy tworce i uczelnie). Sprawe te pozostawi¢ zatem nalezy samym twércom. Wydaje sie przy
tym celowe, aby twércy oparli sie tutaj na zasadzie wielkosci wktadéw twoérczych w stworze-
nie wyniku, okreslonych przyktadowo w sktadanym przez nich formularzu notyfikacji.

15 Szczegotowe zasady podziatu tych srodkdéw maja okresli¢ senaty uczelni publicznych w regulaminach zarzadzania
wtasnoscia intelektualng (art. 86¢ ust. 2 pkt 1T PSW).




Wytyczne w zakresie tworzenia requlamindéw zarzqdzania wtasnosciq intelektualng w szkotach wyzszych

Przyktad:

Wynagrodzenie nalezne cztonkom zespotu badawczego wynosi 47 500 zt. W sktad
zespotu wchodzi 5 wspottworcow, ktdrzy w powstanie rozwigzania wniesli taki sam
wktad twdrczy. Kazdemu z nich przypadnie zatem 9 500 zt (w oparciu o kalkulacje:
47 500 zt: 5 =9500 zt).

Pewne problemy pojawi¢ sie¢ moga, gdy twodrcy nie rozstrzygng kwestii wielkosci wktadu
tworczego, bo np. nie dojda do porozumienia, a co najmniej jeden z nich wystapi wobec
uczelni z roszczeniem o wyptate przypadajagcego mu udziatu (art. 86g ust. 2 PSW). Wydaje
sig, ze jedynym wyjsciem z sytuacji bedzie wéwczas ztozenie spornej sumy do depozytu sa-
dowego (art. 467 pkt 4 KC), w trybie i na zasadach okre$lonych w art. 692 i nast. KPC.

b) zasady wynagradzania w przypadku komercjalizacji dokonane;j
przez pracownika

W przypadku komercjalizacji dokonanej przez pracownika, uczelni publicznej przystu-
guje 25% wartosci uzyskanych srodkéw, obnizonych o nie wiecej niz 25% kosztéw bezpo-
Srednio zwigzanych z ta komercjalizacja, ktére zostaty poniesione przez pracownika (art. 86f
ust. 2 PSW). W przypadku cztonkéw zespotu badawczego kazdy z nich odpowiada za to zo-
bowigzanie do wysokosci przypadajacego mu udziatu we wspodtwiasnosci wynikéw badan
naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami (art. 869
ust. 3 PSW).

Interpretacja:

Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW przepisy dotyczace podziatu srodkéw uzyskanych
zkomercjalizacji naleza do przepiséw bezwzglednie obowiazujacych, skutkiem cze-
go nie moga by¢ zmienione w drodze umowy. Niemozliwa jest wiec zmiana przez
strony wysokosci przekazywanych srodkéw lub wprowadzenie solidarnej odpowie-
dzialnosci cztonkéw zespotow badawczych za zobowigzania wobec uczelni.

Nalezy zaznaczy¢, ze zgodnie z ograniczeniem ustawowym, prawo do uzyskania korzysci
z komerdjalizacji przystuguje nie dtuzej niz przez piec lat od dnia uzyskania pierwszych
srodkow (art. 86f ust. 5 PSW). Wskazany 5-letni okres stanowi maksymalny okres, w trakcie
ktérego pracownik lub uczelnia moze na podstawie PSW skutecznie domagac sie od strony,
ktdra uzyskata srodki, wyptaty naleznej czesci srodkow z komercjalizacji. W przypadku, gdy
wierzytelnosci z tego tytutu powstana przed uptywem 5-letniego okresu, mozna ich docho-
dzi¢ takze po uptywie tego okresu na zasadach ogdlnych. Zmiana pracy przez pracownika
w okresie, w ktérym przystuguje mu prawo do uzyskania srodkéw z komercjalizacji — nie ma
wptywu na realizacje obowigzku uczelni wyptaty pracownikowi naleznej czesci srodkéow
uzyskanych z komercjalizacji.

Interpretacja:

Zgodnie ze stanowiskiem MNiSW, termin wskazany w art. 86f ust. 4 PSW, powinien
by¢ liczony od dnia uzyskania przez uczelnie pierwszych srodkéw z komercjaliza-
¢ji. Od tego momentu pracownik uprawniony jest do otrzymywania wynagrodzenia
z kazdego przynoszacego dochdéd sposobu komercjalizacji, a nie wytacznie z ko-
mercjalizacji, ktora przyniosta pierwszy dochéd.
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1.5.2. Zasady wynagradzania tworcow innych niz pracownicy

W regulaminach zarzadzania witasnoscig intelektualng senaty uczelni publicznych oraz
statutowo wiasciwe organy uczelni niepublicznych musza okresli¢ zasady wynagradzania
tworcow (art. 86¢ ust. 1 pkt 1 lit. b) PSW). Poniewaz przywotany przepis nie ma charakteru lex
specialis, regulacje te musza by¢ w petni zgodne z przepisami powszechnie obowigzujacymi,
zwtlaszcza zawartymi w PWP oraz PrAut.

1.5.3. Zasady wynagradzania w przypadku zespotéw badawczych
sktadajacych sie z pracownikéw i innych tworcow

W dotychczasowej praktyce w wiekszosci uczelni publicznych srodki uzyskane z tytutu ko-
mercjalizacji débr intelektualnych dzielone byty pomiedzy uczelnig a twércami tych débr,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami PWP i PrAut. W przypadku gdy prawo przystugiwato
uczelni, wéwczas z tytutu korzystania przez uczelnie z dobra intelektualnego wynagrodze-
nie nalezne twércom byto wyptacane w wysokosci od 40 do 50%, a czasami nawet 60%
uzyskanych korzysci. Pozostate korzysci dzielone byty zwykle pomiedzy jednostke organi-
zacyjna zatrudniajaca tworce i uczelnie w réznych proporcjach. Wynagrodzenie wyptacane
byto twércom wedtug wielkosci wktadu twoérczego, okreslonego przez nich w formularzu
zgtoszenia, niezaleznie od tego czy tworca byt pracownikiem tej uczelni, doktorantem, stu-
dentem, czy tez osoba spoza uczelni. Pamietac nalezy, ze pojecie korzystania przez uczelnie
z dobr intelektualnych jest szersze niz pojecie komercjalizacji zdefiniowane w znowelizowa-
nej ustawie. Obejmuje ono takze korzystanie z dobra intelektualnego przez uczelnie we
wtasnym zakresie na zasadach wynikajacych z przepiséw ogélnych.

W wyniku nowelizacji sytuacja dotyczaca podziatu srodkéw z komercjalizacji ulegta zmianie,
gdyz zostat ustawowo okreslony minimalny procent dochodéw z komercjalizacji, ktéry po-
winien przypas¢ pracownikowi w przypadku, gdy odbywa sie ona w trybie art. 86e ust. 1-3
PSW. Oznacza to, ze zasady dotyczace podziatu srodkéw z komercjalizacji przewidziane
w art. 86f PSW muszg obligatoryjnie zosta¢ uwzglednione w regulaminach w odniesieniu
do srodkéw uzyskanych z komercjalizacji dokonanej w trybie ustawowym przy zastrzezeniu,
ze nie beda one miaty zastosowania w przypadkach objetych wyfaczeniem z art. 86e ust. 4,
omowionych w | rozdziale Poradnika.

Ustawowo okreslony minimalny procentowy udziat pracownika w srodkach z komercjali-
zacji zobowiagzuje uczelnie do zapewnienia tak skalkulowanego wynagrodzenia wytacz-
nie pracownikom, ktérych wyniki badan naukowych i prac rozwojowych oraz zwigza-
ne z nimi know-how zostaty skomercjalizowane w trybie art. 86e PSW. Uczelnia nie ma
ustawowego obowigzku zapewnienia udziatu w $rodkach z komercjalizacji na takim po-
ziomie:

e pracownikom, w odniesieniu do komercjalizacji wiasnosci intelektualnej innej niz ob-
jeta rezimem ustawowym (tj. wtasnosci intelektualnej nie stanowiacej wynikéw badan
naukowych i prac rozwojowych oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami);

e innym twoércom, w tym studentom i doktorantom.

Moze to komplikowac sytuacje w przypadku podziatu srodkéw z komercjalizacji wynikow
stworzonych w zespotach badawczych sktadajacych sie z pracownikéw oraz innych twor-
cow, ktdrzy nie maja ustawowo zagwarantowanego minimalnego udziatu w $rodkach z ko-
mercjalizacji. Moze to mie¢ miejsce w sytuacji, gdy:
e wynik powstat w efekcie badan prowadzonych przez pracownika uczelni w ramach
obowigzkéw wynikajacych ze stosunku pracy, a student lub doktorant brat udziat w ba-
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daniach na podstawie umowy o nieodpfatny udziat w pracy badawczej, z ktérej wynika,
ze prawo do wyniku przystuguje uczelni;

e rozwigzanie techniczne powstato w wyniku realizacji pracy dyplomowej lub doktor-
skiej, pracownik uczelni dokonat go w ramach obowigzkéw wynikajacych ze stosun-
ku pracy, a student lub doktorant przekazat je uczelni do korzystania na podstawie
art. 20 PWP.

W odniesieniu do takich sytuacji moga by¢ stosowane nastepujace rozwigzania regulami-
nowe:

#¢* Uczelnia ustanawia jednolite zasady podziatu $rodkéw (dla wszystkich katego-

rii twércow i komercjalizacji wszystkich débr niematerialnych), z ktérych wynika,
Ze udziat tworcy (twoércéw) w srodkach wynosi co najmniej 50%
Biorac jednak pod uwage fakt, ze dotychczas wiekszos¢ uczelni przyznawata na mocy
swoich regulaminéw udziat w srodkach witasnie w wysokosci 50% wszystkim tworcom
(w tym twoércom innym niz pracownicy, ktérzy zaakceptowali regulamin na podstawie
odrebnych umoéw z uczelnig), polityka wynagradzania twoércow przez uczelnie nie be-
dzie musiata by¢ w sposéb zasadniczy modyfikowana. Procentowego udziatu w $rod-
kach z komercjalizacji nie beda musiaty zmieniac uczelnie, ktére przewidujg udziat w wy-
sokosci 50% i wiecej. Uczelnie, ktére przewidywaty mniejszy udziat (np. 40%) beda mu-
siaty zwiekszy¢ go do co najmniej 50%.

Rekomendacja:

Cho¢ uczelnie maja swobode w okresleniu zasad wynagradzania i podziatu Srodkéw
z komercjalizacji nieobjetej rezimem okreslonym w art. 86d PSW, rozwigzanie pole-
gajace na przyjeciu zasad analogicznych jak okreslone w art. 86f PSW moze stano-
wi¢ praktyczne rozwigzanie. Pozytywnym jego skutkiem sg jednolite zasady podzia-
tu Srodkéw, stanowigce utatwienie w sytuacji komercjalizacji dobr niematerialnych
dokonanych w réznych rezimach (pracowniczym - niepracowniczym, obejmujacym
wyniki badan naukowych, prac rozwojowych lub obejmujacym inne rodzaje débr nie-
materialnych).

Nalezy zastrzec, ze w odniesieniu do podziatu srodkéw z komercjalizacji praw wiasnosci

przemystowej, innych niz powstate w ramach stosunku pracy, uczelnia moze by¢ zobo-

wigzana do wyptaty pracownikowi jako wynagrodzenia czesci korzysci z komercjalizacji

(albo we wczesniej uzgodnionej wysokosci albo w stusznej proporcji do korzysci), w na-

stepujacych sytuacjach:

e gdy obowiagzek wyptaty takiego wynagrodzenia zostat wyraznie przewidziany w za-
wartej z twdrcag umowy o przeniesienie prawa,

e obowiagzek taki wynika z przepiséw ogolnych PWP, co zgodnie z art. 22 ust. 1 ost. zd.
ma miejsce w dwoch sytuacjach w przypadku: 1) przekazania uczelni prawa do korzy-
stania z wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego zgodnie z art. 20
PWP; 2) zawarcia przez pracownika z uczelniag umowy o udzielenie pomocy, o ktérej
mowa w art. 11 ust. 5 PWP.
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Przyktad:

Uczelnia zawarta umowe licencyjng na korzystanie z opatentowanego wynalazku,

uzyskujac z tego tytutu kwote 100.000 zt. Twércami wynalazku sa: pracownik z 80%

wktadem twoérczym oraz student z wkladem 20%, ktéry na podstawie umowy

z uczelnig oddat jej swoj udziat w prawie do uzyskania patentu. Bezposrednie koszty

zawarcia umowy licencyjnej, obejmujace wydatki zwigzane z zasiegnieciem opinii

prawnej oraz wyceng wartoséci przedmiotu licencji wyniosty 10.000 zt. Srodki z ko-

mercjalizacji tego rozwiagzania do podziatu w proporcjach wynikajacych z wielkosci

wktadu twérczego to: 80 000 zt dla uczelni i 20 000 zt dla studenta, z czego uczelnia

musi wypfaci¢:

- pracownikowi: 50% z ( 80% x 100 000 z)- 25% x 10 000 zt (koszty bezposrednie)
=40 000 zt - 2 500 zt = 37 500 zt,

- studentowi: 50% z (20% x 100 000 zt) — 25% x 10 000 zt (koszty bezposrednie)
=10000 zt - 2 500 zt = 7 500 zt

+* Uczelnia przewiduje odrebne zasady podziatu srodkéw z komercjalizacji, z ktérych
wynika, ze udziat pracownika w srodkach z komercjalizacji wynosi zgodnie z prze-
pisami PSW co najmniej 50%, a wielkos¢ udziatu innych twércéw zostata ustalona
w regulaminie zarzadzania wtasnoscia intelektualna lub stosownej umowie.

Opcja ta pocigga za soba stosowanie bardziej skomplikowanych zasad podziatu $rod-
kéw, przy czym w zadnym wypadku wysokos¢ procentowa udziatu w zyskach z komer-
cjalizacji pracownika nie bedzie ,zagrozona” w zwigzku z realizacjg obowigzku uczelni
do wypftaty srodkéw innym twoércom, gdyz w kazdym wypadku przystuguje mu prawo
do co najmniej 50% $Srodkéw z komercjalizacji. Zgodnie z regulacja ustawowa, pracownik
wchodzacy w sktad zespotu badawczego ma bowiem prawo dochodzi¢ od uczelni pu-
blicznej przystugujacej mu czesci udziatu w srodkach z komercjalizacji (w odniesieniu
do wielkosci procentowej wktadu tworczego pracownika). Oznacza to, ze pracownik
ma prawo do okreslonego procentowego udziatu w srodkach uzyskanych z komercjali-
zacji jego wynikéw.

Przyktad:

Uczelnia zawarta umowe licencyjnag na korzystanie z opatentowanego wynalazku,

uzyskujac z tego tytutu kwote 100 000 zt. Twércami wynalazku sa: pracownik z 80%

wktadem twoérczym oraz student z wktadem 20%, ktéry na podstawie umowy z uczel-

nig przekazat jej swoéj udziat w prawie do uzyskania patentu z zastrzezeniem udziatu

w srodkach z komercjalizacji w wysokosci 30%. Bezposrednie koszty zawarcia umowy

licencyjnej, obejmujace wydatki zwigzane z zasiegnieciem opinii prawnej oraz wy-

ceng wartosci przedmiotu licencji, wyniosty 10 000 zt. Srodki z komercjalizacji do po-

dziatu w proporcjach zwigzanych udziatem w prawie to: 80 000 zt dla uczelni i 20 000

zt dla studenta, z czego uczelnia musi wyptacic:

- pracownikowi: 50% z ( 80% x 100 000 zH)- 25% x 10 000 zt (koszty bezposrednie)
=40 000 zt - 2 500 zt = 37 500 zt,

- studentowi: 30% z (20% x 100 000 zt) — 25% x 10 000 zt (koszty bezposrednie)
=6000 zt - 2 500 zt = 3 500 zt
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1.6. Zasady i tryb przekazywania informacji o srodkach
z komercjalizacji oraz przekazywania srodkéw z komercjalizacji
— Krystian Gurba

Zgodnie z PSW, regulamin zarzadzania wiasnoscia intelektualng powinien okresla¢ zasady
i tryb przekazywania przez pracownika przystugujacych uczelni czesci sSrodkéw uzyskanych
z komercjalizacji (art. 86¢ ust. 2 pkt 2 PSW), jak réwniez zasady i tryb przekazywania przez
uczelnie publiczng przystugujacych pracownikowi czesci sSrodkéw uzyskanych z komercjali-
zacji (art. 86¢ ust. 2 pkt 3 PSW).

1.6.1. Obowiazki uczelni wobec pracownika
w zakresie przekazywania srodkéw z komercjalizacji

W przypadku komercjalizacji przeprowadzanej przez uczelnig, jest ona zobowigzana do prze-
kazania pracownikowi czesci uzyskanych srodkéw. Z tresci art. 86¢ ust. 2 pkt 3 PSW wynika:
e obowigzek uczelni do przekazania pracownikowi (lub pracownikom w proporcjach
okreslonych przez nich w formularzu notyfikacji) czesci srodkéw, a jak stanowi art. 86
ust. 1 — ich wysokos$¢ wynosi co najmniej 50% srodkéw uzyskanych przez uczelnie pu-
bliczng z komercjalizacji, pomniejszonych o nie wiecej niz 25% kosztéw bezposrednio
zwigzanych z ta komercjalizacja, poniesionych przez uczelnie lub jej spotke celowa;
¢ obowigzek poinformowania pracownika o komercjalizacji wynikéw, uzyskaniu srodkéw
oraz ich wysokosci a takze o sumie kosztéw zwigzanych bezposrednio z ta komercjaliza-
Cja. Ponadto, podobnie jak w przypadku podziatu srodkéw uzyskanych przez pracowni-
ka, nalezy zaleci¢ ustalenie w regulaminie terminu w jakim uczelnia bedzie zobowigza-
na do rozliczenia sie z pracownikiem. Zgodnie z art. 86f ust. 4 PSW, prawo do uzyskania
srodkéw z komercjalizacji przystuguje bowiem pracownikowi przez okres 5 lat od dnia
otrzymania przez uczelnie pierwszych srodkow.

Nalezy zwréci¢ uwage, iz PSW nie wspomina o koniecznosci ustalenia w regulaminie zasad
i trybu przekazywania pracownikowi informacji o uzyskanych srodkach z komercjalizacji.
Uczelnie maja zatem petng swobode w ustaleniu w jakim zakresie bedg przekazywac te in-
formacje pracownikom.

PSW nakazuje uczelniom uregulowanie kwestii przekazywania pracownikom srodkéw z ko-
mercjalizacji, ale nie mozna zapominac o problemie twdrcéw niebedacych pracownikami.
Tryb i zasady wynagradzania ich powinny by¢ ustalone w zawieranych z nimi umowach do-
tyczacych praw do wynikéw. Wydaje sie, ze uczelnia moze okresli¢ te zasady ogdlnie w regu-
laminie, a nastepnie odwotywac sie do nich w odrebnych umowach.

Rekomendacja:

W regulaminie warto okresli¢ termin przekazania przez uczelnie naleznych pracow-
nikowi srodkéw uzyskanych z komercjalizacji. Uczelnia moze sama zdecydowac o za-
kresie przekazywanych pracownikowi informacji dotyczacych komercjalizacji. W celu
sprawnego dokonywania rozliczeri powinna rowniez wskazac jednostke odpowie-
dzialng za realizacje obowiazku przekazania pracownikowi naleznych srodkéw.
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1.6.2. Obowiazki pracownika wobec uczelni
w zakresie przekazywania srodkéw z komercjalizacji

Regulaminowe rozwigzania dotyczace obowigzku uregulowania zasad przekazywania infor-
macji o uzyskanych przez pracownika srodkach z komercjalizacji oraz zasad i trybu przekaza-
nia przez pracownika przystugujacych uczelni srodkéw z komercjalizacji, powinny uwzgled-
nia¢ nastepujace kwestie:

e zobowigzanie pracownika do poinformowania uczelni o zawartej przez niego umowie,
majacej na celu komercjalizacje bezposrednia oraz o powotaniu przez niego spétki lub
whiesieniu praw do wynikéw badan do spétki w celu komercjalizacji posredniej;

e zobowigzanie pracownika do przekazywania uczelni w oznaczonym terminie informa-
¢ji o srodkach z komercjalizacji. Obowigzek ten, wynikajacy z art. 86¢ ust. 2 pkt 2 PSW,
dotyczy srodkéw uzyskanych, czyli powinien by¢ egzekwowany dopiero po ich otrzy-
maniu przez pracownika. Wydaje sie, ze kwestie te moze uprosci¢ opracowanie i dota-
czenie do regulaminu zarzadzania wtasnoscia intelektualng wzoru pisma, ktére pracow-
nik powinien ztozy¢ w celu wykonania tego obowiazku. Pismo powinno obejmowac
nastepujace informacje:

a) dane pracownika;

b) tytut, jakim oznaczone byty wyniki (oraz ewentualnie inne dane: tytut wynalazku, nu-
mer zgtoszenia, numer patentu);

¢) podstawa uzyskania srodkéw (np. informacja o zawartej umowie licencyjnej);

d) data uzyskania srodkéw;

e) wysokosc¢ uzyskanych srodkow;

f) kalkulacja srodkéw naleznych uczelni z wyszczegdlnieniem odliczanych, zgodnie
z ustawa PSW, kosztéw bezposrednio zwigzanych z komercjalizacja;

g) data ztozenia pisma.

e mechanizm weryfikacji kalkulacji sktadanej przez pracownika (dotyczy wysokosci srod-
kow przekazywanych uczelni i kosztéow bezposrednio zwigzanych z komercjalizacja).

e zobowiazanie pracownika do przedstawienia uczelni (na jej zadanie) czesci finansowej
zawartej umowy, z ktérej wynikajg wptywy z komercjalizacji.

Rekomendacja:

Regulamin powinien naktada¢ na pracownikéw, ktérzy zdecyduja sie na przejecie
praw do wynikéw zgodnie z art. 86e ust. 2 PSW, obowigzek informowania o zawar-
tej umowie sprzedazy praw lub umowie licencyjnej oraz o powotaniu spétki do ko-
mercjalizacji wynikéw. Nalezy réwniez zobowiagzac ich do przekazywania informacji
o uzyskanych srodkach z komercjalizacji. W celu utatwienia wykonywania przez pra-
cownikow tego obowigzku warto opracowac wzdér pisma sktadanego przez tych pra-
cownikow.

e zobowigzanie pracownika do przekazania uczelni 25% $rodkéw uzyskanych przez pra-
cownika z komercjalizacji, pomniejszonych o nie wiecej niz 25% kosztéw bezposrednio
zwigzanych z tg komercjalizacja, poniesionych przez pracownika;

¢ wskazanie terminu rozliczenia oraz sankgji za niewykonanie tego zobowigzania.

Ponadto postanowienia regulaminu powinny przewidywac¢ tryb umozliwiajacy pracowni-
kowi dokonanie wptaty srodkéw z komercjalizacji naleznych uczelni - nalezy przekazac pra-
cownikowi dane niezbedne do dokonania wptaty.
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Rekomendacja:

W regulaminie nalezy okresli¢ termin w jakim pracownik przekaze uczelni nalezne
srodki uzyskane z komercjalizacji. Przydatne bedzie réwniez ustanowienie mechani-
zmdw weryfikacji ich wysokosci. Uczelnia powinna ponadto wskaza¢ osobe lub jed-
nostke, ktéra bedzie odpowiada¢ za monitorowanie komercjalizacji dokonywanej
przez pracownikoéw i kontakty z nimi w celu pobierania naleznych srodkow.

1.7. Zasady korzystania z majqtku uczelni wykorzystywanego
do komercjalizacji oraz swiadczenia ustug
naukowo-badawczych - dr Justyna Ozegalska-Trybalska

Zgodnie z art. 86¢c ust. 1 pkt 1 d) PSW w regulaminie powinny zosta¢ uwzglednione takze za-
sady korzystania z majatku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji oraz swiadczenia
ustug naukowo-badawczych i wydaja sie mie¢ one przede wszystkim zastosowanie do pra-
cownikéw, studentéw i doktorantéw. Obowigzek ustalenia zasad w tym zakresie jest jednak
zagadnieniem odrebnym od obowigzku uchwalenia przez uczelnie ,regulaminu korzystania
z infrastruktury badawczej uczelni” o ktérym mowa w art. 86¢ ust. 1 pkt 2 PSW. Nie zmienia
to faktu, ze zagadnienia te sg ze sobg powigzane i w praktyce stanowia element nie tyle
strategii uczelni w zakresie zarzadzania wtasnoscig intelektualng i nabywania praw analizo-
wanych w Poradniku, ale przedmiot wewnetrznej polityki zarzadzania majatkiem uczelni,
regulowanej odrebnymi aktami uczelnianymi.

Stad jak nalezy zaktadac (takze w oparciu o dotychczasowa praktyke), w najprostszym wa-
riancie, w regulaminach zarzadzania wtasnoscig intelektualng znajda sie przepisy odsytajace
w zakresie zasad korzystania z majatku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji oraz
Swiadczenia ustug naukowo-badawczych do odrebnych regulaminéw korzystania z infra-
struktury badawczej uczelni lub innych zblizonych regulacji, ktére moga juz funkcjonowac
na uczelniach (np. w ramach statutéw, regulaminéw korzystania z majatku uczelni itp.).

Na poziomie ogdlnych przepiséw regulamindéw zarzadzania wiasnoscia intelektualng moz-
na wskazac:

¢ w jakich sytuacjach mozliwe jest korzystanie z majatku uczelni dla celéw komercjaliza-
¢ji i Swiadczenia ustug naukowo-badawczych (np. gdy dotyczy to komercjalizacji praw
nalezacych do uczelni, gdy uczelnia jest podmiotem swiadczacym ustugi naukowo-ba-
dawcze, gdy wynika to z zadan statutowych, gdy jest to konieczne w ramach realizowa-
nych projektéw);

¢ kto moze korzystac z majatku uczelni (np. pracownicy, studenci, doktoranci, podmioty
wspotpracujace z uczelnia);

e w jakich sytuacjach jest niedopuszczalne korzystanie z majatku uczelni lub potrzebne
sg odrebne procedury korzystania z tego majatku (np. gdy chodzi o wykorzystywanie
majatku uczelni do celéw prywatnych, w tym $wiadczenia przez naukowcéw ustug
na podstawie umow z zewnetrznymi podmiotami, w ktérych naukowiec wystepuje jako
osoba fizyczna, korzystajac jednak nieodpfatnie z infrastruktury uczelni).
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2. Fakultatywne elementy requlaminu

Uczelnie maja petng swobode w zakresie decyzji co do innych niz wskazane wczesniej ob-
szarow zwigzanych z zarzadzaniem wtasnoscia intelektualng, takich jak np. zasad publikagji
utworéw, zasad dotyczacych stypendystow, naukowcodw przebywajgcych na stazach, zasad
dotyczacych wyboru trybéw uzyskiwania ochrony, zasad prowadzenia prac zleconych przez
podmioty zewnetrzne itp. Ponizej wskazane sa tylko niektdre, wybrane zagadnienia, ktore
moga znalez¢ sie w regulaminach.

2.1. Stownik pojec i definicji — dr Justyna Ozegalska-Trybalska

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku aktéw prawnych, w ktérych czesto umieszcza sie
definicje pojec¢ uzywanych w ustawie, umieszczenie w regulaminie takiego stowniczka defi-
nicji stosowanych w tresci requlaminu jest rekomendowana praktyka, ktéra pomoze w unik-
nieciu konfliktowych sytuacji przy interpretacji postanowien tego typu wewnetrznych re-
gulacji uczelni. Zawartos¢ stownika zalezy od tresci regulaminu oraz pojec i okreslen w nim
stosowanych. Co do zasady nie jest konieczne powtarzanie w stowniczku regulaminowym
wszystkich definicji ustawowych, niemniej jednak warto umiesci¢ w nim niektére definicje,
w tym w szczeg6lnosci te, ktére ustawodawca wprowadzit w nowelizacji PSW, a ktére z uwa-
gi na to, ze sg kluczowe dla interpretacji nowych przepiséw dotyczacych trybu komercja-
lizacji i podziatu srodkéw, warto powtdrzy¢ w regulaminie okreslajagcym ten tryb i kwestie
rozliczerh miedzy uczelnig a pracownikiem.

1) dobra intelektualne (niematerialne) stworzone w ramach wykonywania obowiaz-
kéw pracowniczych - dobra intelektualne obejmujace wyniki badan naukowych, prac
rozwojowych i zwigzane z nimi know-how, spetniajace nastepujace warunki:

a) sg stworzone przez osobe pozostajaca z uczelnig w stosunku pracy w czasie trwania
tego stosunku, a takze w czasie trwania stypendium naukowego, grantu uczelniane-
go lub delegowania poza uczelnie, z wyjatkiem sytuacji w ktérych aktywnosci wyko-
nywane w tym czasie nie pozostaja w zwigzku z obowigzkami pracowniczymi;

b) zakres obowiazkéw pracownika obejmuje dziatania, w wyniku ktérych moze dojs¢
do stworzenia dobr intelektualnych;

¢) dobro intelektualne zostaje stworzone w zwigzku z wykonywaniem tych obowiazkéw;

2) doswiadczenia techniczne - doswiadczenia potrzebne do korzystania z wynikéw ba-
dan naukowych i prac rozwojowych i ich komercjalizacji, w szczegoélnosci majacych po-
sta¢ wynalazku;

3) obowiazki pracownicze — obowiazki tworcy wynikajace z umowy o prace, regulaminu
pracy, zakresu zadan powierzonych tworcy lub polecenia stuzbowego mieszczacego sie
w tak okreslonych obowiazkach;

4) know-how - poufne informacje o charakterze naukowym, technicznym, technologicz-
nym, handlowym, organizacyjnym, majace znaczenie dla dziatalnosci gospodarczej,
w tym w szczegdlnosci komercjalizacji wynikéw badan naukowych i prac badawczych;

5) komercjalizacja bezposrednia - sprzedaz wynikéw badan naukowych, prac rozwojo-
wych lub know-how zwigzanego z tymi wynikami albo oddawanie do uzywania tych
wynikéw lub know-how, w szczegélnosci na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz
dzierzawy (art. 2 ust. 1 pkt 35 PSW);

6) komercjalizacja posrednia — obejmowanie lub nabywanie udziatéw lub akcji w spdtkach
w celu wdrozenia lub przygotowania do wdrozenia wynikéw badan naukowych, prac roz-
wojowych lub know-how zwigzanego z tymi wynikami (art. 2 ust. 1 pkt 36 PSW);
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7) prace rozwojowe — nabywanie, faczenie, ksztattowanie i wykorzystywanie dostepnej
aktualnie wiedzy i umiejetnosci z dziedziny nauki, technologii i dziatalnosci gospodar-
czej oraz innej wiedzy i umiejetnosci do planowania produkgji oraz tworzenia i projek-
towania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktéw, proceséw i ustug (w rozu-
mieniu art. 1 ust. 3 UZFN);

8) spotka celowa - spdétka kapitatowa, ktérej udziatowcem jest uczelnia, zawigzana
w celu komercjalizacji posredniej, dokonywanej poprzez obejmowanie lub nabywa-
nie udziatéw lub akgcji w spoétkach w celu wdrozenia lub przygotowania do wdrozenia
wynikéw badan naukowych, prac rozwojowych lub know-how zwigzanego z tymi
wynikami;

9) spotka spin-off — spétka z udziatem spoéiki celowej, z mozliwym udziatem twoércow lub
inwestora;

10) koszty zwigzane bezposrednio z komercjalizacja - koszty, ktére obejmuja koszty ze-
wnetrzne, w szczegolnosci koszty ochrony prawnej, ekspertyz, wyceny wartosci przed-
miotu komercjalizacji i optat urzedowych, z wytaczeniem kosztéw poniesionych przed
podjeciem decyzji o komercjalizacji oraz wynagrodzenia wyptaconego pracownikowi
z tytutu przeniesienia praw do wynikéw badan.

2.2. Zasady zarzqdzania wlasnosciq intelektualng stanowiqcq
rezultat projektow wspdlnych z podmiotami zewnetrznymi
— dr Justyna Ozegalska-Trybalska

Obok sytuacji, w ktérej dochodzi do stworzenia dobra niematerialnego przez pracownikéw
- samodzielnie lub w zespole badawczym, powszechne sg rowniez przypadki, w ktérych
stworzone dobra stanowia rezultat wspélnych przedsiewzie¢ lub projektéw z podmiotami
zewnetrznymi (partnerami z przemystu, innymi uczelniami, konsorcjantami, stypendystami
itp.). Aby unormowac te kwestie, wsrdd fakultatywnych elementéw regulaminéw rekomen-
dowane jest umieszczenie postanowien okreslajacych zasady zarzadzania wspdlng wiasno-
$cig intelektualna.

O ile tego typu postanowienia funkcjonowaty wczesniej w regulaminach, aktualnie kwe-
stia ta wymaga szczegdlnej uwagi w kontekscie wspdélnych przedsiewzie¢ z podmiotami
zewnetrznymi, w ktérych czesc rezultatéw podlegac bedzie ustawowemu rezimowi naby-
cia praw i komercjalizacji pracowniczych wynikéw badan naukowych i prac rozwojowych
oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami oraz podziatu srodkéw z komercjalizacji prze-
widzianemu w art. 86d-h PSW. Problem ten nie pojawi sie jednak w przypadku, gdy dany
rezultat nie bedzie podlegat temu rezimowi w oparciu o wytaczenia zawarte w art. 86e
ust. 4 PSW, tj. gdy bedzie to rezultat projektow wspdlnych z podmiotami zewnetrznymi,
realizowanych:

1) na podstawie umowy ze strona finansujgca lub wspotfinansujaca te badania lub prace,
zawierajacej zobowiazanie do przeniesienia praw do wynikéw badan naukowych lub
prac rozwojowych na rzecz tej strony lub na rzecz innego podmiotu, niz strona umowy
(badania lub prace zlecone);

2) z wykorzystaniem srodkéw finansowych, ktérych zasady przyznawania lub wykorzy-
stywania okreslajg odmienny niz w ustawie sposéb dysponowania wynikami badan na-
ukowych lub prac rozwojowych oraz know-how zwigzanym z tymi wynikami.
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W zakresie regulaminowych rozwigzan dotyczacych zarzadzania wtasnoscia intelektualna,
stanowiaca rezultat projektéw wspolnych, moga by¢ stosowane nastepujace opcje:

+$* Umowne nabycie przez uczelnie praw do czesci rezultatéw stworzonych przez pod-
OPCJ E mioty zewnetrzne, w celu usprawnienia proceséw zarzadzania i komercjalizacji

Rozwiazanie to jest opcja rekomendowang, ktéra nalezy rozwazy¢ w szczegdlnosci,
|::> gdy

o okreslone rezultaty powstang w zasadniczym stopniu przy udziale uczelni lub na zle-
cenie uczelni, przy twoérczym wspoétudziale podmiotéw zewnetrznych;

o okreslone rezultaty powstang na zamoéwienie uczelni lub przy jej pomocy;

e uczelnia, jako uczestnik projektu (konsorcjum) na potrzeby realizacji projektu, musi
zabezpieczy¢ swoje prawa do wtasnosci intelektualnej w sytuacji, gdy przy realizacji
projektu korzysta z podmiotéw zewnetrznych. Dotyczy to w szczegdlnosci projektéw
badawczych realizowanych w Ramach Programu Ramowego Horyzont 2020.

Jezeli wiasnos¢ intelektualng bedaca rezultatem wspdlnego projektu stanowia pracow-

nicze wyniki badan naukowych i prac badawczych oraz know-how zwigzane z tymi wy-

nikami, realizacja tego modelu jest uzasadniona, gdy wczesniej zostanie podjeta przez
uczelnie decyzja o komercjalizacji w trybie art. 86e PSW.

>

¢ Umowne zbycie przez uczelnie praw do czesci rezultatow

Stosowanie tego rozwigzania moze by¢ zasadne, w szczegolnosci gdy:

e okreslone rezultaty powstana w zasadniczym stopniu przy udziale podmiotéw ze-
whnetrznych w sytuacji, gdy czes¢ praw wiasnosci intelektualnej przypadajaca uczelni
nie ma istotnego potencjatu komercjalizacyjnego;

e okreslone rezultaty powstang na zaméwienie podmiotu zewnetrznego lub przy jego
istotnej pomocy ( w warunkach innych niz objete wytagczeniem z art. 86e ust. 4 PSW);

e w przypadku, gdy podmiot zewnetrzny nie wyraza zgody na zarzadzanie rezultata-
mi wspolnego projektu na zasadach zaproponowanych przez uczelnie, a stosowanie
réznych zasad do poszczegodlnych czesci rezultatéw w praktyce uniemozliwitoby lub
utrudnito efektywne zarzadzanie i komercjalizacje.

W przypadku, gdy witasnos¢ intelektualng bedaca rezultatem wspdlnego projektu

stanowig pracownicze wyniki badan naukowych i prac badawczych oraz know-how

zwigzane z tymi wynikami, realizacja tego modelu jest mozliwa, gdy wczesniej zosta-
nie podjeta przez uczelnie decyzja o komercjalizacji w trybie art. 86e ust. 1 PSW, a wiec
uczelnia nie jest zobowigzana do umownego przeniesienia praw na pracownika zgodnie

z art. 86e ust. 2 PSW.

>

¢ Zawarcie umowy na podstawie ktorej uczelnia reprezentowataby wszystkich wspot-

uprawnionych w zakresie zarzadzania i komercjalizacji lub petnitaby funkcje pod-

miotu zarzadzajacego wspolnymi rezultatami (w oparciu o zasady ogdlne okreslone

w regulaminie lub zasady szczegdlne przewidziane dla komercjalizacji wynikéw ba-

dan naukowych i prac rozwojowych).

Mozna rozwazy¢ stosowanie tego rozwigzania, m.in. gdy:

e okreslone rezultaty wspdlne powstang w ramach wieloetapowego projektu z udzia-
tem uczelni i podmiotu zewnetrznego (podmiotéw zewnetrznych), ktérego celem
jest wspdlna dtugoterminowa komercjalizacja;

e zuwagi na charakter danych rezultatéow oraz koniecznos¢ ich dalszego opracowywa-
nia i rozwijania, najbardziej uzasadniong opcja jest komercjalizacja prowadzona przez
jeden podmiot zarzadzajacy;

e uczelnia nie dojdzie do porozumienia z podmiotem zewnetrznym w sprawie zarza-
dzania i komercjalizacji wspélnych rezultatow.
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Rekomendacja:

Postanowienia regulaminu moga przewidywac stosowanie opcji mieszanej, uwzgled-
niajac wszystkie przyktadowe rozwigzania oraz dajac mozliwos¢ wyboru jednej z opgji
na potrzeby konkretnej sytuacji.

W celu elastycznego stosowania proponowanych opcji stosownie do danej sytuacji,
w opcji mieszanej zasadne jest uzupetnienie wiasciwych postanowien regulaminu
z zastrzezeniem mozliwosci ,stosowania we wskazanych sytuacjach innych rozwia-
zan, ktére w danym przypadku okazg sie bardziej wiasciwe”.

2.3. Zasady funkcjonowania uczelnianych komisji
lub petnomocnikéw ds. wtasnosci intelektualnej
— dr Justyna Ozegalska-Trybalska

Ztozony i skomplikowany charakter proceséw zarzadzania wtasnoscia intelektualng i komer-
cjalizacji wymaga ustalenia przez uczelnie, kto bedzie odpowiedzialny za nadzér nad tymi
procesami oraz decyzje dotyczace powstatych wynikéw, form ich ochrony i sposobéw ko-
mercjalizacji. Czesciej stosowanym przez uczelnie rozwigzaniem, ale w zaden sposéb nie na-
rzuconym przez przepisy PSW, jest powierzenie odpowiedzialnosci w tym zakresie dyrekto-
rowi CTT lub dyrektorowi CTT wspdlnie z wtasciwym prorektorem.

Fakultatywnym rozwigzaniem jest réwniez uwzglednienie w strukturze organizacyjnej pro-
ceséw zarzadzania dodatkowych podmiotéw wspierajacych dziatalnos$¢ wskazanych wyzej
organdéw zarzadzajacych. Wsréd fakultatywnych elementéw regulaminéw moga znalez¢ sie
postanowienia dotyczace zasad powotywania i funkcjonowania oséb lub zespotéw od-
powiedzialnych za opiniowanie, kontrolowanie proceséw zarzadzania i komercjalizacji
oraz rozwigzywania sporow z zakresu wlasnosci intelektualnej. Cho¢ przepisy ustawowe
nie zawierajg zadnych wymogoéw co do istnienia w strukturach uczelni oséb lub zespotéw
petniacych taka funkcje i nie wszystkie regulaminy musza uwzglednia¢ stosowne postano-
wienia w tym zakresie, nalezy uznac je za rozwigzanie rekomendowane przy tworzeniu no-
wych lub zmianach istniejgcych regulaminéw, zwtaszcza ze funkcjonowanie nowego mo-
delu komercjalizacji wymagac¢ moze w praktyce wsparcia ze strony bezstronnego zespotu
wyposazonego w okreslone zadania i uprawnienia.

Rekomendacja:

Powotanie na mocy regulaminu wewnetrznego, niezaleznego podmiotu wspieraja-
cego procesy zarzadzania wtasnoscia intelektualng jest uzasadnione w tych jednost-
kach, w ktérych procesy komercjalizacji sa prowadzone na szeroka skale lub dotycza
skomplikowanych innowacyjnych rozwigzan o duzej wartosci rynkowej itp., a tym sa-
mym wymagdaja dodatkowego wsparcia, kontroli czy weryfikacji. Dotyczy to w szcze-
golnosci: uczelni technicznych, instytutéw badawczych oraz instytutéw PAN.

2.3.1. Forma organizacyjna

Uczelnie maja petna swobode co do okreslenia formy organizacyjnej, sktadu oraz kompe-
tencji tego typu zespotu.
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+* Komisja ds. wiasnosci intelektualnej
OPCJE Najczesciej stosowana forma organizacyjng podmiotu wspierajacego procesy zarza-
dzania i komercjalizacji sg uczelniane komisje ds. wlasnosci intelektualnej. Sktad oso-
E> bowy oraz liczba cztonkéw komisji zalezy od indywidualnej decyzji uczelni, przy czym
- z punktu widzenia efektywnego funkcjonowania tego typu zespotu i sprawnego po-
dejmowania decyzji — wazne jest, aby komisja taka nie byta zbyt liczna oraz sktadata sie
z 0s6b majacych wiedze i doswiadczenie w kwestiach zwigzanych procesami zarzadza-
nia wiasnoscia intelektualng, komercjalizacji i transferu technologii.

Rekomendacja

W rekomendowanym modelu wsréd czitonkéw komisji powinni znalez¢ sie:

- przedstawiciel wiadz uczelni (np. prorektor ds. nauki, petnomocnik rekto-
ra ds. wtasnosci intelektualnej);

— przedstawiciel CTT (np. dyrektor CTT), przedstawiciel pracownikéw-tworcow,
przedstawiciele wtadz wydziatéw;

- osoba posiadajaca specjalistyczng wiedze w zakresie ochrony wiasnosci intelektu-
alnej i komergjalizacji (np. rzecznik patentowy, radca prawny).

Regulamin moze przewidywac powotywanie przez wtadze uczelni takze innych - sta-
tych lub doraznych - cztonkéw komisji, zaréwno sposréd oséb zatrudnionych na uczelni,
jak i zewnetrznych ekspertéw np. oséb z doswiadczeniem biznesowym.

+* Uczelniany petnomocnik ds. wtasnosci intelektualnej
Powierzenie kompetencji doradczych, decyzyjnych, mediacyjnych, kontrolnych z zakre-
su zarzadzania wtasnoscig intelektualna jednej osobie np. petnomocnikowi ds. wtasno-
Sci intelektualnej, jest rozwigzaniem, ktére moze by¢ rekomendowane zwtaszcza dla
niewielkich uczelni, czy tez uczelni o profilach nie zwigzanych z generowaniem wytwo-
réw intelektualnych wymagajacych skomplikowanych proceséw komercjalizacji (uczelni
pedagogicznych, wychowania fizycznego, artystycznych).

2.3.2. Kompetencje

Podmiotowi powotanemu w celu wspierania proceséw komercjalizacji moze zostac przy-
znany na mocy regulaminu rézny zakres kompetencji, w tym uprawnienia o charakterze:
1) doradczym lub konsultacyjnym:
a. wyrazanie opinii na temat kwestii zwigzanych z zarzagdzaniem wtasnoscia intelektual-
na w zakresie nieobjetym regulaminem;
b. wyktadnia regulaminu;
c. rekomendacja w sprawie wydatkowania srodkéw na komercjalizacje.
2) weryfikacyjnym:
a. akceptowanie corocznego sprawozdania CTT dotyczacego ochrony i komercjalizacji;
b. monitorowanie polityki uczelni w zakresie komercjalizacji, w tym przeglad regulacji
z zakresu zarzadzania rezultatami badan naukowych i prac rozwojowych.
3) mediacyjnym:
a. rozstrzyganie sporow w zakresu wtasnosci intelektualnej, dotyczacych wspottwor-
CZ05Ci;
b. rozstrzyganie sporéw co do tego, czy okreslone dobro zostato stworzone w ramach
wykonywania obowiazkéw pracowniczych;
C. rozstrzyganie sporow w przypadku kolizji intereséw w procesach komercjalizacji.




Wytyczne w zakresie tworzenia requlamindéw zarzqdzania wtasnosciq intelektualng w szkotach wyzszych

W zaleznosci od struktury organizacyjnej wspierajacej procesy komercjalizacji oraz podzia-
tu kompetencji w tym zakresie miedzy rézne podmioty (CTT, petnomocnika ds. wiasnosci
intelektualnej itp.), na mocy regulaminu uczelnia moze przyjac¢ nastepujace alternatywne
rozwigzania:

+¢ Powierzenie komisji ds. wlasnosci intelektualnej (petnomocnikowi) uprawnien wy-
facznie w jednej sferze zwigzanej z procesami zarzadzania wiasnoscia intelektualng
na uczelni, np. funkcje mediacyjne — rozstrzygania sporéw z tego zakresu.

*¢* Wyposazenie komisji w funkcje mediacyjne, doradcze i kontrolne.

W przypadku wyboru opcji polegajacej na powotaniu komisji ds. wtasnosci intelektual-
nej i powierzeniu jej kompetencji w procesie zarzadzania wtasnoscig intelektualng, nie-
zbedne jest uregulowanie zasad dotyczacych powotywania cztonkéw, podejmowania
decyzji, organizacji pracy itp.

Wsréd uregulowan dotyczacych kompetencji oraz sktadu komisji ds. wiasnosci intelek-

tualnej, w regulaminie okreslony powinien zosta¢ takze:

a) status komisji (komisja rektora, stata lub dorazna);

b) tryb powotywania cztonkéw komisji;

¢) podziat funkgji (np. przewodniczacy, sekretarz odpowiedzialny za prowadzenie doku-
mentacji komisji, obstuga administracyjna);

d) sposob podejmowania decyzji (np. uchwaty podejmowane bezwzgledna wiekszoscia
gtoséw);

e) zasady wytaczenia cztonka komisji z podejmowania decyzji (np. w sprawach, w kté-
rych ma interes osobisty lub majatkowy).

>

** Powierzenie kompetencji doradczych, mediacyjnych, kontrolnych petnomocnikowi

ds. wlasnosci intelektualnej

Opcja ta ma szczegdlne uzasadnienie w przypadku niewielkich uczelni lub uczelni,
w ktérych procesy zarzadzania wtasnoscig intelektualng przebiegajg w takim zakresie
lub w taki sposdb, ze jedna osoba moze w sposdb efektywny petni¢ role doradcza, me-
diacyjna lub kontrolng w zakresie proceséw komercjalizacji i zarzadzania dobrami inte-
lektualnymi tam tworzonymi.

*¢* Rozdzielenie kompetencji miedzy wspoétdziatajacych ze soba: komisje i petnomocni-
ka ds. whasnosci intelektualnej.

Rekomendacje:

Z uwagi na potrzebe rozdzielenia kompetencji w zakresie zarzadzania wtasnoscia in-
telektualng (dyrektor CTT, spotka celowa) oraz kompetencji nadzorczych (rektor, pro-
rektor wtasciwy ds. nauki, senat), komisje ds. wtasnosci intelektualnej (petnomocnik)
nie powinny podejmowac decyzji w sprawach dotyczacych zarzadzania wiasnoscia
intelektualng, a zasadniczo petnic tylko funkcje doradcze i mediacyjne. W ograniczo-
nym zakresie rektorskie komisje ds. wtasnosci intelektualnej moga petni¢ funkcje kon-
trolne nad dziatalnoscig CTT m.in. poprzez akceptowanie rocznych sprawozdan CTT.




Rozdziat Il

Organizacja procesow komercjalizacji
wtasnosci intelektualnej w szkotach
wyzszych

1. Ogdlna charakterystyka infrastruktury organizacyjnej
dedykowanej procesom komercjalizacji — Maciej Czarnik

Komercjalizacja wynikéw badan jest procesem skomplikowanym, obarczonym wysokim ry-
zykiem niepowodzenia i wymagajacym podejmowania, nietypowych dla szkét wyzszych,
decyzji biznesowych. Dla uczelni w Polsce jest to takze proces nowy, zwigzany z rozwojem
gospodarki opartej na wiedzy. Dlatego tez efektywna komercjalizacja wynikéw badan wy-
maga nie tylko wdrozenia oméwionych powyzej regulaminéw zarzadzania wiasnoscia inte-
lektualna, ale takze stworzenia lub dostosowania struktury organizacyjnej odpowiedzialnej
za procesy komercjalizacji i wspierajacej dziatania uczelni w tym zakresie. PSW nie zawiera
wymogu regulowania tych kwestii we wspomnianych regulaminach, jednakze niektére pro-
ponowane nizej rozwigzania moga by¢ w nich uwzglednione. Moga tez by¢ wskazéwka dla
tworzenia odrebnych, wewnetrznych regulacji wspierajacych procesy komercjalizacji, w tym
regulaminu tworzenia spotki celowej, czy regulaminéw powotywania spétek spin-off, funk-
cjonujacych juz wczesniej na niektérych uczelniach.

W szkotach wyzszych stosowane sg r6zne modele organizacyjne zwigzane z komercjalizacja
wynikéw badan. Niektdre uczelnie poprzestaja na wydzieleniu w swojej strukturze jednostki
odpowiedzialnej za transfer technologii, inne powotujg do zycia spétki, na ktére przenosza
zadania komercjalizacji. Zakres dziatalnosci niektérych centréw transferu technologii ogra-
nicza sie do swiadczenia na rzecz naukowcéw ustug informacyjnych, dotyczacych procesu
komercjalizacji, podczas gdy inne centra staraja sie uczestniczy¢ w szerszym zakresie w tym
procesie, realizujgc m.in. nastepujgce dziatania:

e przyjmowanie zgtoszen o powstatych rozwigzaniach innowacyjnych;

¢ dokonywanie oceny potencjatu rynkowego innowacyjnego rozwigzania;

e podejmowanie decyzji o dokonaniu zgtoszenia w celu uzyskania ochrony prawnej;

e promocja portfolio technologicznego uczelni w kraju i za granica;

e udziat w tworzeniu spotek celowych lub spotek typu spin-off.
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W celu uzyskania ochrony prawnej uczelnie wspétpracuja z rzecznikami patentowymi,
ktorych status jest bardzo rézny. Niektore uczelnie zatrudniajg rzecznikéw patentowych
na podstawie umowy o prace — podlegaja oni bezposrednio rektorowi lub wtasciwemu pro-
rektorowi, inne zas wspotpracuja z zewnetrznymi kancelariami patentowymi.

Réznorodnos¢ podejicia poszczegdlnych szkdt wyzszych do komercjalizacji jest wypadko-
wa trzech gtéwnych elementéw:
e jakosci prowadzonych badan i uzyskiwania wynikéw nadajacych sie do komercjalizacji;
e gotowosci wtadz uczelni do podejmowania ryzyka;
e posiadania przez uczelnie odpowiednich zasobéw ludzkich i organizacyjnych.

Od uczelni, w ktérych niewielka cze$¢ prowadzonych badan ma charakter wdrozeniowy,
trudno oczekiwac wprowadzania rozbudowanego systemu komercjalizacji badan. Dodatko-
wo, przepisy PSW przed nowelizacjg z 2014 r. pozostawiaty uczelniom bardzo duza autono-
mie w organizacji proceséw komercjalizacji wynikéw badan, bowiem zgodnie z art. 86 ust. 5
centra transferu technologii mogty by¢ utworzone w formach: jednostki ogélnouczelnianej,
spotki handlowej lub fundacji. Nowelizacja PSW przyniosta zmiane tego przepisu i obecnie
art. 86 ust. 5 méwi wytacznie o centrum transferu technologii w formie jednostki ogélno-
uczelnianej, dziatajacej na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez odpowiednie or-
gany uczelni.

Ponadto, zgodnie z art. 86 ust. 4 znowelizowanej ustawy PSW, rola centrow transferu techno-
logii funkcjonujacych jako jednostki uczelniane, zostata dookreslona — tworzy sie je w celu
komercjalizacji bezposredniej. W nowelizacji PSW mozliwos¢ tworzenia przez uczelnie
spoétek jest przewidziana przede wszystkim w przypadku tzw. komercjalizacji posredniej.
Nalezy jednak zaznaczy¢, ze art. 86a ust. 2 PSW dopuszcza mozliwo$¢ powierzenia spotce
celowej zarzadzania prawami do wynikéw lub do know-how w zakresie komercjalizacji bez-
posredniej, czyli de facto spétka celowa moze stac sie swoistym centrum transferu technolo-
gii odpowiedzialnym za zarzadzanie prawami, ktérymi dysponuje uczelnia.

Na podstawie wyzej przytoczonych przepisdw mozna wnioskowac, ze intencjg ustawodaw-
cy byto doprecyzowanie ogdélnej wizji proceséw komercjalizacyjnych na uczelniach, poprzez
wyréznienie dwoch gtéwnych strategii ich organizacji:

¢ nabywanie praw do wynikéw badan oraz zarzadzanie nimi, w tym m.in. sprzedaz tych
wynikow, udzielenie licencji za posrednictwem centréw transferu technologii;

e utworzenie przez uczelnie spotki celowej, ktérej gtdéwnym zadaniem jest obejmowa-
nie lub nabywanie udziatéw lub akcji w spétkach w celu wdrozenia lub przygotowania
do wdrozenia wynikéw badan naukowych, prac rozwojowych lub know-how zwigzane-
go z tymi wynikami na bazie dokonanego przez uczelnie aportu posiadanych przez nig
praw wtasnosci przemystowej, wynikéw badan lub know-how.

W celu zapewnienia pewnosci w obrocie prawami wytgcznymi w procesie komercjaliza-
qji, przy wdrazaniu kazdej z wyzej wymienionych strategii niezbedne jest opracowanie
i wdrozenie przez uczelnie szczegdtowych procedur postepowania. PSW nie precyzuje
bowiem funkcji poszczegdlnych podmiotéw lub jednostek zaangazowanych ze strony
uczelni w proces komercjalizacji. To uczelnia we wtasnym zakresie decyduje w jaki sposob
wdrozy — zawarte w znowelizowanej ustawie — mechanizmy wspierajace procesy komer-
cjalizacji. Stad tez zasadne jest aby w wewnetrznych regulacjach (w tym regulaminach)
uczelnia okreslita kompetencje podmiotéw odpowiedzialnych za poszczegdlne etapy
procesu komercjalizacji, w tym takze zakres kompetencji, decyzyjnosci i zasady wspodtpra-
cy miedzy nimi.
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2. Zasady powotywania i funkcjonowania uczelnianych
spotek celowych — Maciej Czarnik, Krystian Gurba

Jednym z elementéw ustawowego modelu komercjalizacji jest komercjalizacja prowadzo-
na przez spoiki celowe, przy czym zgodnie z PSW regulacja dotyczaca spoétek celowych ma
zastosowanie do uczelni publicznych i niepublicznych. Zasady powotywania takich spotek
moga zosta¢ uwzglednione w regulaminie, moga tez stanowi¢ przedmiot odrebnej we-
whnetrznej regulacji uczelni.

2.1. Spotki celowe - zasady powotywania

W zakresie powotania takiego odrebnego bytu prawnego i powierzenia mu zadan w zakre-
sie komercjalizacji, istnieje wybor pomiedzy ponizszymi opcjami:

+$* Powotanie spétki celowej wytacznie w celu komercjalizacji posredniej

+* Powierzenie spoétce celowej - oprocz zadan w zakresie komercjalizacji posredniej
- takze zarzadzania prawami do wynikéw oraz know-how w zakresie komercjalizacji
bezposredniej

+* Niepowotywanie sp6tki celowej
Zostaty one szczegétowo omodwione ponizej:

+* Powolanie spotki celowej wytacznie w celu komercjalizacji posredniej

Zgodnie z art. 86a ust. 1 PSW, uczelnia w celu komercjalizacji posredniej moze utwo-
rzy¢ wytacznie jednoosobowa spotke kapitatowa. Nalezy przypomnie¢, ze komercjali-
zacja posrednia to obejmowanie lub nabywanie udziatéw lub akcji w spotkach w celu
wdrozenia lub przygotowania do wdrozenia wynikéw badan naukowych, prac rozwojo-
wych lub know-how zwigzanego z tymi wynikami (art. 2 ust. 1 pkt 36 PSW).
Ustawodawca przewidziat zatem model posredniego tworzenia spotek, majacych za za-
danie wdrozenie lub przygotowanie do wdrozenia wynikéw badan naukowych lub prac
rozwojowych. Tworzenie przez uczelnie spoétek celowych w ramach komercjalizacji po-
sredniej ma na celu uelastycznienie ich dziatania i zmniejszenie ryzyka bezposrednie-
go angazowania sie uczelni w ryzykowny proces komercjalizacji. Tworzenie tego typu
spotek, jako wyodrebnionych podmiotéw gospodarczych wspierajacych proces komer-
cjalizacji, jest zasadne o tyle, o ile same wyniki badan naukowych lub prac rozwojowych,
nowe technologie lub przedmioty chronione prawami wiasnosci przemystowej maja
istotny potencjat zwiekszajacy wartos¢ spotki w nieodlegtej perspektywie. W przypadku
braku takiego potencjatu lepiej zastosowac jeden z trybow komercjalizacji bezposred-
niej np. w przypadku wynalazku zgtoszonego do ochrony lub patentu — przez udzielenie
licencji na posiadane prawo lub jego sprzedaz.

Ze wzgledu na przyjety przez ustawodawce model posredniego tworzenia przez uczel-
nie spotki celowej, nie zachodzi koniecznos¢ wyrazania za kazdym razem przez senat
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uczelni zgody na powotanie spotki spin-off, majacej za zadanie wdrozenie lub przygoto-
wanie do wdrozenia danych wynikéw. Decyzje podejmowac moze spotka celowa, beda-
ca odrebng od uczelni osobga prawna.

Gléwnym zadaniem spétki celowej jest obejmowanie udziatéw w spoétkach kapitato-
wych lub ich tworzenie dla celéw komercjalizacji wynikow badan naukowych lub
prac rozwojowych. Spoétka celowa jest wiec instrumentem, dzieki ktéremu przy po-
wstawaniu spofki spin-off, oprocz uczelni (dziatajacej poprzez spétke celowq) i tworcéw
technologii, mozliwy jest udziat inwestora zewnetrznego.

Art. 86a PSW mowi réwniez o formie prawnej spotki celowej, ograniczajac ja do jednego
z rodzajéw spotki kapitatowej: z ograniczong odpowiedzialnoscia lub akcyjnej. Wytgcz-
nym udziatowcem sp6tki celowej moze by¢ uczelnia (lub kilka uczelni). Na potrzeby po-
krycia wktadu zaktadowego spétki celowej, uczelnia moze wnies¢ w catosci albo w czesci
wktad niepieniezny (aport) w postaci wynikow badan naukowych lub prac rozwojowych,
w szczegolnosci bedacych wynalazkiem, wzorem uzytkowym, wzorem przemystowym
lub topografig ukfadu scalonego, wyhodowang albo odkryta i wyprowadzong odmiang
rosliny, oraz know-how zwigzanym z tymi wynikami.

Przywotany przepis stosunkowo jasno okresla procedure tworzenia spoétek celowych.
Decyzje o ich powotaniu podejmuje rektor za zgoda senatu.

Jednoczesnie nalezy zauwazyg, iz przywotany wyzej przepis wymienia jedynie przykia-
dowe zadania spotki celowej, zatem mozna uznad, iz mozliwa jest réwniez komercjaliza-
Cja dobra niematerialnego bezposrednio przez spétke celowg (bez tworzenia przez nia
kolejnego przedsiewziecia biznesowego).

Na rozwijanie swojej dziatalnosci spo6tka celowa moze potrzebowac odpowiednich srod-
kéw oraz dostepu do infrastruktury uczelni. Ptynno$¢ finansowa spétki celowej moga
zapewni¢ m.in. pozyczki i kredyty (np. z funduszy pozyczkowych, bankéw, od inwe-
storéw lub udziatowcoéw), sprzedaz udziatéw w spétkach spin-off (np. indywidualnemu
inwestorowi lub w ramach oferty publicznej) lub dotacje (np. finansowanie projektow
innowacyjnych z funduszy krajowych i zagranicznych). Nalezy przy tym zwréci¢ uwage,
iz ze wzgledu na to, ze jedynym udziatowcem spoéfki celowej jest uczelnia, spétka bedzie
traktowana jako podmiot zalezny w stosunku do duzego podmiotu jakim jest uczelnia.
To ogranicza potencjalny dostep spoétki celowej do atrakcyjnych zrédet finansowania,
wspierajacych rozwéj mikro-, matych i $rednich przedsiebiorstw. Dostep do tych pro-
gramoéw bedzie miata dopiero spdtka wspottworzona przez spoétke celowa, ale jedynie
w przypadku spetnienia warunkéw koniecznych do uznania jej za przedsiebiorstwo sa-
modzielne.

Wybér opcji, w ktérej jedynym zadaniem spotki celowej jest komercjalizacja posred-
nia, pozostawia wiodaca role w dalszych etapach procesu komercjalizacji po stronie
uczelni, a w szczegélnosci centrum transferu technologii. CTT odpowiada za identyfi-
kacje, ochrone, oceng, promocje oraz komercjalizacje bezposredniag zgtoszonych przez
tworce wynikow. Spotka celowa moze w takiej sytuacji stanowic narzedzie CTT ,urucha-
miane” tylko w sytuacji, gdy twérca wynikow badan jest zainteresowany komercjalizacjg
posrednig lub gdy z przeprowadzonych w CTT analiz wynika, iz ten typ komercjalizacji
bedzie najbardziej efektywny. Spotka celowa $cisle wspétpracuje z centrum transferu
technologii — mozliwe jest w szczegdlnosci osobowe powigzanie z CTT (np. dyrektor CTT
petni jednoczesdnie funkcje prezesa zarzadu spotki).

Wsrod zalet tego rozwigzania wymieni¢ mozna:

e wiekszg pewnosc¢ finansowania dziatalnosci CTT — jesli dziata w strukturach uczelni
to posiada swoj budzet; spétka celowa, przy rosnacych kosztach dziatart zwigzanych
z komercjalizacja, nie moze liczy¢ na istotne przychody w pierwszych latach dziatal-
nosci, ze wzgledu na wieloletni okres od otrzymania wynikéw do wejscia na rynek
produktu lub ustugi;
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o blizsze relacje ze srodowiskiem naukowym, co wptywa na wieksze zaufanie do oséb
pracujacych na uczelni w poréwnaniu do 0séb zatrudnionych w spétfce zewnetrznej;

e zatrudnienie w wiekszosci uczelni rzecznikéw patentowych oraz ocena jednostek
naukowych i uczelni, uwzgledniajaca liczbe zgtoszeh wynalazkéw i uzyskanych pa-
tentéw - stad naturalne wydaje sie pozostawienie procesu koordynacji uzyskiwania
i utrzymywania ochrony wtasnosci intelektualnej wewnatrz uczelni;

e unikniecie budzacych watpliwos¢ kwestii dotyczacych wnoszenia aportem praw wia-
snosci intelektualnej, innych sposobdéw przekazania ich w zarzad spotki celowej oraz
kwestii obcigzen podatkowych zwigzanych z obrotem prawami wtasnosci intelektu-
alnej przez spotke celowa.

Jednoczesnie nalezy zwréci¢ uwage naistotng wade pozostawienia kwestii dotyczacych
komercjalizacji w strukturach uczelni, jaka jest przewlektos¢ w podejmowaniu decyz;ji.
Ograniczenia uczelni sprawiajg réwniez, iz centra transferu technologii nie sa w stanie
zatrudniac i nalezycie wynagradza¢ doswiadczonych ekspertow.

* Powierzenie istniejgcej spotce celowej - oprécz zadan w zakresie komercjalizacji po-
sredniej - takze zarzadzania prawami do wynikéw oraz know-how w zakresie komer-
cjalizacji bezposredniej

Uczelnia moze wybra¢ takze mozliwos¢ polegajaca na powierzeniu spétce celowej,
na drodze zawarcia odptatnej albo nieodptatnej umowy powierniczej, kompetencji
w zakresie komercjalizacji bezposredniej. Zarzadzanie prawami wylacznymi uczelni
przez spotke celowq jest praktyka powszechnie stosowana w wielu krajach. Scedowa-
nie na spotke celowa tego typu dziatalnosci zapewnia szybsze podejmowanie decyzji,
co w przypadku komercjalizacji ma istotne znaczenie.

Zgodnie z art. 86a ust. 2 PSW, rektor moze powierzy¢ spotce celowej zarzadzanie prawa-
mi wiasnosci przemystowej, co odbywa sie poprzez wniesienie ich aportem do spotki.
Spoétka celowa ma juz petng swobode w zakresie zarzadzania i komercjalizacji powie-
rzonych jej praw. Moze ulokowac je w tworzonej spoétce spin-off w formie aportu, sprze-
dac lub udzieli¢ licencji na ich wykorzystanie. Przekazanie praw do spofki przez uczelnie
moze odbyc¢ sie w drodze odptatnej lub nieodptatnej umowy.

Spotka celowa, ktérej zostanie powierzone przez uczelnie zarzadzanie prawami wtasno-
$ci przemystowej, staje sie zarzadca praw wytacznych i powinna podejmowac wszyst-
kie czynnosci, ktére moga doprowadzi¢ do komercjalizacji wynikéw, w tym obejmowac
udziaty w kolejnych spotkach dedykowanych komercjalizacji danej technologii tzw.
spotkach spin-off (komercjalizacja posrednia) oraz sprzedawac wyniki badan nauko-
wych, prac rozwojowych i know-how zwigzane z tymi wynikami (komercjalizacja bez-
posrednia). Nalezy przypomnie¢, ze komercjalizacja bezposrednia to sprzedaz wynikéw
badar naukowych, prac rozwojowych lub know-how zwiqgzanego z tymi wynikami albo od-
dawanie do uzywania tych wynikéw lub know-how, w szczegdlnosci na podstawie umowy
licencyjnej, najmu oraz dzierzawy (art. 2 ust. 1 pkt 35 PSW).

Powierzenie zarzadzania prawami wiasnosci przemystowej spdtce przez uczelnie jest al-
ternatywa dla zarzadzania tymi prawami przez uczelnie w ramach centrum transferu
technologii.

L)

>

¢ Niepowotywanie spotki celowej

W przypadku, gdy specyfika uczelni sprawia, iz wiekszo$¢ wynikéw stanowi najczesciej
przedmiot licencji, a pracownicy nie sa zainteresowani lub nie majg mozliwosci podjecia
dziatan w zakresie wprowadzenia ich na rynek za posrednictwem spoétek lub uczelnia
nie posiada odpowiednich zasobéw do organizacji procesu transferu technologii przez
spotki celowe - najlepiej poprzestac na realizacji komercjalizacji bezposredniej w opar-
ciu o centra transferu technologii.
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Rekomendacja:

Uczelnie, zwtaszcza techniczne i posiadajace silng pozycje w naukach przyrodniczych,
generujace atrakcyjne z punktu widzenia komercjalizacyjnego innowacyjne rozwia-
zania, powinny rozwazy¢ utworzenie spotki celowej. W przypadku, gdy uczelnia po-
siada w swoich strukturach aktywnie dziatajace centrum transferu technologii, ktére
skutecznie podejmuje dziatania zwigzane z komercjalizacja bezposrednia, a spétka
celowa moze by¢ w uzasadnionych przypadkach wykorzystywana przez to centrum
jako narzedzie - zasadne wydaje sie powotanie spotki celowej wytacznie w celu ko-
mercjalizacji posredniej. Natomiast w przypadku uczelni, ktére chciatyby wszystkie
dziatania komercjalizacyjne skupi¢ w jednym podmiocie i w ten sposéb zapewnic
najwieksza skutecznos¢ procesu komercjalizacji, nalezatoby rozwazy¢ wyposazenie
utworzonej spotki celowej w zadania w zakresie komercjalizacji posredniej i bezpo-
sredniej. Z kolei uczelnie, ktére maja mniejszy potencjat w tworzeniu rozwigzan szyb-
ko zwiekszajacych swojg wartos¢, powinny skupic sie na realizacji komercjalizacji bez-
posredniej w ramach uczelnianych centréw transferu technologii i w ich przypadku
powotanie spotki celowej nie wydaje sie uzasadnione.

2.2. Utworzenie spotki celowej

Przepisy PSW przewiduja mozliwos¢ utworzenia spotki celowej przez jedna lub wieksza licz-
be uczelni.

Spoétke celowa moga utworzy¢ zarbwno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne. Spotke two-
rzy rektor za zgoda senatu uczelni, a w przypadku uczelni niepublicznej — organ wskazany
w statucie.

Zgodnie z art. 86b ust. 1 PSW, spotka celowa moze zostac utworzona przez kilka uczelni pu-
blicznych albo kilka uczelni niepublicznych. Uczelnia publiczna moze przystapi¢ do spofki
celowej utworzonej przez inna uczelnie publiczng, a uczelnia niepubliczna moze przystapic
do spotki celowej utworzonej przez inng uczelnie niepubliczna. Wspolnikami lub akcjonariu-
szami spotki celowej moga by¢ wytacznie uczelnie:

+* Uczelnia tworzy sp6tke samodzielnie
Uczelnia moze tworzy¢ samodzielnie spotke celowa. Jest to rozwigzanie gwarantujace
bardzo czytelny nadzér wiascicielski i mozliwo$¢ wptywu przez uczelnie na dziatalno$¢
spotki

¢ Uczelnia publiczna moze przystapic do sp6tki celowej utworzonej przez inna uczel-
nie publiczna, a uczelnia niepubliczna moze przystapi¢ do spotki celowej utworzonej
przez inng uczelnie niepubliczng
Nowelizacje PSW z 2011 oraz 2014 roku wprowadzity atrakcyjna, szczegdlnie z punktu
widzenia mniejszych uczelni, mozliwos¢ tworzenia wspoélnej spotki celowej przez kilka
szkot wyzszych. Waznym ograniczeniem w tym zakresie jest jednak zasada, ze spoétka
celowa moze zostac utworzona jedynie przez kilka uczelni publicznych albo kilka uczel-
ni niepublicznych. Uczelnia publiczna moze przystapi¢ do spétki celowej utworzonej
przez inng uczelnie publiczng, a uczelnia niepubliczna moze przystapic¢ do spoétki celo-
wej utworzonej przez inng uczelnie niepubliczna.
Korzystnym rozwigzaniem mogtoby okazac sie utworzenie wspoélnej spotki celowej
przez uczelnie, ktoére $cisle wspotpracuja ze soba w jakiej$ dziedzinie. Spotka bytaby dla
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nich platforma do rozwijania przedsiewzie¢ biznesowych opartych na wynikach wspdl-
nych projektéw. Ze wzgledu na rosnagce znaczenie multidyscyplinarnosci w nauce, tego
typu wspotpraca mogtaby znacznie zwiekszy¢ potencjat komercjalizacyjny rozwigzan
powstajacych w tych uczelniach. Nie bez znaczenia jest rowniez efekt synergii osiggany
dzieki wzajemnej wspotpracy.

Kilka uczelni moze powotac spotke celowa zardéwno w celu komercjalizacji okreslonych
wynikéw badan, jak i w celu zarzadzania prawami wiasnosci intelektualnej nalezacymi
do kilku uczelni. W kazdym przypadku niezbedne jest ustalenie zasad wspotpracy po-
miedzy poszczegdlnymi uczelniami a spétka celowg, aby nie dochodzito do konfliktu
interesow przy podziale korzysci pochodzacych z komercjalizacji wynikow.

Rekomendacja:

Uczelnie, ktére podejmujg badania w zblizonych dziedzinach, powinny rozwazy¢
powotanie wspdlnej spotki celowej do zarzadzania prawami wytgcznymi lub do ko-
mercjalizacji wynikow wspolnego przedsiewziecia. Podobny wariant powinny wzigc
pod uwage uczelnie o mniejszym potencjale badawczym. Utworzenie spoétki celowej
przez kilka uczelni rozktada koszty zwigzane z jej powotaniem oraz moze utatwiac
korzystanie z zasobéw poszczegdlnych udziatowcdw.

2.3. Procedura tworzenia spotek spin-off przy udziale spo6tki celowej

Jedli do komercjalizacji danej technologii niezbedne jest wtgczenie partnera zewnetrznego
niebedacego uczelnia, to z obowigzujacych obecnie przepiséw prawa wydaje sie wynikac,
ze spoétka celowa utworzona przez uczelnie powinna wyodrebnic takg dziatalnos¢ w formie
odrebnej spotki corki — tworzac tym samym odrebny byt prawny stanowiacy swoisty wehi-
kut inwestycyjny — powszechnie nazywany spotka typu spin-off.

Procedura tworzenia spétki spin-off przy udziale spétki celowej moze zostac okreslona w re-
gulaminie w nastepujacy sposoéb:

1. Twoérca wynikow badan, ktory jest zainteresowany utworzeniem sp6tki w celu ich ko-
mercjalizacji, zgtasza sie do centrum transferu technologii lub bezposrednio do spotki
celowe;j.

2. Oceniane sg szanse komercjalizacji.

3. Podejmuje sie dziatania w celu uzyskania ochrony powstatej wiasnosci intelektualnej
(jesli jest taka potrzeba).

4. Tworzony jest wstepny biznesplan.

5. Ustalane sg warunki utworzenia spétki spin-off, ktére obejmuja:

a. zasady udostepnienia praw wiasnosci intelektualnej, na bazie ktérych spoétka ma by¢
rozwijana;

b. wielkos¢ udziatéw wspaolnikow;

c. zasady wspotpracy spoétki z uczelnig (dotyczace np. korzystania z infrastruktury i na-
zwy uczelni).

6. Podpisywane sa stosowne umowy przekazujace wtasnos¢ intelektualna bedaca w dys-
pozycji spotki celowej do spotki typu spin-off i przygotowywane sg dokumenty nie-
zbedne do rejestracji spotki.
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Otwarte pozostaje pytanie, czy uczelnia powinna zastrzec jakas forme wyrazenia zgody
na powotanie spotki spin-off przez wtadze uczelni. Samo objecie udziatéw przez spotke celowa
nie wymaga z mocy prawa takiej zgody, poniewaz spétka celowa jest odrebng osoba prawna.

Spoétka celowa moze obejmowac udziaty w spotce spin-off w nastepujacy sposéb:
1) poprzez aport wtasnosci intelektualnej

Ustawodawca juz w 2011 roku przewidziat mozliwos¢ wnoszenia przez uczelnie praw wiasnosci
intelektualnej aportem do spotki celowej. Spétka celowa moze nastepnie, przez dalszy aport
tych praw do spétki spin-off, obja¢ w niej udziaty. Rozwigzanie to nie jest jednak powszechnie
stosowane przez polskie uczelnie, gdyz rodzi ryzyko zwigzane z wiasciwg wyceng wnoszonych
aportem praw wiasnosci intelektualnej. Spotka celowa bedzie bowiem, solidarnie z cztonkami
zarzadu spotki spin-off, odpowiada¢ w przypadku zawyzenia wartosci wktadéw wnoszonych
do spotki spin-off. Wniesienie aportu wigze sie réwniez ze zobowigzaniami podatkowymi.

2) w zamian za wklad pieniezny (wfasnos¢ intelektualna jest wnoszona do spétki w po-
staci wktadu pienieznego) wraz z jednoczesnym udzieleniem spéfce licencji wytacznej
dajacej jej podstawe prawna do eksploatacji technologii (hybryda komercjalizacji bez-
posredniej i posredniej)

Innym rozwigzaniem, stosowanym przez niektére uczelnie jest obejmowanie przez spotke
celowg udziatéw w spétce spin-off za wktad pieniezny. Réwnolegle uczelnia udziela nowo-
powstatej spotce licencji wytacznej na korzystanie z okreslonych wynikéw. Jest to rozwig-
zanie proste i nie wigze sie z duzym ryzykiem, a jednoczesnie umozliwia pozostawienie
wiasnosci praw po stronie uczelni. Moze ona w umowie przewidzie¢ wypowiedzenie licencji
w razie nie wprowadzenia rozwigzania na rynek przez spétke w okreslonym czasie. Moze
réwniez przenie$¢ na sp6tke obowiazki zwigzane z ochrong prawna wynikéw.

Rekomendacja:

Zaleca sie obejmowanie udziatéw przez spotke celowg za gotéwke i jednoczesne
udzielenie spétce spin-off licencji wytacznej. Takie rozwigzanie nie wigze sie z duzym
ryzykiem, a jednoczesnie umozliwia elastyczne ksztattowanie relacji miedzy uczel-
nig i spotka celowg a spdtka spin-off. Propozycjg do rozwazenia pozostaje rowniez
wprowadzenie do umowy licencyjnej postanowienn umozliwiajacych objecie udzia-
tow w spotce spin-off na podstawie konwersji wynagrodzenia naleznego za udziele-
nie licencji. Powinna by¢ to jednak zawsze opcja uzalezniona od decyzji uczelni lub
spotki celowej.

W przypadku komercjalizacji posredniej przez spotke celowa, rozwazyc¢ trzeba dwie kwestie,
ktére moga rodzi¢ konsekwencje podatkowe.

Pierwsza kwestig jest wniesienie przez uczelnie aportem do spoétki celowej praw wiasnosci
intelektualnej. Bedzie ono skutkowato powstaniem po stronie uczelni przychodu, w wy-
sokosci nominalnej wartosci udziatow objetych w spotce w zamian za wniesiony aport.
Przychéd ten, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, bedzie objety podatkiem
dochodowym. Zatem jezeli warto$¢ nominalna udziatéw uzyskanych za wniesione prawa
przewyzszataby wartos¢ wnoszonych praw, ktére byty wczesniej amortyzowane, uczelnia
bedzie musiata zaptaci¢ podatek dochodowy. Ponadto szkota wyzsza musi zwréci¢ uwage
na kwestie podatku od towaréw i ustug. Wniesienie praw wtasnosci intelektualnej jako
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aportu stanowi bowiem $wiadczenie ustugi i jako takie objete jest podatkiem VAT, obec-
nie w wysokosci 23%. Podstawe opodatkowania powinna wyznacza¢ wartos¢ rynkowa
przedmiotu aportu. Uczelnia bedzie musiata zatem dokona¢ wyceny wnoszonych apor-
tem praw, co zwitaszcza przy prawach dotyczacych innowacyjnych technologii, jest szcze-
g6lnie skomplikowane.

Drugim aspektem wymagajacym rozwazenia w zwigzku z przepisami PSW, jest sytuacja dal-
szego rozporzadzania przez spotke celowa wniesiong do niej aportem wtasnoscia intelek-
tualna. Jesli wniesie ona prawa aportem do utworzonej spotki spin-off, powstang podobne
obowigzki podatkowe jak przy relacji uczelnia — spétka celowa (podatek dochodowy i VAT).
Jesli spotka celowa zdecyduje sie na sprzedaz praw badz udzielenie licencji, rowniez bedzie
to rodzi¢ podobne konsekwencje.

Oprocz obowigzkéw lezacych po stronie uczelni jako zatozyciela spotki celowej, beda
jej przystugiwac réwniez uprawnienia okreslone przepisami Kodeksu spotek handlowych’e,
takie jak udziat w zgromadzeniu wspoélnikéw lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy
(w przypadku spétek akcyjnych) i prawo do dywidendy, ktéra moze zostac przez uczelnie
wykorzystana jedynie do prowadzenia dziatalnosci statutowej (art. 86a ust. 4 PSW).

PSW nie stawia przeszkdd na drodze tworzenia przez spotke celowg spotki spin-off wspdlnie
z zewnetrznym inwestorem. W tej sytuacji konieczne wydaje sie zapewnienie sobie przez
spotke celowa takiej wielkosci udziatéw, aby uczelnia mogta posrednio wptywac na dalszy
rozwdj technologii.

2.4. Zwolnienie z obowiqzku uzyskiwania zgody ministra
wtasciwego do spraw Skarbu Panstwa

W nowelizacji PSW z 2014 r. wprowadzono istotne utatwienie dla uczelni w postaci art. 86a
ust. 3, ktéry stanowi, ze do utworzenia spétki celowej oraz do wykonywania czynnosci w za-
kresie komercjalizacji nie stosuje sie przepiséw ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach
wykonywania uprawnien przystugujacych Skarbowi Panstwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224).
W szczegdlnosci w przypadku tworzenia spotek celowych nie ma zastosowania art. 5a ust. 1
przywotanej ustawy, ktéry zobowigzuje paristwowe osoby prawne, a w tym szkoty wyzsze,
do uzyskiwania zgody ministra wtasciwego do spraw Skarbu Paristwa na dokonanie czynno-
sci prawnej w zakresie rozporzqdzenia sktadnikami aktywdw trwatych w rozumieniu przepiséw
o rachunkowosci, zaliczonymi do wartosci niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywow
trwatych lub inwestycji dtugoterminowych (...), jezeli wartos¢ rynkowa przedmiotu rozporzqdze-
nia przekracza réwnowartos¢ w ztotych kwoty 50.000 euro {(...).

Niezastosowanie sie do ww. przepisu w przypadkach tego wymagajacych moze spowodo-
wac niewaznos$¢ czynnosci prawnej (art. 5a ust. 2 tejze ustawy). Nowelizacja PSW zniosta
zatem zagrozenie mozliwoscig uniewaznienia uméw dotyczacych przeniesienia praw wta-
snosci przemystowej na spotke celowa w przypadku braku wymaganej przed nowelizacja
zgody ministra wiasciwego do spraw Skarbu Panstwa.

16 Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks spétek handlowych, Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037.
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3. Zasady wspotpracy miedzy spotkq celowqg a centrum
transferu technologii, centrum transferu technologii
a uczelnianym inkubatorem przedsiebiorczosci
— Maciej Czarnik, Krystian Gurba

W proces komercjalizacji wynikéw badan moga by¢ zaangazowane - na poszczegdlnych
etapach - bardzo rézne podmioty. Kluczowe role w catym procesie odgrywaja:

e centra transferu technologii (CTT);

e spotki celowe w rozumieniu PSW;

o spotki spin-off;

e inkubatory przedsiebiorczosci.

Niestety czesto zdarza sie, ze pomiedzy tymi podmiotami nie ma wystarczajacego przepty-
wu informacji, co skutkuje brakiem wspotpracy i duplikowaniem podejmowanych aktywno-
$ci. Dlatego tez wazne jest zapewnienie systemu wymiany informacji pomiedzy jednostkami
zaangazowanymi w ten proces i podejmowanie wspoélnych dziatan, ktére zwieksza szanse
na osiagniecie sukcesu wdrozeniowego. Dobrym narzedziem prawnym moze by¢ tu obo-
wigzujacy w uczelni regulamin zarzadzania wiasnoscia intelektualna, w ktérym w sposéb
0golny zostang okreslone kompetencje poszczegdlnych podmiotéw i zasady wspotpracy
miedzy nimi, szczeg6towo uregulowane w stosownej umowie.

Wszystkie podmioty zaangazowane w proces komercjalizacji powinny ze soba wspotpra-
cowac w jak najszerszym zakresie, dopasowujac swoja aktywnos$¢ do potrzeb okreslonego
projektu wdrozeniowego. Szczegdlnie istotne jest okreslenie w stosownych wewnetrznych
dokumentach uczelnianych (w tym takze regulaminach) zasad wspotpracy miedzy uczelnia-
na spotka celowy (o ile taka zostata utworzona) oraz CTT. Mimo ustawowego rozdzielenia
ich funkgcji w procesie komercjalizacji, nalezy pamietac, ze zgodnie z przepisami PSW oba
te podmioty moga by¢ zaangazowane w dziatania zwigzane z komercjalizacjg posrednia.
Z przepiséw znowelizowanej ustawy PSW wynika zreszta, ze postulowanym modelem or-
ganizacji proceséw komercjalizacji na uczelniach jest tworzenie i rozwijanie blisko ze soba
wspotpracujacych tandemoéw sktadajacych sie wtasnie z CTT oraz spotki celowej, ktéra
w przypadkach tego wymagajacych obejmuje udziaty w spétkach stuzacych do komercjali-
zacji technologii (spotkach spin-off) oraz moze zarzadzac prawami wiasnosci przemystowej
uzyskanymi przez uczelnie. Model zarzadzania prawami uczelni przez spétki zalezne spraw-
dza sie w wielu krajach, np. w Szwedji (spétka holdingowa UUAB obstugujaca Uniwersytet
w Uppsali), Izraelu (Yeda Research and Development Company Ltd., obstugujaca Weizman
Scientist Institute), Wielkiej Brytanii (np. spotka ISIS Innovation Ltd. obstugujgca Uniwersytet
Oksfordzki).

Jesli chodzi o rozwigzania w tym zakresie, mozliwe sg nastepujace opcje:

+¢ CTT jako podmiot wspierajacy spotke celowa
W takim modelu rola centréw transferu technologii jest prowadzenie biezagcego moni-
toringu badan prowadzonych na uczelniach w celu wytonienia tych, ktére maja najwiek-
szy potencjat rynkowy. Rola CTT w takim modelu ogranicza sie do promowania ochrony
wynikéw badan majacych potencjat rynkowy oraz wstepnej identyfikacji innowacyjnych
pomystéw o charakterze wdrozeniowym. Po przekazaniu tych informacji do spotki celo-
wej zarzadzajacej prawami wytacznymi, powinna ona rzetelnie ocenic szanse na komer-




Regulaminy zarzqdzania wtasnosciq intelektualnq w szkotach wyzszych w Swietle znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym.

cjalizacje danego rozwigzania oraz nakresli¢ najlepszy plan jego wdrozenia (oceni¢ kon-
cepcje biznesowa wynalazku, zadecydowac o jego ochronie, a nastepnie znalez¢ part-
nera biznesowego, ktéry kupi prawo wytaczne lub zainwestuje w jego rozwéj w ramach
spotki spin-off). W tym modelu to na spoétce celowej cigzy wiekszos¢ zadan zwigzanych
zaréwno z komercjalizacja bezposrednia, jak i posrednia.

>

¢ Spotka celowa jako narzedzie CTT uruchamiane jedynie przy komercjalizacji po-
Sredniej

Ciezar identyfikacji, wyceny, ochrony i promocji na rynku wynikéw badan spoczywa
na CTT. Gdy analizy potwierdza, iz optymalng forma komercjalizacji jest utworzenie
spotki spin-off, do tego celu wykorzystywana jest spotka celowa. Niezaleznie od tego
czy powstanie spotka celowa, czy wynikami zarzadza centrum transferu technologii,
istotna wydaje sie mozliwos¢ skorzystania z oferty inkubatoréw przedsiebiorczosci,
gdzie mozna wynaja¢ powierzchnie biurowa lub laboratoryjng na wiasne cele po prefe-
rencyjnych stawkach.

Pomiedzy uczelnianym CTT a sp6tka celowg zajmujaca sie zarzadzaniem prawami wy-
tacznymi powinna by¢ zawarta umowa na pismie (art. 86a ust. 3 PSW).

Kwestia wspotpracy spétki celowej z inkubatorem przedsiebiorczosci ma znaczenie
mniejsze niz jej wspotpraca z CTT. Wynika to z faktu, iz w odréznieniu od centréw trans-
feru technologii, inkubatory nie oferuja zazwyczaj ustug szczegdlnie istotnych z punktu
widzenia spotek wdrazajacych innowacyjne technologie, bedace wynikiem badan na-
ukowych lub prac rozwojowych, zapewniajg natomiast wsparcie wszystkim poczatku-
jacym przedsiebiorcom wywodzacym sie z uczelni - w praktyce najczesciej studentom
i doktorantom. Ponadto najpopularniejsze w polskich uczelniach stajg sie obecnie pre-
inkubatory, zrzeszone w sieci Akademickich Inkubatoréw Przedsiebiorczosci. Nie s one
inkubatorami w rozumieniu PSW. Spetniajg mimo to wazna role w przygotowaniu zwia-
zanych z uczelniami mtodych ludzi do rozpoczecia dziatalnosci gospodarczej. Dziatal-
nosc¢ inkubatoréw i preinkubatoréw, zapewniajacych przedsiebiorcy adres, powierzch-
nie biurowa, ustugi biurowe i doradztwo dotyczace prowadzenia przedsiebiorstwa oraz
ich relacje z CTT i spotka celowa, nie wymagaja uwzglednienia w regulaminie zarzadza-
nia wtasnoscig intelektualna.

Potencjalnie istotnym wsparciem dla powodzenia komercjalizacji posredniej sg inkuba-
tory technologiczne — dysponujace specjalistycznymi zasobami, np. odpowiednio wy-
posazonymi laboratoriami lub dostepem do doswiadczonej kadry menadzeréw i men-
torow. Niestety tego typu organizacje rzadko dziatajg przy polskich uczelniach. Dostep
doich ustug, opisany jako prawo przystugujace pracownikom, studentom i doktorantom
prowadzacym komercjalizacje bezposredniag swoich wynikéw, powinien zosta¢ uwzgled-
niony w regulaminie zarzadzania wiasnoscia intelektualng lub w odrebnym regulaminie
korzystania z infrastruktury badawczej uczelni, uchwalonym zgodnie z art. 86c. ust. 1
pkt 2 PSW.

Szczegodtowe zasady korzystania z ustug inkubatoréw i preinkubatoréw oraz zasa-
dy ich wspotpracy z centrum transferu technologii i spétkg celowa nalezy pozostawic
do odrebnego uregulowania oraz do ustalenia w stosownych porozumieniach lub umo-
wach miedzy tymi podmiotami.
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Rekomendowane zatqczniki
do regulaminéw




Zatqcznik nr 1.

Wz6r oferty zawarcia umowy o przeniesienie praw do wyniku badan
naukowych* lub prac rozwojowych* — prof. Andrzej Szewc




(miejscowosc)

Oferta zawarcia umowy o przeniesienie praw
do wyniku badan naukowych*/ prac rozwojowych*

Do!!
L T - stanowisko stuzbowe,
2 e et e et et e ne i e e, — StANOWiSKO stuZbowe,

R - stanowisko stuzbowe,

(nazwa szkoty wyzszej)
zwanym (-3 )dalej ,Uczelnig”, reprezentowang przez:
1 111 [oIWV/ [ (o X (VFd o Te] VN

N - stanowisko stuzbowe,

Dziatajac na podstawie art. 86e ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym

(tekst jedn. Dz. U.z 2012 1., poz. 572 ze zm.), informuje, iz wobec faktu, ze podjeta decyzje o niekomercja-
lizacji*/bezskutecznie uptynat termin do podjecia decyzji o komercjalizacji* wyniku badan naukowych*/
[T Tall (oA TV ] o1V Vel o il o | A SO PP
(zwanego dalej ,wynikiem”) Pani,* Pani,* Pana,* Panéw,* Panstwa* autorstwa, sktada Pani,* Paniom,*
Panu,* Panom,* Panstwu* oferte zawarcia umowy o przeniesienie praw do wyniku.

Prawa, o ktérych mowa wyzej, obejmuja:
1. prawo do UzysKania ........ocoeeveiiiinieiiiinniniee e , oraz
2. prawo do know-how zwigzanego z wynikiem majacego za przedmiot ..........ccecvvvevriiiiininnnnn. 2

Przeniesienie praw do wyniku nastapi za zaptata na rzecz Uczelni wynagrodzenia w kwocie
veeeeeen (SFOWNIE: L ) zt, ptatnego w terminie

)3

Uczelnia oczekuje na pisemng odpowiedZ w sprawie przyjecia oferty dodnia ..........ccccoveviviiieinnnnll).
W razie bezskutecznego uptywu tego terminu oferta przestanie obowigzywac, a wyzej wymienione
prawa do wyniku beda przystugiwac Uczelni.

Podpis (-y) reprezentanta (-6w) Uczelni

T Wymienic oblatow (adresatéw oferty).
2 QOpisac przedmiot know-how, a jesli sprawa jest bezprzedmiotowa - skreslic.

3 Wynagrodzenie przystugujace uczelni publicznej za przeniesienie praw nie moze by¢ wyzsze niz 10% minimalnego
wynagrodzenia za prace, obowigzujacego na dzien zawarcia umowy.



Zatqcznik nr 2.

Propozycja zapiséw umownych w umowie ,,bezwarunkowej”
miedzy Uczelniq a pracownikiem - Twércq wynikow badan
naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how zwiqzanego
z tymi wynikami’

— dr Justyna Ozegalska-Trybalska

1 Z uwagi na rézna specyfike zwigzana z polityka konkretnej uczelni w zakresie zawierania takich uméw z pracow-
nikami oraz rézne okolicznosci zwigzane z konkretnymi wynikami badan i Twérca, ktére moga miec znaczenie dla
uksztattowania tresci takiej umowy, zamiast kompletnego wzorca umowy, proponowane s3 przyktadowe zapisy,
ktére moga by¢ uwzglednione w tego typu umowie.




Preambuta

W zwigzku z akceptacjg przez Tworce oferty zwarcia umowy ztozonej w dniU..........ccceeennennnnn.. na
warunkach przedstawionych w ofercie, uczelnia jako podmiot uprawniony z tytutu praw wiasnosci in-
telektualnej do wynikéw badan naukowych/prac rozwojowych/know-how zwigzanego z tymi wynika-
mi oraz pracownik jako ich Twoérca, na podstawie art. 86e ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym z dnia
27 lipca 2005 r., zawierajg umowe o nastepujacej tresci:

§ Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest (wybrac jedna lub wiecej opcji) przeniesienie:

a) prawa do wyniku badan naukowych w postaci: prawa do uzyskania patentu na wynalazek/pra-
wa ochronnego na wzér uzytkowy/prawa do uzyskania prawa z rejestracji wzoru przemystowe-
go/ prawa do uzyskania prawa z rejestracji topografii uktadu scalonego/prawa do wyhodowa-
nej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany roslin (wybrac wtasciwe)

b) prawa do wyniku prac rozwojowych* w postaci ............cceceeveneennn.. oraz

¢) know-how zwigzanego z tym wynikiem, w postaci ............ccocceeeneennnnne 1

d) praw autorskich do utworéw stworzonych przez Twérce w ramach wykonywania obowigzkéw
ze stosunku pracy w zwigzku z prowadzonymi badaniami naukowymi/pracami rozwojowymi,
niezbednych do ich komercjalizacji.

2. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do utworéw stworzonych przez Twérce w ramach wy-
konywania obowigzkéw ze stosunku pracy w zwigzku z prowadzonymi badaniami naukowymi/
pracami rozwojowymi, niezbednych do ich komercjalizacji, nastepuje na nastepujacych polach
eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong technika egzempla-
rzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrowa;

b) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono — wprowadza-
nie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt b - publiczne wykona-
nie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworu w taki sposoéb, aby kazdy mégt miec¢ do niego dostep w miejscu i w cza-
sie przez siebie wybranym;

3. Umowa obejmuje takze przekazanie pracownikowi informacji, wraz z witasnoscig nosnikow,
na ktérych utwory te utrwalono oraz doswiadczen technicznych, ktére zostaty przekazane Uczelni
w zwigzku z realizacjg obowigzku przekazania ich uczelni w ramach procedury notyfikacji o wyni-
kach badan naukowych/prac rozwojowych oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami.

§ Os$wiadczenia uczelni

1. Uczelnia oswiadcza, ze:

a) jest wytacznie uprawniona z tytutu praw wtasnosci intelektualnej do wynikéw powstatych w ra-
mach wykonywania przez Twdérce obowigzkéw wynikajacych ze stosunku pracy oraz utworéw
pracowniczych powstatych w zwigzku z prowadzeniem badan naukowych i prac rozwojowych,
niezbednych do komergcjalizacji tych wynikéw;

b) od momentu notyfikacji wynikéw badan przez Tworce Uczelnia podjeta wszelkie srodki w celu
zachowania wynikéw badan w poufnosci i unikania sytuacji, ktére mogtyby potencjalnie miec
negatywny wptyw na mozliwos¢ przysztej komercjalizacji wynikow.

T Wymieni¢ konkretne postaci (elementy know-how), np. doswiadczenia techniczne, organizacyjne lub technologiczne
dotyczace korzystania z wyniku.



§ Oswiadczenia pracownika

1. Tworca oswiadcza, ze:

a) jest autorem wyniku badan naukowych lub prac rozwojowych w postaci .........ccc.cevvvveninennn.
(wskazac¢ przedmiot wynikéw), autorem utworéw stworzonych w zwigzku z wynikami po-
trzebnych do komercjalizacji wynikéw oraz ze osobom trzecim nie przystuguja zadne pra-
wa osobiste ani majatkowe do wyniku, jak réwniez do zwigzanego z nimi know-how;

b) wynik badan naukowych/prac rozwojowych nie narusza osobistych i majatkowych praw oséb

trzecich;

¢) wynik powstat w ramach wykonywania przez niego obowigzkéw ze stosunku pracy wynikajace-
gozumowy zUczelnig .....ooevviiieiiinininnnns zawartej wdniu ..................., przy okazji reali-
zacji projektu badawczego/wlasnego .........c.ccoeviiiiiiiiiiiiiiiiiiieienn. ... (Opisad zadanie

badawcze, projekt);

d) ma $wiadomos¢, ze w wyniku zawarcia niniejszej umowy za kwote ustalong w umowie
nabywa prawa majatkowe do wynikéw badar naukowych/prac rozwojowych w postaci
.................................... oraz ze jako nabywca praw do wynikéw ponosi odpowiedzialnos¢
za ewentualne dodatkowe obcigzenia podatkowe w przypadku weryfikacji przed organy po-
datkowe wartosci nabytych praw;

e) ma Swiadomos¢ ryzyka nieuzyskania ochrony na rozwigzanie do ktérego prawo nabywa, a tak-
ze ryzyka nieuzyskania w przysztosci dochodéw z komercjalizacji takiego prawa;

f) ma swiadomos¢ odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenia praw 0séb trzecich, ktére moga
mie¢ miejsce w przysztosci w zwiazku z rozwojem i komercjalizacjg wynikéw stanowiacych
przedmiot niniejszej umowy.

§ Zobowigzania uczelni

1. Uczelnia zobowigzuje sie do przekazania Twdrcy:

a) informacji, wraz z utworami oraz wtasnoscig nosnikéw, na ktérych utwory te utrwalono oraz
doswiadczen technicznych, ktére zostaty przekazane Uczelni w zwigzku z realizacja obowigz-
ku przekazania ich uczelni w ramach procedury notyfikacji o wynikach badan naukowych/prac
rozwojowych oraz know-how zwigzanego z tymi wynikami;

b) wszelkich informacji niezbednych do realizacji zobowigzan Twércy do wyptaty Uczelni czesci
srodkoéw z komercjalizacji wynikow.

§ Zobowiazania Tworcy

1. Na mocy niniejszej umowy, Twérca zobowigzuje sie do:

a) podjecia mozliwych staran w zakresie zabezpieczenia praw do wynikéw umozliwiajacych ich
efektywna komercjalizacje, w szczegdlnosci poprzez zachowanie wynikéw w poufnosci co naj-
mniej do momentu ubiegania sie o formalng ochrone;

b) w przypadku zgtoszenia przez siebie dobra do ochrony - ponoszenia na wtasny koszt wszelkich
ciezaréw zwigzanych z procedura uzyskania i utrzymania ochrony wynikéw, w szczegélnosci
optat okresowych;

¢) prowadzenia dokumentacji ,srodkéw uzyskanych z komercjalizacji” i ,kosztéw bezposrednio
zwigzanych z komercjalizacja”;

d) uregulowania zobowigzan wobec ewentualnych wspottwdrcéw wynikéw, jezeli w wyniku po-
stepowania sadowego lub innych czynnosci majacych na celu ustalenie autorstwa wynikéw
okazatoby sie, ze wyniki maja charakter wspottworczy;

e) uregulowania zobowiagzan wobec ewentualnych wspéttwércow wynikéw, jezeli w wyniku po-
stepowania sadowego lub innych czynnosci majacych na celu ustalenie autorstwa wynikéw
okazatoby sie, ze wyniki majg charakter wspottworczy.



§ Wynagrodzenie z tytutu umowy

1. Przeniesienie praw do wyniku nastapi za zaptata na rzecz Uczelni wynagrodzenia w kwocie
............... 630111 1= PP PPPRRPPRY - Al o) - | 1 g T=Te [o)
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2. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje takze wynagrodzenie z tytutu przeniesienia
praw autorskich do utworéw potrzebnych do komercjalizaciji.

§ Podziat srodkéw z komercjalizacji

1. W przypadku komercjalizacji wynikoéw przez Twoérce, Uczelni przystuguje wynagrodzenie w wy-
SOKOSCi vuvvveveenienn, (wskazac wartos¢ procentowq jednak nie mniejszq niz 25%) wartosci srodkéw
uzyskanych przez pracownika z tego tytutu, obnizonych o nie wiecej niz 25% kosztéw bezposred-
nio zwigzanych z komercjalizacja, ktére zostaty poniesione przez Twérce.

2. Za ,srodki uzyskane z komercjalizacji”, o ktérych mowa w ust. 1 uwaza sie srodki uzyskane z tytutu
wszelkich odptatnych dyspozycji prawem do wynikéw stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
w tym:
- przeniesienia prawa na osobe trzecia;
- udzielenia licencji — uzyskania srodkéw z komercjalizacji posredniej prowadzonej przez pracow-
nika za posrednictwem spotki utworzonej w celu komercjalizacji prawa do wyniku.

3. Za ,koszty bezposrednio zwigzane z komercjalizacja”, o ktérych mowa w ust. 1, uwaza sie udo-
kumentowane koszty zwigzane bezposrednio z komercjalizacja, w szczegdélnosci koszty ochrony
prawnej, ekspertyz, wyceny wartosci przedmiotu komercjalizacji i optat urzedowych.

4. Prawo uczelni do uzyskania srodkéw z komercjalizacji, o ktérym mowa w ust. 1, wygasa z uptywem
pieciu lat od dnia uzyskania pierwszych srodkéw z komercjalizacji.

§ Wyptata srodkéw z komercjalizacji

1. Wyptata srodkéw z komercjalizacji na rzecz Uczelni nastapi w ciagu ............. dni od kazdora-
zowego uzyskania przez Twérce srodkow z komercjalizacji praw do wynikéw na konto Uczelni
0] S PP PR TN z wyraznym okres$leniem zZrédfa pochodze-
nia srodkéw, w tym wskazaniem numeru niniejszej umowy.

2. W przypadku nieterminowego dokonania wyptat srodkéw z komercjalizacji, Twérca bedzie zobo-
wigzany do zaptaty na rzecz Uczelni odsetek umownych w wysokosci .......... % wysokosci kazdo-
razowej zalegtej wptaty za kazdy miesigc zwtoki.

3. W okresie obowigzywania niniejszej umowy i do 2 lat od jej rozwigzania lub wygasniecia, Twérca
zobowigzany jest do prowadzenia i archiwizacji ewidencji ksiegowej niezbednej do obliczania cze-
$ci srodkéw przystugujacych Uczelni, a na zadanie Uczelni udostepnienia do wgladu kopii doku-
mentéw wykorzystywanych do obliczania srodkéw naleznych Uczelni.

2 Wynagrodzenie przystugujace uczelni publicznej za przeniesienie praw nie moze by¢ wyzsze niz 10% minimalnego
wynagrodzenia za prace, obowigzujacego na dzier zawarcia umowy.



§ Rozwigzywanie sporow

1.

Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy beda w pierwszej kolejnosci zatatwiane polubownie.
W razie nieosiggniecia porozumienia kazda ze stron moze wystgpic¢ na droge sgdowa. Sagdem wia-
$ciwym miejscowo bedzie woéwczas sad wtasciwy ze wzgledu na siedzibe Uczelni.

. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie powszechnie obowigzujace przepisy,
w szczeg6lnosci ustawe z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
22006 1. Nr 90, poz. 631,z pdzn.zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wiasnosci przemysto-
wej (Dz. U.z 2013 r. poz. 1410), ustawe Prawo o szkolnictwie wyzszym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U.
z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r.,
poz.121).

. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.



Zatqcznik nr 3.

Wz6ér umowy z pojedynczym twdrcq w sprawie praw do wynikow
badan naukowych lub prac rozwojowych i know-how zwigzanego
z tymi wynikami oraz sposobu i trybu komercjalizacji tych wynikéw

(art. 86h ustawy)' - prof. Andrzej Szewc

T Nalezy zaznaczy¢, iz umowa jest przeznaczona do wykorzystania w sytuacjach przekazania pracownikowi praw do-

wynalazkéw.




Umowanr......./.......

zdnia.....ccevevvenneeee... roku

w sprawie praw do wynikéw badan naukowych lub prac rozwojowych i know-how zwigzanego z tymi
wynikami oraz sposobu i trybu komercjalizacji tych wynikéw

zawarta Wl ..., POMIiEdZY:
eveeeen Z5i€dzIDaW e, 2 ZWanY M (-3) dalej ,Uczelnia”
reprezentowanym (-3) przez3:

a
...% pracownikiem uczelni
zatrudnionym Na stanOWISKU .........cceviuiiiiiiiin e ee e a2 ZWANYM dalej , tworey”,

0 nastepujacej tresci:

§1.

1. Przedmiotem umowy jest wynik badan naukowych bedacy wynalazkiem,* wzorem uzytkowym,* wzo-
rem przemystowym,* topografig uktadu scalonego,* wyhodowang* albo odkrytg i wyprowadzong*
odmiang rosliny* lub wynikiem prac rozwojowych*(niepotrzebne skresli¢), zwany dalej ,wynikiem”,
oraz know-how zwigzane z tym wynikiem, obejmujace w szczegdInNosCi ......c.ccveniviiiiieniiniinienann.

6

2. Tworca oswiadcza, ze jest autorem wyniku, ze wynik powstat w ramach wykonywania przez niego
obowigzkéw ze stosunku pracy i ze osobom trzecim nie przystuguja zadne prawa osobiste ani majat-
kowe do wyniku, jak rowniez do zwigzanego z nim know-how.

3. Strony zgodnie uznajg, ze wiasnos¢ wyniku w postaci odpowiednio:

1) prawa do uzyskania patentu na wynalazek,*

2) prawa do uzyskania prawa ochronnego na wzér uzytkowy,*

3) prawa do rejestracji wzoru przemystowego,*

4) prawa do rejestracji topografii,*

5) prawa do uzyskania wytagcznego prawa do odmiany rosliny,* oraz
6) prawa do dysponowania know-how zwigzanym z wynikiem*

przystuguje stronom wspdlnie w nastepujacych czesciach utamkowych:’
1) uczelni, jako pierwszemu wspétuprawnionemu - ...... % udziatow,
2) tworcy, jako drugiemu wspétuprawnionemu — ...... % udziatow.

T Wskazac nazwe miejscowosci, w ktdrej zawarto umowe.

N

Okresli¢ miejscowos¢ bedaca siedziba uczelni.
3 Wymienic¢ nazwiska i okresli¢ stanowiska oséb reprezentujacych uczelnie.

4 Podac nazwisko tworcy.

(%]

Okredli¢ stanowisko zajmowane przez tworce.

o

Wymieni¢ konkretne postaci (elementy know-how), np. doswiadczenia techniczne, organizacyjne lub technologiczne
dotyczace korzystania z wyniku.

7 Inny wariant rozdziatu tych praw, mozliwy w przypadku zbiegu co najmniej dwoch praw, np. prawa do patentu i prawa
do rejestracji wzoru uzytkowego, moze polegac na przyznaniu ich jednego w catosci uczelni, a drugiego w catosci twor-
cy. W takim przypadku trzeba dalsze postanowienia umowy dostosowac odpowiednio do tego rozdziatu.



§2.

1. Uczelnia zobowiazuje sie do podejmowania w imieniu obu stron dziatart majacych na celu komergcjali-
zacje wyniku oraz zwigzanego z nim know-how, a w szczegélnosci do:
1) dokonywania czynnosci formalnych zmierzajacych do uzyskania praw wytacznych, o ktérych mowa
w § 1 ust.3;
2) reklamowania wyniku w celu wyszukania kontrahentéw zainteresowanych nabyciem prawa do wy-
niku w ramach komercjalizacji bezposredniej lub posredniej;
3) negocjowania i zawierania umoéw z tymi kontrahentami;
4) egzekwowaniem roszczen wynikajacych z powyzszych uméw;
5) obstuga prawng oraz rozliczaniem finansowym i podatkowym zawartych umow;
6) innych dziatan.8
2. Twérca zobowiazuje sie do wspotdziatania z uczelnig w powyzszym zakresie, a w odniesieniu do dzia-
tan, o ktérych mowa w ustepie poprzedzajacym pkt 2, takze do ich samodzielnego podejmowania.
Dziatania podejmowane przez twdérce nie moga naruszac intereséw uczelni ani im zagrazac. Stad twor-
ca zobowigzuje sie informowac o nich uczelnie na biezaco i konsultowac je z uczelnia.
3. Sposoby komercjalizowania wyniku przez twérce moga wykraczac poza komercjalizacje bezposrednia
lub posrednia.

§4.

1. Kazda ze stron moze zrezygnowac z udziatu we wspoétwiasnosci wyniku przenoszac go na druga strone
na warunkach okreslonych w odrebnej umowie.

2. Zbycie udziatu przez kazda ze stron na rzecz osoby trzeciej nie wymaga zgody drugiej strony. Stronie
tej przystuguje jednak prawo pierwokupu udziatu na warunkach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§5.

Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy beda w pierwszej kolejnosci zatatwiane polubownie. W razie
nieosiggniecia porozumienia kazda ze stron moze wystgpic¢ na droge sadowa. Sagdem wiasciwym miejsco-
wo bedzie wéwczas wiasciwy ze wzgledu na siedzibe uczelni.

§6.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§7.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie powszechnie obowiagzujace przepisy, w szczegélno-
$ci ustawe zdnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.z 2006 r. Nr 90, poz. 631,
z pbdzn.zm.), ustawe z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410),
ustawe z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roslin (Dz. U. Nr 137, poz. 1300, z pézn. zm.)?
oraz ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz.121).

§8.
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

8 Okredli¢ jakich.

9 Powotac¢ w przypadku gdy osiggnieciem jest odmiana rosliny.



Regulaminy zarzqdzania wtasnosciq intelektualnq w szkotach wyzszych w Swietle znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym.

Zatqcznik nr 4.

Wz6r umowy z zespotem tworcow (wspottworcami) w sprawie praw
do wynikéw badan naukowych lub prac rozwojowych i know-how
zwiqgzanego z tymi wynikami oraz sposobu i trybu komercjalizacji

tych wynikow - prof. Andrzej Szewc




Umowanr......./.......

zdnia.....ccovevvenneeen... roku

w sprawie praw do wynikéw badan naukowych lub prac rozwojowych i know-how zwigzanego z tymi
wynikami oraz sposobu i trybu komercjalizacji tych wynikéw

ZaWarta Wl .....ooiiiiiii e e, POMIEZY:
T e ZSTEAZIDG WL, 2 ZWaANY M (-9) dale) , Uczelnig”

reprezentowanym (-3) przez3:

2)..

a

1) e , pracownikiem uczelni zatrudnionym na stanowisku ....... ;
2) , pracownikiem uczelni zatrudnionym na stanowisku ........................ ;
3) i e, Pracownikiem uczelni zatrudnionym na stanowisku ... A

zwanych dalej ,wspéttworcami”,
0 nastepujacej tresci:

§1.

1. Przedmiotem umowy jest wynik badan naukowych bedacy wynalazkiem,* wzorem uzytkowym,* wzo-
rem przemystowym?* lub topografig uktadu scalonego,* wyhodowanga* albo odkryta i wyprowadzong*
odmianarosliny* (niepotrzebne skredli¢)i/lub pracrozwojowychzwanydalej,wynikiem”, orazknow-how
zwigzane z tym wynikiem, obejmujgce W szcZegOIN0SCi. .. uvuviniinieriitie e

2. Wspéttwdrcy oswiadczaja, ze sg autorami wyniku, ktéry powstat w ramach wykonywania przez nich
obowigzkéw ze stosunku pracy i ze osobom trzecim, innym niz wspottworcy wskazani w niniejszej
umowie nie przystuga zadne prawa osobiste ani majatkowe do wyniku, jak réwniez do zwigzanego
z nim know-how i ze wktad pracy twoérczej kazdego z nich w stworzenie wyniku wynosi:

1) wspottwércanr1—...... %;
2) wspottwoércanr2 - ...... %;
3) wspottworcanr3 —...... %.

T Wskazac nazwe miejscowosci, w ktdérej zawarto umowe.

2 QOkresli¢ miejscowos¢ bedaca siedzibg uczelni.

3 Wymieni¢ nazwiska i okresli¢ stanowiska oséb reprezentujacych uczelnie.

4 Wymieni¢ nazwiska wspotworcdw i okresli¢ stanowisko zajmowane przez kazdego z wspottworcéw.

5 Wymieni¢ konkretne postaci (elementy know-how), np. doswiadczenia techniczne, organizacyjne lub technologiczne
dotyczace korzystania z wyniku.



§2.

Strony® zgodnie uznaja, ze wtasnos$¢ wyniku w postaci odpowiednio:
1) prawa do uzyskania patentu na wynalazek,*
2) prawa do uzyskania prawa ochronnego na wzér uzytkowy,*
3) prawa do rejestracji wzoru przemystowego,*
4) prawa do rejestracji topografii,*
5) prawa do uzyskania wytagcznego prawa do odmiany rosliny,* oraz
6) prawa do dysponowania know-how zwigzanym z wynikiem*

przystuguje im wspdlnie w nastepujacych czesciach utamkowych:”
1) uczelni, jako pierwszemu wspétuprawnionemu - ...... % udziatow,
2) wspoéttworcom, jako drugiemu wspdtuprawnionemu — ... % udziatow,

przy czym wysokos$¢ udziatéw poszczegdlnych wspodttworcow w catosci prawa do wyniku ksztattuje sie

nastepujaco:8
1) wspéttwércanr1—...... %;
2) wspoéttwoércanr2 —...... %;
3) wspéttwoércanr3 —...... %.

§3.

1. Uczelnia zobowigzuje do podejmowania w imieniu obu stron dziatart majacych na celu na celu komer-
cjalizacje wyniku oraz zwigzanego z nim know-how, a w szczegdélnosci do:

1) dokonywania czynnosci formalnych zmierzajacych do uzyskania praw wytacznych, o ktérych mowa
w§2;

2) reklamowania wyniku w celu wyszukania kontrahentéw zainteresowanych nabyciem prawa do wy-
niku w ramach komercjalizacji bezposredniej lub posredniej;

3) negocjowania i zawierania umow z tymi kontrahentami;

4) egzekwowaniem roszczenh wynikajacych z powyzszych umow;

5) obstuga prawng oraz rozliczaniem finansowym i podatkowym zawartych umow;

6) innych dziatan.?

2. Wspoéttworcy zobowiazuja sie do wspoétdziatania z uczelniag w powyzszym zakresie, a w odniesieniu
do dziatan, o ktérych mowa w ustepie poprzedzajacym pkt 2, takze do ich samodzielnego podejmo-
wania. Dziatania podejmowane przez wspottwodrcéw nie moga naruszac intereséw uczelni ani im za-
grazac. Wspottwoércy zobowiazuja sie informowac o swoich dziataniach uczelnie na biezaco i konsulto-
wac je z uczelnia.

§4.

Sposoby i tryb komercjalizowania wyniku przez wspottwércéw moga wykracza¢ poza komercjalizacje
bezposrednia lub posrednia.

§5.
1. Kazda ze stron moze zrezygnowac z udziatu we wspotwiasnosci wyniku przenoszac go na druga strone
na warunkach okreslonych w odrebnej umowie.
2. Przepis ust.1 stosuje sie odpowiednio do przeniesienia praw na albo przez poszczegélnych wspot-
tworcow.

6 Tj. uczelnia oraz wspoéttwaorcy.

7 Inny wariant rozdziatu tych praw, mozliwy w przypadku zbiegu co najmniej dwdch praw, np. prawa do patentu i prawa
do rejestracji wzoru uzytkowego, moze polegac na przyznaniu ich jednego w catosci uczelni, a drugiego w catosci twor-
cy. W takim przypadku trzeba dalsze postanowienia umowy dostosowac odpowiednio do tego rozdziatu.

8 Przyktadowo: jezeli wspottworcom en bloc przystuguje 30% udziatéw w catosci prawa do wyniku, a ich udziaty sa réw-
ne, to kazdemu z nich przystuguje 10-procentowy udziat w catosci prawa do wyniku.

9 Okresli¢ jakich.



3. Przeniesienie udziatu przez kazda ze stron, jak réwniez przez poszczegdlnych wspoéttwdrcdw, na rzecz
osoby trzeciej nie wymaga zgody drugiej strony, ani poszczegdlnych wspoéttworcow. Jednakze w razie
odptatnego zbycia udziatu — drugiej stronie, jak rowniez poszczegdlnym wspoéttwoércom, przystuguje,
z zastrzezeniem ust. 3, prawo pierwokupu udziatu na warunkach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

4. Postanowienia ust. 2 zd. 2 nie stosuje sie w razie zbycia udziatu pomiedzy wspottwdrcami.

§6.

1. Wszelkie spory wynikte z niniejszej umowy beda w pierwszej kolejnosci zatatwiane polubownie. W ra-
zie nieosiggniecia porozumienia kazda ze stron moze wystapi¢ na droge sadowa. Z zastrzezeniem
ust. 2 sgdem wiasciwym miejscowo bedzie wéwczas wiasciwy ze wzgledu na siedzibe uczelni.

2. W przypadku sporu pomiedzy wspoéttworcami whasciwosc sadu okresla sie na zasadach ogdélnych.

§7.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§8.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie powszechnie obowiagzujace przepisy, w szczegélno-
sci ustawe zdnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.z 2006 r. Nr 90, poz. 631,
z pdzn. zm.), ustawe z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410),
ustawe z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roslin (Dz. U. Nr 137, poz. 1300, z p6zn. zm.)10
oraz ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz.121).

§o.
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

10 Powotac w przypadku gdy osiggnieciem jest odmiana rosliny.



Zatqcznik nr 5.

Wzér formularza notyfikacji informacji o wynikach badan
- Krystian Gurba




POUFNE

Formularz Zgtoszenia Wynikéw

1. Nazwa okreslajaca wyniki:

2. Dane twoércow wynikéow:

Data wptywu:

Numer ewidencyjny:

Imie i nazwisko
tworcy

Podstawa
prowadzenia
prac w ramach
ktérych powstaty
wyniki
(umowa o prace,
akt mianowania,
umowa o dzieto,
inne)

Nr telefonu Adres Propor)owany
udziat %

kontaktowego domowy, w zataszanvch
oraz adres e-mail nr PESEL 9 . 4
wynikach

Petnomocnik twoércow do kontaktowania sie w sprawie zgtoszenia:

3. Podpis przetozonego tworcow (kierownika zaktadu, katedry lub dziekana):

4. Data powstania/wyksztatcenia sie wynikéw:

5. Finansowanie. Z jakich Zzrédet byty finansowane badania lub prace prowadzace do otrzymania wynikéw:

Lp.

Instytucja finansujaca

Zrédto finansowania, nazwa projektu,
numer umowy, okres realizacji

a)

b)




6. Zwiezty opis wynikow. Jakie problemy rozwiagzuja wyniki? Jaka jest mozliwosc¢ ich komercyjnego za-
stosowania? Krétki opis strony technicznej wynikéw, wskazujacy ich nowatorskos¢, uzytecznos¢, przewa-
ge nad istniejacymi rozwigzaniami.

7. Prosze wymienic i opisa¢ dodatkowe utwory, informacje i doswiadczenia techniczne, zwigzane
ze zgtaszanymi wynikami badan naukowych lub prac rozwojowych, bedace w dyspozycji twércy
(-6w)?

8. Publikacje lub planowane publikacje wynikéw.

A) Czy wyniki byty przedstawiane w publikacji, ustnej prezentacji, sesji plakatowej, prasie, internecie lub
w inny sposoéb tak, aby kazdy mégt sie z nimi zapoznacé? Czy wyniki byty opisywane w sposéb szczegéto-
wy czy 0golny? Prosze dofaczy¢ kopie wszystkich publikacji jako zatacznik.

B) Czy sa planowanie przyszte publikacje lub publiczne prezentacje wynikéw?

TAK [] NIE []

Jezeli tak, prosze opisac okolicznosci planowanych publikacji lub prezentaciji.

9. Stopien zaawansowania przygotowania wynikéw do wdrozenia.

A) Czy wyniki zostaty przetestowane doswiadczalnie?
TAK [] NIE []

Jezeli tak, prosze opisa¢ ponizej.

B) Czy zostat skonstruowany prototyp, model lub prébki testowe, ktére mozna przebadac?
TAK [] NIE []

Jedli tak, prosze opisac ponize;j.

Q) Prosze wymieni¢ partneréw zainteresowanych lub potencjalnie zainteresowanych komercjalizacjg wy-
nikow, jesli na obecnym etapie mozna ich zidentyfikowac.

10. Plan rozwoju i wdrozenia wynikéw:
A) Czy tworca (tworcy) rozwaza(-jg) komercjalizacje wynikéw we wiasnym zakresie?

TAK [] NIE [ ]

B) Jakich dalszych badan lub testéw wymagaja wyniki na obecnym etapie (np. dodatkowe potwierdzenie
skutecznosci, budowa prototypu, ocena toksycznosci)? Czy planowane sg dalsze badania? Jaki moze by¢
ich koszt?



11. Stowa kluczowe. Kilka stéw za pomoca ktérych mozliwe bedzie przeszukanie dostepnej literatury
oraz baz patentowych w celu ustalenia nowosci i poziomu wynalazczego. Nalezy podac takze w jezyku
angielskim.

Ja (My) nizej podpisany(-ni):

1) o$wiadczam(-y), ze nie dokonatem (dokonalismy) zgtoszenia niniejszych wynikéw w Urzedzie Patento-
wym RP,

2) oswiadczam(-y), ze wyniki nie zostaty do chwili obecnej ujawnione do wiadomosci publicznej w jakiej-
kolwiek formie oraz oswiadczam(-y), ze znam(-y) obowiazki dotyczace zachowania wynikéw w poufno-
$ci stosownie do przepisow obowigzujacych w [...]

3) oswiadczam(-y), ze zapoznatem/tam (zapoznalismy) sie z tre$cig Regulaminu [...]

4) wyrazam(-y) zgode na przetwarzanie wyzej wymienionych danych w celu uzyskania ochrony paten-
towej.

5) oswiadczam(-y), ze w razie niepodjecia przez uczelnie decyzji o komercjalizacji niniejszych wynikow:

[ ] wszyscy twércy wyrazaja wole nabycia praw do niniejszych wynikéw od uczelni
[ ] wole nabycia praw do niniejszych wynikéw od uczelni wyrazaja nastepujacy tworcy: [...]

[ ] zaden z twércéw nie wyraza woli nabycia praw do niniejszych wynikéw od uczelni?

Podpis tworcy

Podpis tworcy

1 Zaznaczy¢ whasciwe






	Wykaz skrótów
	Przedmowa
	Wprowadzenie
	Rozdział I
	Zarządzanie własnością intelektualną i komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych w świetle znowelizowanych przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (wybrane zagadnienia)
	1.	Zakres podmiotowy i przedmiotowy przepisów PSW określających model zarządzania i komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych
	1.1.	Zakres podmiotowy – dr Justyna Ożegalska-Trybalska
	1.2.	Zakres przedmiotowy – dr Justyna Ożegalska-Trybalska
	1.3.	Status i sytuacja prawna poszczególnych kategorii twórców (w świetle podmiotowego i przedmiotowego zakresu znowelizowanych przepisów PSW) – prof. Andrzej Szewc

	2.	Podstawowe elementy nowego modelu zarządzania i komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych – dr Justyna Ożegalska-Trybalska
	2.1.	Zasady dotyczące trybu nabycia i komercjalizacji praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami
	2.2.	Sposoby komercjalizacji wyników
	2.3.	Regulaminy zarządzania własnością intelektualną

	3.	Wyłączenia w zakresie stosowania ustawowego reżimu nabycia i zarządzania wynikami badań – Renata Zawadzka
	4.	Przepisy PSW jako leges speciales w stosunku do przepisów ogólnych – prof. Andrzej Szewc

	Rozdział II

	Wytyczne w zakresie tworzenia regulaminów zarządzania własnością intelektualną w szkołach wyższych
	1.	Obligatoryjne elementy regulaminu
	1.1.	Prawa i obowiązki uczelni, pracowników, studentów oraz doktorantów w zakresie ochrony i korzystania z praw własności intelektualnej – dr Julia Chlebny
	1.2.	Procedury notyfikacji – Krystian Gurba
	1.3.	Zasady i procedury nabycia praw własności intelektualnej i komercjalizacji – dr Justyna Ożegalska-Trybalska
	1.4.	Tryb podejmowania przez uczelnię decyzji o komercjalizacji – dr Julia Chlebny
	1.5. 	Zasady wynagradzania twórców-pracowników oraz podziału środków uzyskanych z komercjalizacji – prof. Andrzej Szewc, Renata Zawadzka
	1.6.	Zasady i tryb przekazywania informacji o środkach z komercjalizacji oraz przekazywania środków z komercjalizacji – Krystian Gurba
	1.7. 	Zasady korzystania z majątku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji oraz świadczenia usług naukowo-badawczych – dr Justyna Ożegalska-Trybalska

	2.	Fakultatywne elementy regulaminu
	2.1. Słownik pojęć i definicji – dr Justyna Ożegalska-Trybalska
	2.2.	 Zasady zarządzania własnością intelektualną stanowiącą rezultat projektów wspólnych z podmiotami zewnętrznymi – dr Justyna Ożegalska-Trybalska
	2.3.	 Zasady funkcjonowania uczelnianych komisji lub pełnomocników ds. własności intelektualnej – dr Justyna Ożegalska-Trybalska


	Rozdział III

	Organizacja procesów komercjalizacji własności intelektualnej w szkołach wyższych
	1.	Ogólna charakterystyka infrastruktury organizacyjnej dedykowanej procesom komercjalizacji – Maciej Czarnik
	2.	Zasady powoływania i funkcjonowania uczelnianych spółek celowych – Maciej Czarnik, Krystian Gurba
	2.1.	Spółki celowe – zasady powoływania
	2.2.	Utworzenie spółki celowej
	2.3.	Procedura tworzenia spółek spin-off przy udziale spółki celowej
	2.4.	Zwolnienie z obowiązku uzyskiwania zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa

	3.	Zasady współpracy między spółką celową a centrum transferu technologii, centrum transferu technologii a uczelnianym inkubatorem przedsiębiorczości – Maciej Czarnik, Krystian Gurba

	Aneks

	Rekomendowane załączniki do regulaminów
	Załącznik nr 1.
	Wzór oferty zawarcia umowy o przeniesienie praw do wyniku badań naukowych* lub prac rozwojowych* – prof. Andrzej Szewc
	Załącznik nr 2. 
	Propozycja zapisów umownych w umowie „bezwarunkowej” między Uczelnią a pracownikiem – Twórcą wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanego z tymi wynikami1 – dr Justyna Ożegalska-Trybalska

	Załącznik nr 3.
	Wzór umowy z pojedynczym twórcą w sprawie praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych i know-how związanego z tymi wynikami oraz sposobu i trybu komercjalizacji tych wyników (art. 86h ustawy) – prof. Andrzej Szewc

	Załącznik nr 4. 
	Wzór umowy z zespołem twórców (współtwórcami) w sprawie praw do wyników badań naukowych lub prac rozwojowych i know-how związanego z tymi wynikami oraz sposobu i trybu komercjalizacji tych wyników – prof. Andrzej Szewc

	Załącznik nr 5. 
	Wzór formularza notyfikacji informacji o wynikach badań – Krystian Gurba





