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Kilka uwag 
o projekcie 
Zakres badania i źródła 

Badaniem objęto ok. 400 umów zawieranych na  

przestrzeni lat 2012 - 2017 

Przynajmniej jedną ze stron była polska  

uczelnia wyższa 

Typy umów: przenoszące patent, umowy 

licencyjne, umowy o ustanowienie konsorcjów  

naukowych, umowy o wspólności prawa 

Duża liczba umów miała charakter wielostronny.  

Znaczną część stanowiły umowy kosorcjum. 



Identyfikacja 
problemów 

Jakich postanowień umownych 
dotyczy najwięcej problemów? 

Problematyka zagadnień związanych z umowami w dziedzinie  

szeroko rozumianej komercjalizacji badań naukowych przedstawia się  

niejednakowo, w zależności od tego co jest przedmiotem  

komercjalizacji - prawa autorskie czy prawa własności przemysłowej. 



Prawa autorskie 

Najwięcej kwestii problemowych dotyczy: 

-sposobu oznaczenia pól eksploatacji 

-niedostosowania pól eksploatacji do przedmiotu umowy 

-pominięcia zagadnienia tworzenia opracowań 

-braku wyraźnego (niewątpliwego) postanowienia o  

przeniesieniu prawa. 

Prawa własności przemysłowej 

Najwięcej kwestii problemowych dotyczy: 

-niedokonania odpowiednich zgłoszeń do rejestrów  

prowadzonych przez Urząd Patentowy (zwłaszcza, gdy  

podmiotów nie obsługuje rzecznik patentowy) 

-zagadnień związanych z wystąpieniem z konsorcjum  

naukowego 

-ogłoszenia upadłości i likwidacji uczestników 

konsorcjów spoza sektora naukowego. 



67%  

W zdecydowanej większości te usterki dotyczą umów z  

zakresu praw autorskich. Problemy związane z  

komercjalizacją praw własności przemysłowej  

pojawiają się głównie dlatego, że nie przewidziano  

pewnych kwestii, a stały się one punktem zapalnym  

dla sporów i wątpliwości. 

To odsetek umów, w których stwierdzono 
usterki  w badanej próbie 





 

 

 

 
Zamknięte 

 
Zrzeszające tylko określone  

podmioty należące do  

jednego sektora - np.  

członkami są tylko uczelnie  

publiczne lub jedynie  

uczelnie. 

Typologia konsorcjów w dziedzinie 

własności przemysłowej 

 

 

 
 

Zasoby patentowe 
 

Nie prowadzą produkcji i nie  

świadczą usług. Licencjonują  

posiadane prawa własności  

przemysłowej  

przedsiębiorcom, którzy je  

wdrażają i następnie w  

oparciu o nie produkują. 

 

 

 
Otwarte 

 
W skład wchodzą  

przedsiębiorcy i różne  

jednostki naukowe. Oparte są  

na modelu stałego  

poszerzania się składu  

członków. Z czasem  

przekształcają się w spółki  

handlowe. 

 

 

 
 

Produkcyjne 
 

Na podstawie chronionych na  

rzecz konsorcjów rozwiązań  

technicznych prowadzą  

produkcję i świadczą usługi z  

wykorzystaniem własnych  

pracowników naukowych i  

technicznych. 



Umowa konsorcjum IP 
spełnia warunki spółki cywilnej z art. 860 KC 

Utworzenie 
Początkowo na ogół kilkunastu  

wspólników spółki cywilnej  

(uczelnie, niekiedy uczelnie i  

przedsiębiorcy). Są wpisani jako  

współuprawnieni do patentu lub  

innego prawa w rejestrze UP RP. 

Rozwój 
Część wspólników rezygnuje   z  

uczestnictwa w konsorcjum (w  

następstwie wypowiedzenia  

udziału). Pozostają jednak  

ujawnieni w rejestrze. 

Optymalizacja 

W toku rozwoju działalności  

spółki wspólnicy postanawiają o  

utworzeniu spółki handlowej,  

zamierzają też poszerzyć grono  

członków o nowe osoby. 

Bariery 

Urząd Patentowy odmawia  

wpisania nowych wspólników  

(lub przekształconej spółki  

handlowej) do rejestru bez 

zgody wspólników , którzy 

ustąpili (często żąda się 

dokumentu cesji udziału we 

wspólnym patencie) 



Problemy dla komercjalizacji: 

1) Byli wspólnicy są dla uczestników obrotu  

nadal uprawnionymi do praw własności  

przemysłowej (art. 67 ust. 3 PWP) 

2)utrudnienia w przekształceniu  

konsorcjum w spółkę handlową 

3)problem z pozyskaniem nowych  

inwestorów 

4)problemy w zarządzaniu wspólnymi  

prawami. 
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Rozwiązania 
Uwzględnienie konstrukcji prawnej spółki cywilnej 

W przypadku spółki cywilnej mamy do czynienia ze wspólnością łączną, a  

nie ułamkową. Prawa własności przemysłowej są w majątku wspólnym  

spółki i przysługują zawsze obecnym, a nie byłym wspólnikom. 

Zastosowanie art. 871 KC 

Jeśli wspólnik wystąpił ze spółki zasadą jest dokonanie z nim rozliczeń w  

pieniądzu. Nie znosi się natomiast wspólności praw, w tym z zakresu  

własności przemysłowej. W razie przekształcenia obowiązek "spłaty"  

byłego wspólnika przechodzi na spółkę handlową. 

 

 

Wprowadzenie postanowień do umowy konsorcjum 

Można zawierając umowę dodać postanowienie, zgodnie z którym  

ustępujący wspólnicy wyrażają zgodę na dokonanie zmian w rejestrach  

prowadzonych przez UP RP. 



Przykładowa klauzula 

"Strony ustalają, że w razie ustąpienia wspólnika ze spółki wyraża on  

zgodę na zmianę wpisu w rejestrach UP RP w odniesieniu do praw  

własności przemysłowej pozostających w majątku wspólnym spółki  

cywilnej. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, obejmuje w  

szczególności wykreślenie ustępującego wspólnika i wpisanie do  

rejestru nowego wspólnika na podstawie ujednoliconego tekstu umowy  

spółki cywilnej." 



Umowy konsorcjum IP 
Kwestie rodzące wątpliwości praktyczne: 

-ogół decyzji dotyczących zarządzaniem prawami podejmują wszyscy  

wspólnicy (w miarę powiększania się grona członków coraz trudniej jest 

przy tym założeniu dysponować prawami własności przemysłowej) 

-brak postanowień dotyczących zasad zakończenia współpracy 

-brak strategii na wypadek ogłoszenia upadłości jednego 

ze  wspólników 

-brak polityki w zakresie udzielania licencji (ujednoliconych 

warunków,  które musi spełniać każdy potencjalny licencjobiorca) 

-niebranie pod uwagę rozwoju konsorcjum i zmiany formy prawnej  

(problem klauzul automatycznego przekształcenia)   

-niewprowadzanie do umów klauzul adaptacyjnych i 

arbitrażowych. 
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Wpływ ogłoszenia 
upadłości wspólnika 
na umowę konsorcjum 

W 20% zbadanych umów strony brały pod uwagę  
upadłość członka konsorcjum 

Upadłość jednego a upadłość kilku członków 

konsorcjum - możliwość połączenia spraw  

Rozwiązanie umowy konsorcjum - zmiana  
charakteru wspólności praw własności  
przemysłowej 

Zbycie przez syndyka udziału w prawie. 
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Klauzule 
stosowane w 
umowach 
zawieranych 
przez konsorcja 

Upadłość licencjobiorcy 

"W razie ogłoszenia upadłości licencjobiorcy umowa licencyjna wygasa" -  

ocena w świetle przepisu art. 83 PrUpad. 

Niewypłacalność licencjobiorcy 

"Umowa licencyjna rozwiązuje się w momencie, gdy licencjobiorca stał się  

niewypłacalny" - ocena w świetle art. 84 ust. 1 PrUpad. 

Kwestia niezdatności rozwiązania do wdrożenia 

"Konsorcjum nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy przekazane  

licencjobiorcy rozwiązanie nie może zostać wdrożone" - problem  

niemożliwości świadczenia i tzw. szkody wyrządzonej umyślnie. 





Umowa 
sprzedaży 
patentu 
Problemy 

praktyczne 

-sprzedaż w zwykłym trybie 

- sprzedaż w związku z upadłością 

-klauzula ustanowienia użytkowania na rzecz licencjobiorcy w razie  

sprzedaży upadłościowej 

-Problem zbycia części patentu („zastrzeżenia patentowego”);  

-Klauzula arbitrażowa 

 

A d r i a n N i e w ę g ło  w s k i | 2 0 1 9 



Problem wielokrotnego 
rozporządzenia patentem w ramach 

komercjalizacji 

"Uprawniony z patentu (sprzedawca) zobowiązuje się nie podejmować  

żadnych działań prawnych, które utrudniłyby kupującemu patent  

(nabywcy) uzyskanie wpisu potwierdzającego nabycie prawa w  

Urzędzie Patentowym. W szczególności, zobowiązanie, o którym mowa  

w zdaniu poprzednim, obejmuje zakaz zawarcia umowy zbycia patentu  

z osobą trzecią w okresie przypadającym przed ujawnieniem nabywcy w  

rejestrze patentowym. W razie naruszenia zobowiązań wynikających z  

niniejszego postanowienia sprzedawca zobowiązuje się zapłacić  

nabywcy karę umowną w wysokości ............., co nie wyklucza możliwości  

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego." 



kontakt z autorem: 

adrian.nieweglowski@poczta.umcs.lublin.pl 

Dziękuję za uwagę 
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