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1 Wstep

W projekcie ustawy z dnia 16 lipca 2013 o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym
przewidziano, ze prawo do uzyskiwania praw wytacznych, w szczegélnosci patentow
na niektore wyniki prac badawczych bedzie przystugiwato tworcom, a nie jak dotychczas
jednostkom, ktoére ich zatrudniaja:

Art. 1. pkt. 52) dotyczy uczelni wyzszych,

Art. 7. pkt. 4) dotyczy instytutow badawczych.

Art. 8. pkt. 4) dotyczy Polskiej Akademii Nauk.

Dotychczas prawa te przystugiwaty jednostce naukowej jako pracodawcy. Zabieg polegajacy
na przyznaniu tych praw twoércom, mimo iz dotycza dokonan w ramach umowy o prace,
w uzasadnieniu projektu ustawy jest okreslany mianem ,,uwtaszczenia naukowcow”.

Zwraca sie uwage na fakt, iz regulacje zblizone w swej istocie do proponowanej obecnie byty
juz wprowadzane w innych krajach. Typowo taka forma przeniesienia wtasnosci na tworcow
jest okreslana jako ,,przywilej profesorski” (ang. professor’s privilege). Historia tych regulacji
w réznych krajach stanowi istotny kontekst przedmiotowych zapisow.

1.1 Swiatowy kontekst regulacji, tzw. “Przywilej Profesorski”

Zgodnie z danymi Swiatowej Organizacji Wtasnosci Intelektualnej WIPO w latach
dziewiecdziesigtych Austria, Dania, Niemcy oraz Japonia zrezygnowaty z regulacji
ustanawiajacych przywilej profesorski. Obecnie wszystkie te kraje plasujg sie wyraznie wyzej
w Swiatowych/europejskich rankingach innowacyjnosci niz Rzeczpospolita Polska. Rezygnacja
z przywileju profesorskiego byta rowniez przedmiotem intensywnej debaty w Szwecji (obok
Wtoch jedyny kraj w UE stosujacy to rozwiazanie).

2 Zasadnos¢ wprowadzania regulacji w ramach obecnego
projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie
wyzszym oraz o zmianie niektorych innych ustaw

2.1 Zgodnos$¢ z celami ustawy

Zgodnie z uzasadnieniem przedmiotowej ustawy do jej gtownych celow zaliczajg sie:

1. utatwienie dostepu do studiow wyzszych osobom dojrzatym w ramach uczenia sie
przez cate zycie,

2. zapewnienie lepszej jakosci ksztatcenia przy uwzglednieniu autonomii programowej
uczelni,

3. dostosowanie funkcjonowania uczelni do skutkow nizu demograficznego,

4. doprecyzowanie niektorych rozwigzan w oparciu o doswiadczenia z wdrazania
nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym.

Nowelizacja dotyczaca ,uwtaszczenia naukowcow” nie jest bezposrednio zwigzana
z realizacja ww. celow. Ma natomiast stanowi¢ impuls dla bardziej skutecznej komercjalizacji
wynikow badan naukowych i wiekszego zainteresowania tworcow tym obszarem gospodarki,
niemniej takie dziatania nie mieszcza sie we wskazanych powyzej gtéwnych celach ustawy.
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Uzasadnione jest zatem pytanie, czy tak istotng i zasadnicza zmiane jak zmiana struktury
wtasnosci intelektualnej na uczelniach wyzszych i w instytutach badawczych nalezy
wprowadzac¢ jako dodatek do innych, choéby najbardziej oczekiwanych uregulowan. Pytanie
jest zasadne tym bardziej, ze jak wskazano na wstepie istnieja bardzo istotne przestanki
wynikajace z doswiadczen innych krajow, aby uwtaszczenie naukowcow wprowadzaé z duza
uwaga, ostroznoscia i dbatoscia o akuratnos¢ poszczegoélnych zapisow regulacji.

2.2 Mozliwos¢ nieodptatnego nabywania zgtoszen patentowych przez

Twoércow od jednostek

W niektorych jednostkach naukowych (na przyktad na Uniwersytecie Jagiellonskim oraz na
Akademii Gorniczo-Hutniczej) tworcy, na mocy regulaminu zarzadzania prawami wtasnosci
intelektualnej, maja mozliwos¢ nieodptatnego nabycia praw do zgtoszenia wynalazkow
dokonanych w ramach wykonywania obowiazkow stuzbowych, ktorych jednostka nie zamierza
zgtasza¢ ani komercjalizowa¢. Tym samym jest to jedna z obecnie dziatajacych form
uwtaszczenia.

Niewatpliwie wprowadzenie i implementacje przepisow proponowanych w projekcie ustawy
prawo o szkolnictwie wyzszym oraz niektérych innych ustaw warto bytoby poprzedzic
szczegbtowa analiza wykorzystania juz istniejacych zapisbw w regulaminach zarzadzania
prawami wtasnosci intelektualnej. Taka analiza umozliwitaby bardziej precyzyjna ocene
skutecznosci rozwiazan, ktore sa proponowane i maja by¢ implementowane w skali kraju.
Z uzasadnienia projektu ustawy ani z oceny jej skutkow nie wynika aby tego typu prace
zostaty wykonane.

2.3 Wptlyw ustawy na jednostki badawczo-rozwojowe art. 7. ust. 4) oraz

art. 8 ust. 4)

Art. 7 ust. 4) oraz art. 8 ust. 4) w proponowanym projekcie ustawy sa niemal jednobrzmiace
i dotycza instytutow badawczych oraz Polskiej Akademii Nauk. Wprowadzanie zapisow
“uwtaszczeniowych” dotyczacych tych jednostek nie stuzy zadnemu z celow ustawy tj.:
1. utatwieniu dostepu do studiow wyzszych osobom dojrzatym w ramach uczenia sie
przez cate zycie,
2. zapewnieniu lepszej jakosci ksztatcenia przy uwzglednieniu autonomii
programowej uczelni,
3. dostosowaniu funkcjonowania uczelni do skutkow nizu demograficznego,
4. doprecyzowaniu niektorych rozwigzan w oparciu o doswiadczenia z wdrazania
nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym.

Uzasadniony jest zatem wniosek, ze wprowadzanie tych zapisow w proponowanej ustawie jest
bezcelowe. Warto przy tym zaznaczyc, ze specyfika jednostek badawczo-rozwojowych jest
zasadniczo rézna od specyfiki uczelni, ktorych obszary dziatania dotycza w znacznej mierze
ksztatcenia, a nie tylko badan naukowych. Jednostki badawczo rozwojowe utrzymuja sie
z badan naukowych, prowadzenia prac rozwojowych i wdrozeniowych oraz ekspertyz.
Ewentualne negatywne skutki “uwtaszczenie” beda zatem dla tych podmiotéw duzo bardziej
dotkliwe. Tym bardziej, ze w razie zbycia patentu przez tworce, moga narusza¢ prawa
nabywcy, a ustawa nie zostawia jednostce tutaj prawa do obcigzenia patentu licencja
niewytaczna na swoja rzecz. Mozliwosc¢ korzystania ,we wtasnym zakresie” oraz wytaczenie
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badan naukowych z ochrony patentowej w niektorych sytuacjach moga okazac sie

niewystarczajace.

3 Interpretacja zapisow ustawy dotyczacych uwtaszczenia

naukowcow

3.1 Art.1 pkt. 52) Do ustawy o szkolnictwie wyzszym wprowadza sie

nastepujace zapisy

Zapis Komentarz

Art. 86d. a. Wynalazek sam w sobie nie stanowi
1. Pracownikowi naukowemu lub naukowo- prawa wtasnosci intelektualnej. Prawo
dydaktycznemu uczelni, ktory w wyniku wtasnosci intelektualnej stanowi patent
wykonywania obowiazkow ze stosunku pracy na wynalazek albo prawo do dokonania
w tej uczelni: zgtoszenia patentu na  wynalazek.
1) dokona wynalazku, wzoru uzytkowego, Rozréznienie jest ogromnie istotne ze
wzoru przemystowego lub topografii uktadu wzgledu na mozliwe  watpliwosci
scalonego; interpretacyjne odnosnie Zapisow
2) stworzy utwor, o ktorym mowa w art. 86c¢ ustawy.
pkt 5; Wynalazek pozostaje wynalazkiem na
3) wyhoduje albo odkryje i wyprowadzi Zawsze, natomiast patent trwa
odmiane rosliny maksymalnie 20 lat.
- bedace wynikiem badan naukowych lub
prac rozwojowych w rozumieniu przepisow | b. Analogicznie wzor uzytkowy, wzor
o zasadach finansowania nauki, przystuguja przemystowy i  topografia  uktadu
prawa do wynalazku, wzoru uzytkowego, scalonego nie stanowig praw wtasnosci
wzoru przemystowego, topografii uktadu intelektualnej jako takie.
scalonego oraz utworu, o ktorym mowa w
art. 86c pkt 5 albo odmiany rosliny, [ c. Pkt 2. ust. 3) sprawia, ze uczelnie sa
okreslone gorzej traktowane niz zagraniczne.
w przepisach odrebnych.

d. Nie jest jasnym, dlaczego Ustawodawca
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy przypadkow gdy miatby udzielac¢ studentom i doktorantom
badania naukowe lub prace rozwojowe byty mniejszych praw do swoich dokonan
prowadzone: tworczych niz pracownikom naukowym.
1) na potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa Jezeli faktycznie za “uwtaszczeniem”
panstwa lub porzadku publicznego; przemawia skutecznos¢ komercjalizacji
2) na podstawie umowy ze strona to nalezy zauwazyc, ze
finansujaca te badania lub  prace, prawdopodobienstwo, iz komercjalizacji
przewidujacej zobowiazanie do dokona doktorant lub student jest
przeniesienia praw do wynikow tych badan wyzsze niz w przypadku pracownika
lub prac na rzecz tej strony; naukowego. Tym samym zapis stoi
3) w ramach umowy z zagraniczna jednostka W sprzecznosci z uzasadnieniem ustawy.
naukowg, o ile umowa ta nie stanowi
inaczej. e. ustep 3. wprowadza podwojny odsytacz,




3. Przepis ust. 2 stosuje sie takze
w przypadkach gdy:

1)  wynalazek, wzor uzytkowy, wzor
przemystowy lub topografia uktadu
scalonego;

2) utwor, o ktorym mowa w art. 86c pkt 5;
3) odmiana rosliny

- stanowi wynik badan naukowych lub prac
rozwojowych studentow lub doktorantow.

co jest mylace i sprzeczne z zasadami
dobrej legislacji.

f. W Art. 86c ust. 5 mowa jest o “utworze
powstatym w zwiazku z wynalazkiem”.
Nie jest jasnym czym komercjalizacja
takiego utworu rézni sie od
komercjalizacji samego wynalazku.

Art. 86e.

1. W przypadku
pracownika  naukowego
dydaktycznego, studenta
uczelni wynalazku, wzoru uzytkowego,
wzoru przemystowego, topografii uktadu
scalonego, utworu, o ktorym mowa w art.
86c pkt. 5, odmiany roslin, dokonanych,
stworzonych, wyhodowanych albo odkrytych
i wyprowadzonych, stanowiacych wynik
badan naukowych lub prac rozwojowych,
zwanych dalej ,,wtasnoscig intelektualna”,
uczelni  przystuguje prawo do czesci
dochodow z komercjalizacji w wysokosci
okreslonej w regulaminie, o ktorym mowa
w art. 86c, nie nizszej niz 10% i nie wyzszej
niz 25% tych dochodow.

komercjalizacji przez
lub  naukowo-
lub doktoranta

2. Dochodem, o ktorym mowa w ust. 1, jest
nadwyzka sumy przychodéw nad kosztami
ich uzyskania w rozumieniu ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob
fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361,
Z pozn. zm.3)).

Zapis nie jest precyzyjny.

a. Jezeli interpretowaé dostownie termin
“cze$¢ dochodow z komercjalizacji
wynalazku” to nalezy zauwazy¢, ze czas
pobierania  przez  uczelnie  tych
dochoddéw nie jest ograniczony przez
czas trwania patentu na wynalazek.
Przyktadowo zaréwka jest sprzedawana
(a tym samym komercjalizowana) do tej
pory. Zaproponowany zapis tworzy
prawo  przystugujace uczelni bez
ograniczenia czasowego.

b. Sformutowanie “komercjalizacji przez
pracownika” w istotny sposob zaweza
mozliwos¢ pobierania czesci dochodow
jezeli pracownik uczelni przed faktem

dokonania komercjalizacji,
a po dokonaniu wynalazku, przestanie
by¢ pracownikiem uczelni, np.

zwalniajac sie na wtasng prosbe.

c. okreslenie dochodu moze by¢ trudne
w przypadku komercjalizacji wynalazku
przez samego tworce w formie spotki
zajmujacej sie takze inng dziatalnoscia.
Proces ustalenia dochodéw
z komercjalizacji moze by¢ czasami
wrecz niemozliwy.

Art. 86f.

1. W przypadku komercjalizacji polegajacej
na sprzedazy praw wtasnosci intelektualnej
uczelni przystuguje prawo pierwokupu.

2. Prawo pierwokupu wykonuje sie przez
oswiadczenie ztozone pracownikowi

naukowemu lub naukowo-dydaktycznemu,
studentowi lub  doktorantowi uczelni,
w  ciagu miesiagca  od otrzymania

a. doktoranci i studenci maja zostac
wykluczeni z “uwtaszczenia” przez Art.
86d ust. 3. Znaczna czes¢ regulaminow
zarzadzania wtasnoscig intelektualng na
uczelniach wyzszych stanowi, ze prawa
do wynikow prac studentow
i doktorantow przystuguja uczelni. Nie
mozna, wiec w stosunku do studentow
i doktorantow wykonywac prawa
pierwokupu z uwagi na to, ze przedmiot




zawiadomienia o zawarciu umowy sprzedazy.

3. W przypadku komercjalizacji innej niz
okreslona w ust. 1 oraz w przypadku
nieodptatnego udostepnienia praw wtasnosci
intelektualnej, uczelni przystuguje prawo
pierwszenstwa.

4. Prawo pierwszenstwa wykonuje sie przez
oswiadczenie ztozone pracownikowi
naukowemu lub naukowo-dydaktycznemu,
studentowi  lub  doktorantowi  uczelni
o wstagpieniu uczelni w miejsce nabywcy
praw wtasnosci intelektualnej, w ciagu
miesigca od otrzymania zawiadomienia
o dokonaniu czynnosci prawnej, obejmujacej
komercjalizacje inng niz okreslona w ust.
1 oraz w przypadku nieodptatnego
udostepnienia praw wtasnosci intelektualnej.

5. Prawo pierwokupu lub pierwszenstwa
mozna wykona¢ w czasie trwania stosunku
pracy pracownika naukowego lub naukowo-
dydaktycznego, w ramach ktorego doszto do
stworzenia wtasnosci intelektualnej, oraz po
jego ustaniu. W przypadku studentéow
i doktorantow prawo pierwokupu lub
pierwszenstwa mozna wykonaé w czasie
trwania studiow, podczas ktorych doszto do
stworzenia wtasnosci intelektualnej, oraz po
ich zakonczeniu.

pierwokupu im nie przystuguje.

b. termin zawiadomienia o sprzedazy nie
wynika z proponowanych zapiséw. Do
zawiadomienia moze zatem nigdy nie

dojsc.
C. przypuszczalnie prawo pierwokupu ma
zapewnic jednostce godziwe

wynagrodzenie nawet, gdyby intencja
tworcy byto zbycie praw wtasnosci
intelektualnej ponizej ich faktycznej
wartosci. Tego typu zabezpieczenie
zawiedzie, jezeli jednostka nie bedzie

miata wystarczajaco duzo
zgromadzonych  srodkow w  dacie
sprzedazy.

Art. 86g.

Niezaleznie od innych uprawnien
wynikajacych z przepisow ustaw, uczelnia
moze, bez odrebnego wynagrodzenia,
korzystac z  wtasnosci  intelektualnej
w celach dydaktycznych lub prowadzenia
badan.

Art. 69 ust. 3) ustawy z dnia 30 kwietnia
2000 r. (Dz U. z 2003 r. Nr 119 poz. 1117,

Z pozn. zm.) stanowi, iz “stosowanie
wynalazku do celow badawczych
i doswiadczalnych, dla dokonania jego

oceny, analizy albo nauczania”. Tym samym
proponowany zapis czesciowo dubluje zapisy
innych ustaw, co nie jest przyjeta praktyka
legislacyjna.




Art. 86h.
Senat, a w przypadku uczelni niepublicznej

organ wskazany w statucie, uchwala
regulamin  korzystania z infrastruktury
badawczej uczelni, ktory okresla
w szczegolnosci:

1) prawa i obowiazki uczelni oraz jej
pracownikow naukowych lub naukowo-
dydaktycznych, studentéw i doktorantow
w zakresie korzystania z infrastruktury
badawczej przy  prowadzeniu  badan

naukowych i prac rozwojowych;

2) zasady korzystania i wysokos¢ optat za
korzystanie z infrastruktury badawczej do
prowadzenia badan naukowych i prac
rozwojowych przez podmioty inne niz
wskazane w pkt 1.";

3.2 Art. 7 pkt. 4) - w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654
i Nr 185, poz. 1092) wprowadza sie nastepujace zapisy:

Zapis Komentarz
Art. 43a. a. Wynalazek sam w sobie nie stanowi
1. Pracownikowi  naukowemu, ktory prawa wtasnosci intelektualnej. Prawo

w wyniku wykonywania obowigzkow ze
stosunku pracy w instytucie:

1) dokona wynalazku, wzoru uzytkowego,
wzoru przemystowego lub topografii uktadu
scalonego;

2) stworzy utwor w zwigzku z wynalazkiem,
wzorem uzytkowym, wzorem przemystowym
lub topografia uktadu scalonego,
wyhodowana albo odkryta i wyprowadzong
odmiang rosliny;

3) wyhoduje albo odkryje i wyprowadzi
odmiane rosliny, bedace wynikiem badan
naukowych lub prac rozwojowych
W rozumieniu przepisbw o zasadach
finansowania nauki, przystuguja prawa do
wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru
przemystowego, topografii uktadu scalonego
oraz utworu, o ktorym mowa w pkt 2 albo
odmiany rosliny, okreslone w przepisach
odrebnych.

wtasnosci intelektualnej stanowi patent
na wynalazek albo prawo do dokonania
zgtoszenia patentu na  wynalazek.
Rozroznienie jest ogromnie istotne ze
wzgledu na mozliwe  watpliwosci
interpretacyjne odnosnie Zapisow
ustawy.

Wynalazek pozostaje wynalazkiem na
zawsze natomiast patent trwa
maksymalnie 20 lat.

b. Analogicznie wzor uzytkowy, wzor
przemystowy i  topografia  uktadu
scalonego nie stanowig praw wtasnosci
intelektualnej jako takie.

c. Ust. 3) sprawia, ze polskie uczelnie sa
gorzej traktowane niz zagraniczne.

d. Nie jest jasnym, dlaczego Ustawodawca




2. Przepis ust. 1 nie dotyczy przypadkow,
gdy badania naukowe lub prace rozwojowe
byty prowadzone:

1) na potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa
panstwa lub porzadku publicznego;

2) na podstawie umowy ze strong
finansujaca te badania lub prace,
przewidujacej zobowiazanie do

przeniesienia praw do wynikow tych badan
lub prac na rzecz tej strony;
3) w ramach umowy z zagraniczna jednostka

naukowa, o ile umowa ta nie stanowi
inaczej.

3. Przepis wust. 2 stosuje sie takze
w przypadkach, gdy:

1)  wynalazek, wzor uzytkowy, wzor
przemystowy lub topografia uktadu
scalonego,

2) utwor, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2,

3) odmiana rosliny

- stanowi wynik badan naukowych lub prac
rozwojowych doktorantow.

miatby udzielac¢ studentom i doktorantom
mniejszych praw do swoich dokonan
tworczych niz pracownikom naukowym.
Jezeli faktycznie za “uwtaszczeniem”
przemawia skutecznos¢ komercjalizacji
to nalezy zauwazyc, ze
prawdopodobienstwo, iz komercjalizacji
dokona doktorant lub student jest
wyzsze niz w przypadku pracownika
naukowego. Tym samym zapis stoi
W sprzecznosci z uzasadnieniem ustawy.

e. punkt 3. wprowadza podwodjny odsytacz,
co jest mylace i sprzeczne z zasadami
dobrej legislacji.

f. Nie jest jasnym czym komercjalizacja
“utworu w zwiazku z wynalazkiem” rozni
sie od komercjalizacji samego
wynalazku.

Art. 43b.
Rada naukowa uchwala regulamin
zarzadzania prawami autorskimi i prawami

pokrewnymi  oraz  prawami  wtasnosci
przemystowej oraz zasad komercjalizacji
wynikow  badan  naukowych i  prac

rozwojowych, ktory okresla:
1) prawa i obowiazki instytutu, pracownikow

oraz doktorantow w zakresie ochrony
i korzystania z praw autorskich i praw
pokrewnych oraz praw wtasnosci
przemystowej;

2) zasady wynagradzania tworcow i podziatu
dochodow z komercjalizacji miedzy tworca
bedacym pracownikiem naukowym instytutu
lub doktorantem, a tym instytutem, w tym
wysoko$¢ udziatu instytutu w dochodach

z komercjalizacji dokonywanej przez
tworce;

3) zasady i procedury komercjalizacji
wynikow  badan  naukowych i  prac
rozwojowych;

4) zasady korzystania z majatku instytutu
wykorzystywanego do komercjalizacji

Zastanawiajace jest na ile dowolnie Instytut
moze ksztattowad zasady przekazywania
przez tworce czesci dochodu. Czy np.
Instytut moze zadal optat za rok z gory?
Domagac sie zaliczek?




wynikow  badan
rozwojowych  oraz
naukowo-badawczych;

5) zasady i tryb, na jakich pracownik
naukowy lub doktorant przekazuje
instytutowi  informacje o  dokonanym
wynalazku, wzorze uzytkowym, wzorze
przemystowym lub dokonanej topografii
uktadu scalonego, wyhodowanej albo
odkrytej i wyprowadzonej odmianie rosliny
oraz utworze, o ktorym mowa w art. 43a
ust. 1 pkt 2, a takze o =zaciaganych
zobowiazaniach, w przypadkach, w ktoérych
instytutowi przystuguje prawo pierwokupu
lub pierwszenstwa, informacje o uzyskanych
dochodach z komercjalizacji oraz zasady

naukowych i
swiadczenia

prac
ustug

przekazywania  przez  twodrce  czesci

przystugujacych instytutowi dochoddéw

z komercjalizacji.

Art. 43c. Zapis nie jest precyzyjny.

1. W przypadku komercjalizacji przez | a. Jezeli interpretowaé dostownie termin
pracownika naukowego lub doktoranta cze$¢ dochodow z  komercjalizacji

instytutu wynalazku, wzoru uzytkowego,
wzoru przemystowego, topografii uktadu
scalonego, utworu, o ktorym mowa w art.
43a ust. 1 pkt 2, zwanych dalej ,,wtasnoscia
intelektualng”,  instytutowi  przystuguje
prawo do czesci dochodoéw z komercjalizacji
w wysokosci okreslonej w regulaminie,
o ktorym mowa w art. 43b, nie nizszej niz
10% i nie wyzszej niz 25% tych dochoddw.

2. Dochodem, o ktorym mowa w ust. 1, jest
nadwyzka sumy przychodow nad kosztami
ich uzyskania w rozumieniu ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od oséb
fizycznych.

wynalazku to nalezy zauwazyc, ze czas
pobierania przez instytut tych dochodow
nie jest ograniczony przez czas trwania
patentu na wynalazek. Przyktadowo
wynalazek, jakim jest zarowka, jest
sprzedawany (a tym samym
komercjalizowany) do dzis.

Zaproponowany zapis tworzy prawo

przystugujace instytutowi bez
ograniczenia czasowego.
b. “Sformutowanie komercjalizacji przez

pracownika” w istotny sposob zaweza
mozliwos¢ pobierania czesci dochodow
jezeli pracownik instytutu przed faktem
dokonania komercjalizacji, a po
dokonaniu wynalazku przestanie byc
pracownikiem instytutu, np. zwalniajac
sie na wtasng prosbe.

Art. 43d.

1. W przypadku komercjalizacji polegajacej
na sprzedazy praw wtasnosci intelektualnej,
instytutowi przystuguje prawo pierwokupu.

2. Prawo pierwokupu wykonuje sie przez

d. doktoranci i

studenci maja zostac
wykluczeni z “uwtaszczenia”. Znaczna
czesc regulaminow zarzadzania
wtasnoscig intelektualng na uczelniach
wyzszych stanowi, ze prawa do wynikow
prac studentow i doktorantéw
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oswiadczenie ztozone pracownikowi
naukowemu lub doktorantowi instytutu,
w  ciagu miesiaca od  otrzymania

zawiadomienia o zawarciu umowy sprzedazy.

3. W przypadku komercjalizacji innej niz
okreslona w ust. 1 oraz w przypadku
nieodptatnego udostepnienia praw wtasnosci
intelektualnej,  instytutowi  przystuguje
prawo pierwszenstwa.

4. Prawo pierwszenstwa wykonuje sie przez
o$wiadczenie ztozone pracownikowi
naukowemu lub doktorantowi instytutu
o wstapieniu instytutu w miejsce nabywcy
praw wtasnosci intelektualnej, w ciagu
miesigca od otrzymania zawiadomienia
o dokonaniu czynnosci prawnej, obejmujacej
komercjalizacje inng niz okreslona w ust.
1 oraz w przypadku nieodptatnego
udostepnienia praw wtasnosci intelektualnej.

5. Prawo pierwokupu lub pierwszenstwa
mozna wykona¢ w czasie trwania stosunku
pracy pracownika naukowego, w ramach
ktorego doszto do stworzenia wtasnosci
intelektualnej, oraz po jego ustaniu.
W przypadku doktorantow prawo pierwokupu
lub pierwszenstwa mozna wykonac¢ w czasie
trwania studidéw, podczas ktorych doszto do
stworzenia wtasnosci intelektualnej, oraz po
ich zakonczeniu.

przystuguja uczelni. Nie mozna, wiec
w stosunku do studentow i doktorantow
wykonywac prawa pierwokupu z uwagi na
to, ze przedmiot pierwokupu im nie
przystuguje.

. termin zawiadomienia o sprzedazy nie

wynika z proponowanych zapiséw. Do
zawiadomienia moze zatem nigdy nie
dojsc.

przypuszczalnie prawo pierwokupu ma
zapewnic jednostce godziwe
wynagrodzenie nawet, gdyby intencja
tworcy byto zbycie praw wtasnosci
intelektualnej ponizej ich faktycznej
wartosci. Tego typu zabezpieczenie
zawiedzie, jezeli jednostka nie bedzie
miata wystarczajaco duzo
zgromadzonych  $srodkdbw w  dacie
sprzedazy.

Art. 94a.

1. Pracownikowi naukowemu instytutu, ktory
w  wyniku wykonywania obowiazkow ze
stosunku pracy w tym instytucie:

1) dokona wynalazku, wzoru uzytkowego,
wzoru przemystowego lub topografii uktadu
scalonego;

2) stworzy utwér w zwiazku z wynalazkiem,
wzorem uzytkowym, wzorem przemystowym
lub topografia uktadu scalonego,
wyhodowana albo odkryta i wyprowadzong
odmiang rosliny;

3) wyhoduje albo odkryje i wyprowadzi
odmiane rosliny,

- bedace wynikiem badan naukowych lub
prac rozwojowych w rozumieniu przepisow

. Analogicznie

Wynalazek sam w sobie nie stanowi
prawa wtasnosci intelektualnej. Prawo
wtasnosci intelektualnej stanowi patent
na wynalazek albo prawo do dokonania
zgtoszenia patentu na  wynalazek.
Rozroznienie jest ogromnie istotne
ze wzgledu na mozliwe watpliwosci
interpretacyjne odnosnie zapisow
ustawy. Wynalazek pozostaje
wynalazkiem na zawsze natomiast patent
trwa maksymalnie 20 lat.

wzor uzytkowy, wzor
przemystowy i  topografia  uktadu
scalonego nie stanowig praw wtasnosci
intelektualnej jako takie.
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o zasadach finansowania nauki, przystuguja
prawa do wynalazku, wzoru uzytkowego,
wzoru przemystowego, topografii uktadu
scalonego oraz utworu, o ktorym mowa
w pkt 2 albo odmiany rosliny, okreslone
w przepisach odrebnych.

2. Przepis ust.1 nie dotyczy przypadkow, gdy
badania naukowe lub prace rozwojowe byty
prowadzone:

1) na potrzeby obronnosci i bezpieczenstwa
panstwa lub porzadku publicznego;

2) na podstawie umowy ze strona
finansujaca te badania lub  prace,
przewidujacej zobowiazanie do

przeniesienia praw do wynikow tych badan
lub prac na rzecz tej strony;
3) w ramach umowy z zagraniczna jednostka

naukowa, o ile umowa ta nie stanowi
inaczej.

3. Przepis wust. 2 stosuje sie takze
w przypadkach, gdy:

1)  wynalazek, wzor uzytkowy, wzor
przemystowy lub topografia uktadu
scalonego;

2) utwor, o ktorym mowa w ust.1 pkt 2;
3) odmiana rosliny, stanowi wynik badan

c. Ust. 3) sprawia, ze Polskie instytuty sa
gorzej traktowane niz zagraniczne.

d. Nie jest jasnym, dlaczego Ustawodawca
miatby udzielac¢ studentom i doktorantom
mniejszych praw do swoich dokonan
tworczych niz pracownikom naukowym.
Jezeli faktycznie za “uwtaszczeniem”
przemawia skutecznos¢ komercjalizacji
to nalezy zauwazyc, ze
prawdopodobienstwo, iz komercjalizacji
dokona doktorant lub student jest
wyzsze niz w przypadku pracownika
naukowego. Tym samym zapis stoi
W sprzecznosci z uzasadnieniem ustawy.

e. Punkt 3. wprowadza podwodjny odsytacz,
co jest mylace i sprzeczne z zasadami
dobrej legislacji.

f. Nie jest jasnym, czym komercjalizacja
“utworu w zwiazku z wynalazkiem” rozni
sie od komercjalizacji samego
wynalazku.

naukowych lub prac rozwojowych

doktorantow.

Art. 94b. Zastanawiajace jest na ile dowolnie Instytut
Rada naukowa uchwala regulamin [ moze ksztattowa¢ zasady przekazywania

zarzadzania prawami autorskimi i prawami
pokrewnymi oraz prawami  wtasnosci
przemystowej oraz zasad komercjalizacji
wynikow  badan  naukowych i  prac
rozwojowych, ktory okresla:

1) prawa i obowiazki instytutu, pracownikow
oraz doktorantow w zakresie ochrony

i korzystania z praw autorskich i praw
pokrewnych oraz praw wtasnosci
przemystowej;

2) zasady wynagradzania tworcéw i podziatu
dochodow z komercjalizacji miedzy tworca
bedacym pracownikiem naukowym instytutu
naukowego lub doktorantem a tym
instytutem, w tym wysokos¢ udziatu
instytutu w dochodach z komercjalizacji

przez tworce czesci dochodu. Czy np.
Instytut moze zada¢ optat za rok z gory?
Domagac sie zaliczek?
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dokonywanej przez tworce;

3) zasady i procedury komercjalizacji
wynikow  badan  naukowych i  prac
rozwojowych;

4) zasady korzystania z majatku instytutu
wykorzystywanego do komercjalizacji
wynikow  badan  naukowych i  prac
rozwojowych  oraz  $wiadczenia  ustug
naukowo-badawczych;

5) zasady i tryb, na jakich pracownik
naukowy lub doktorant przekazuje
instytutowi  informacje o  dokonanym
wynalazku, wzorze uzytkowym, wzorze
przemystowym lub dokonanej topografii
uktadu scalonego, wyhodowanej albo
odkrytej i wyprowadzonej odmianie rosliny
oraz utworze, o ktorym mowa w art. 94
a ust.1 pkt 2, a takze o =zaciaganych
zobowiazaniach, w przypadkach, w ktorych
instytutowi przystuguje prawo pierwokupu
lub pierwszenstwa, informacje o uzyskanych
dochodach z komercjalizacji oraz zasady

przekazywania  przez  tworce  czesci

przystugujacych instytutowi dochodow

z komercjalizacji.

Art. 94c. Zapis nie jest precyzyjny.

1. W przypadku komercjalizacji przez |a. Jezeli interpretowac dostownie termin
pracownika naukowego lub doktoranta cze$¢ dochodow z  komercjalizacji

instytutu wynalazku, wzoru uzytkowego,
wzoru przemystowego, topografii uktadu
scalonego, utworu, o ktorym mowa w art.94
a ust.1 pkt 2, zwanych dalej ,wtasnoscia
intelektualng”, instytutowi  przystuguje
prawo do czesci dochodow z komercjalizacji
w wysokosci okreslonej w regulaminie,
o ktorym mowa w art. 94 b, nie nizszej niz
10% i nie wyzszej niz 25% tych dochoddw.

2. Dochodem, o ktorym mowa w ust. 1, jest
nadwyzka sumy przychodéw nad kosztami
ich uzyskania w rozumieniu ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od oséb
fizycznych.

Art. 94d.

1. W przypadku komercjalizacji polegajacej
na sprzedazy praw wtasnosci intelektualnej,
instytutowi przystuguje prawo pierwokupu.

wynalazku to nalezy zauwazyé, ze czas
pobierania przez uczelnie tych dochodow
nie jest ograniczony przez czas trwania
patentu na wynalazek. Przyktadowo
zarowka jest sprzedawana (a tym samym
komercjalizowana) do tej pory.
Zaproponowany zapis tworzy prawo
przystugujace uczelni bez ograniczenia
czasowego.

b. “Sformutowanie komercjalizacji przez
pracownika” w istotny sposob zaweza
mozliwos¢ pobierania czesci dochodow,
jezeli pracownik instytutu przed faktem
dokonania komercjalizacji a po
dokonaniu wynalazku przestanie by¢
pracownikiem instytutu np. zwalniajac
sie na wtasng prosbe.
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2. Prawo pierwokupu wykonuje sie przez
oswiadczenie ztozone pracownikowi
naukowemu lub doktorantowi instytutu,
w  ciagu miesiagca  od otrzymania
zawiadomienia o zawarciu umowy sprzedazy.

3. W przypadku komercjalizacji innej niz
okreslona w ust.1 oraz w przypadku
nieodptatnego udostepnienia praw wtasnosci
intelektualnej, instytutowi  przystuguje
prawo pierwszenstwa.

4. Prawo pierwszenstwa wykonuje sie przez
oswiadczenie ztozone pracownikowi
naukowemu lub doktorantowi instytutu
0 wstapieniu instytutu w miejsce nabywcy
praw wtasnosci intelektualnej, w ciagu
miesiagca od otrzymania zawiadomienia
o dokonaniu czynnosci prawnej, obejmujacej
komercjalizacje inng niz okreslona w ust.
1 oraz w przypadku nieodptatnego
udostepnienia praw wtasnosci intelektualnej.

5. Prawo pierwokupu lub pierwszenstwa
mozna wykona¢ w czasie trwania stosunku
pracy pracownika naukowego, w ramach
ktorego doszto do stworzenia wtasnosci
intelektualnej oraz po jego ustaniu.
W przypadku doktorantéw prawo pierwokupu
lub pierwszenstwa mozna wykonac¢ w czasie
trwania studiow, podczas ktorych doszto do
stworzenia wtasnosci intelektualnej oraz po
ich zakonczeniu.

3.3 Podsumowanie watpliwosci interpretacyjnych

3.3.1 Niejednoznaczna terminologia
Zapisy art. 1 ust. 52) oraz art. 7 ust. 4) sa obarczone wada terminologiczna, wskutek ktorej
samo dokonanie twércze, takie jak wynalazek, wzor uzytkowy czy utwor, jest nazywane
,prawem wtasnosci intelektualnej”. Tymczasem, dokonania wynalazcze nie stanowia
samoistnie praw wtasnosci intelektualnej. Prawa wtasnosci intelektualnej dopiero umozliwiaja
zapewnienie ograniczonej wytacznosci na korzystanie z takich dokonan. Prawem wtasnosci
intelektualnej jest:

e patent na wynalazek; zapewnia on wytacznos¢ na okreslonym terytorium, przez

okreslony czas, i pod okreslonymi warunkami,
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e prawo ochronne na wzor uzytkowy; zapewnia ono wytacznos¢ na okreslonym
terytorium, przez okreslony czas, na okreslonym terytorium i pod okreslonymi
warunkami,

e prawo ochronne na wzor uzytkowy; zapewnia ono wytacznos¢ na okreslonym
terytorium, przez okreslony czas, na okreslonym terytorium i pod okreslonymi
warunkami,

e majatkowe prawo autorskie do utworu; zapewnia wytacznos¢ przez okreslony czas
i tylko w zakresie identycznosci utworu.

Pojecie wtasnosci intelektualnej jest zdefiniowane i redefiniowanie go w ustawie w sposob
odmienny od przyjetego moze byc przyczyna nieporozumien wynikajacych z niezrozumienia,
ktore moga skutkowac roszczeniami rozstrzyganymi na drodze sadowej. Zbior praw wtasnosci
intelektualnej obejmuje zarowno prawo autorskie, jak i prawa wtasnosci przemystowej
(w tym nieujete w ustawie znaki towarowe i oznaczenia geograficzne), formatki programéw
telewizyjnych etc.

Proponowane zapisy daja uczelniom wyzszym i instytutom badawczym prawo
do wynagrodzenia z tytutu komercjalizacji wynalazkow, wzorow uzytkowych, wzorow
przemystowych oraz “utwordéw powstatych w zwiazku z wynalazkiem” niezaleznie od tego, czy
Twoérca moze uzyskad na te komercjalizacje wytacznos¢. Bardzo wiele dokonan twdrczych
na uczelniach nie ma zdolnosci patentowej a mimo to pozostaje wynalazkami w rozumieniu
ustawy z dnia 30 kwietnia 2000 r. Prawo wtasnosci przemystowej (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz.
1117, dalej pwp). Tym samym proponowane przepisy tworza nowy rodzaj praw wtasnosci
intelektualnej. Jezeli taka faktycznie jest intencja Ustawodawcy to wtasciwym bytoby
wprowadzenie ich osobng ustawa oraz przeprowadzenie konsultacji z Urzedem Patentowym
oraz specjalistami w dziedzinie prawa autorskiego i praw wtasnosci przemystowej.

Termin “utwor powstaty w zwiazku wynalazkiem” jest niezdefiniowany. Tym bardziej trudne
jest do okreslenia pojecie jego komercjalizacji. Egzemplarz utworu mozna sprzedac; jest to
forma komercjalizacji. Jaki jednak jest jego “zwiazek z wynalazkiem”? Czym komercjalizacja
utworu w zwiazku z wynalazkiem rdzni sie od komercjalizacji zwyktego utworu?

Pozostawienie takich watpliwosci interpretacyjnych moze opdzni¢ proces komercjalizacji
i obarcza komercjalizujacego twodrce wynikajacym z nich ryzykiem roszczen, ktére moze
przetozyc¢ sie na zniechecenie tworcéw do podejmowania dziatan komercjalizacyjnych.

3.3.2 Nieuzasadnione rozstrzygniecia w dziedzinie podziatu dochodu

Uczelni wyzszej i instytutowi badawczemu przystuguje wynagrodzenie z tytutu komercjalizacji
niezaleznie od tego, czy przedmiot komercjalizacji bedzie chroniony czy nie i czy spetnia
ustawowe kryteria uzyskania ochrony czy nie. Jest to rozwiazanie btedne, poniewaz
w sytuacji, w ktorej ochrony nie uda sie uzyskac stawia sie tworce w niekorzystnej pozycji
na rynku w stosunku do innych podmiotéw z uwagi na obcigzenie zobowigzaniami wobec
uczelni/instytutu.

Z zapisow ustawy wynika, ze tworca moze sie uwolni¢ od zobowiazan wobec uczelni/instytutu
wypowiadajac umowe o prace (zobowiazania wprost dotycza wytacznie pracownikéw). Taki
zapis:

e moze pozbawi¢ uczelnie/instytut naleznego wynagrodzenia

e stanowi zachete dla naukowcow do porzucania pracy naukowej.
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4 Analiza wptywu proponowanych regulacji na przyktadowe
sciezki komercjalizacji wynikow badan naukowych

4.1 Typowe scenariusze komercjalizacji

Wymienione powyzej wady prawne oraz watpliwosci interpretacyjne odnosnie proponowanych
zapisow moga okazac¢ sie szkodliwe dla komercjalizacji i w konsekwencji mie¢ skutki
sprzeczne z intencjami wyrazonymi w uzasadnianiu projektu ustawy. Watpliwosci
interpretacyjne skutkuja ryzykiem powstania spordw, nieprzewidzianych roszczen oraz
postepowan sadowych. Te czynniki podwyzszaja ryzyko prowadzenia dziatan zmierzajacych do
komercjalizacji. Tym samym zniechecaja naukowcow do ich podejmowania, a w razie
podjecia dziataja hamujaco. Latwo to oceni¢ rozwazajac scenariusze przedstawione ponizej.

4.1.1 Scenariusz 1: spin-out/spin-off

Dos¢ typowym scenariuszem komercjalizacji (np. Google) jest:

1. Tworca dokonuje wynalazku.

2. Wynalazek zostaje zgtoszony do urzedu patentowego przez jednostke, ktora go
zatrudnia.

3. Tworca zaktada firme/spotke, ktora sprzedaje produkt.

4. Spoétka ptaci optaty licencyjne z tytutu korzystania z wynalazku chronionego
patentem.

5. Patent wygasa, spotka dziata dalej.

Jezeli spotka wprowadza na rynek inne produkty, nie chronione patentem, to nie ptaci od nich
optat licencyjnych.

W proponowanej ustawie:

ad. 2) niezaleznie od tego czy do zgtoszenia dojdzie czy nie, niezaleznie od tego czy
wynalazek spetnia warunki patentowalnosci, w szczegolnosci nowosc¢ i poziom wynalazczy,
uczelni przystuguje 10-25% dochodow. Taki zapis daje ogromne pole dla zupetnie
nieuzasadnionych roszczen uczelni wobec pracownikow prowadzacych dziatalnos¢ poza
uczelnia. Oznacza on bowiem, ze kazdy podmiot na rynku moze sprzedawac okreslony produkt
(np. opisany w publikacji naukowej) i nie uiszcza¢ zadnych optat oprocz tworcy, ktory musi.

Tworca moze przerwac swoje zobowigzania do optat, bowiem proponowane przepisy jasno
okreslaja, ze obowiagzek uiszczania optaty w wysokosci 10-25% dochodu dotyczy tylko
pracownikow. Wystarczy wypowiedzie¢c umowe o prace, aby przepis ten nie miat
zastosowania.

4.1.2 Scenariusz 2: tworcy w rézny sposob traktowani w ustawie

1. Wynalazku dokonuje zespot: profesor i dwaj studenci.
2. Studenci chca komercjalizowac po ukonczeniu studiow, profesor nie.
3. Na kim wobec kogo i jakie zobowigzania spoczywaja w mysl ustawy?

Jezeli zostanie zgtoszony patent, to profesorowi wobec studentéow beda przystugiwaty
roszczenia o trudnej do ustalenia wysokosci. Jezeli dojda do porozumienia to wptata na konto
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profesora bedzie oznaczata, ze doszto do komercjalizacji i powinien on odprowadzi¢ 10-25%
wptaty dla uczelni. Czy studenci odejmuja czesc profesora i wyptacaja uczelni 10-25%?

e Czy moze po odliczeniu wszelkich innych kosztow poza stusznym wynagrodzeniem
profesora studenci powinni odprowadzi¢ 10-25% i z tego co zostanie sptacic¢
profesora?

e (Czy takie kwestie powinien regulowac regulamin uchwalany przez uczelnie?

e Patent nie zostanie zgtoszony. W mysl proponowanych zapisow uczelni i tak nalezy
sie 10-25% zysku z komercjalizacji wynalazku. W jaki sposob uczelnia moze tego
dochodzi¢? Jak wykaze, ze przedmiotem komercjalizacji faktycznie jest wynalazek
dokonany na uczelni.

e Co jezeli faktycznie studenci zatoza firme i beda zajmowali sie czyms, co nie byto
przedmiotem ich zaje¢ na uczelni? W jaki sposob maja sie broni¢ przed
nieuzasadnionymi roszczeniami?

4.1.3 Komercjalizacja za granica

Prawo polskie w odroznieniu od mozliwosci komercjalizacji oraz obrotu prawami wytacznymi
Z patentow ogranicza sie do terytorium RP. Jezeli wynalazek zostanie zgtoszony za granica do
ochrony patentowej, a prawa do patentu sprzedane za granica. W jaki sposob
Uczelnia/Instytut moze egzekwowac prawo pierwokupu wobec tworcow? Watpliwosci te rodza
pytania sens wprowadzania martwych przepisow.

5 Rekomendacje

Na podstawie lektury przepiséw zaproponowanych w projekcie ustawy, zauwaza sie, ze ich
tres¢ moze budzi¢ liczne watpliwosci terminologiczne. Bardziej uwazna analiza pozwala
stwierdzi¢, ze bez watpienia nie stanowia one wtasciwej implementacji ,,uwtaszczenia”, czy
tez ,,przywileju profesorskiego” i nie stuza osiagnieciu celdéw ustawy.

Ze wzgledu na ww. uwagi i wykryte niescistosci rekomendujemy:

1. Wytaczyc art. 1. ust. 52), art. 7. ust. 4) oraz art. 8. ust. 4) z projektu ustawy
0 zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym oraz o zmianie niektorych innych
ustaw

2. Przeprowadzi¢ ocene skutkow ekonomicznych “uwtaszczenia naukowcow”, w tym
z oceng wtasciwosci wykorzystania srodkdéw juz przeznaczonych na tworzenie
centréw transferu technologii.

3. Opracowac koncepcje przyspieszenia transferu technologii poprzez utatwienie
nabywania praw wtasnosci intelektualnej przez tworcow zatrudnionych
na uczelniach wyzszych i w instytutach badawczych, uwzgledniajac wyniki oceny
z pkt. 2.

4. Powotac zespét ztozony ze specjalistdow w dziedzinie praw wtasnosci intelektualnej

dla prawidtowego sformutowania zapisow, ktore w jednoznaczny sposéb beda

implementowaty docelowa koncepcje nie stwarzajac luk i watpliwosci
interpretacyjnych.

Przeprowadzic¢ konsultacje z Urzedem Patentowym RP.

6. Przeprowadzi¢ szczegotowa analiza wykorzystania juz istniejacych zapisow
w regulaminach zarzadzania prawami wtasnosci intelektualnej. Taka analiza
umozliwitaby bardziej precyzyjna ocene skutecznosci rozwiazan, ktore sa
proponowane i maja by¢ implementowane w skali kraju.
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