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Transfer wiedzy w instytucjach naukowych —
wybrane aspekty prawne

Streszczenie. W ostatnim czasie coraz wigkszego znaczenia nabiera wspolpraca nauki z gospo-
darkq. Wyniki badan naukowych majq opuszczaé mury uczelni i stuzy¢ przedsiebiorcom. W tym celu
podejmuje sie rozmaite inicjatywy zmierzajqce do pobudzenia wspoipracy tych dwoch sektorow:
sprzedaz, licencje, spotki spin-off, spin-out, klastry, inkubatory przedsigbiorczosci akademickiej.
Transfer wiedzy w instytucjach naukowych ma tez aspekt wewnetrzny — jednostka zatrudniajgca
naukowca-tworce musi skutecznie naby¢ i nastepnie chroni¢ wytworzone przez niego projekty i roz-
wigzania, co wymaga znajomosci odpowiednich przepisow. Artykut dotyczy wybranych prawnych
aspektow wewnetrznego i zewnetrznego transferu wiedzy w instytucjach naukowych. Analizuje sto-
sowane rozwigzania organizacyjne, przedstawia ich charakterystyke prawng oraz wyjasnia proble-
my, jakie mogq powstawac w praktyce ich wykorzystywania.

Stowa kluczowe: transfer wiedzy, uczelnia, komercjalizacja, wlasnosc intelektualna

Wstep

Powszechnie znany jest fakt, ze wysilek polskich naukowcow wktadany
w odkrywanie tajnikOw otaczajgcej nas rzeczywistosci nie zostaje odpowiednio
wykorzystany w innych sektorach zycia spotecznego, takich jak administracja
i gospodarka. Istnieje wiele przyczyn tego stanu rzeczy. W literaturze wyrdznia
si¢ bariery prawne (wynikajace z ochrony pomystéw i braku mozliwosci swo-
bodnego korzystania z nich), finansowe (niedostateczne finansowanie badan),
polityczne (zblizone do prawnych, polegajace na zakazie eksportu technologii
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0 znaczeniu strategicznym dla danego panstwa), §wiadomosciowe (niedocenianie
roli wiedzy przez przedsiebiorcow) czy wiedzy (brak znajomosci zasad ochrony
i transferu wiedzy)'. Wydaje si¢, ze mozna tez wyrdznié barier¢ poznawcza (in-
formacyjna), gdyz przedsigbiorcy nie zawsze orientujg si¢ w przedmiocie 1 wyni-
kach badan naukowych, ktére czesto konczg si¢ publikacja odstawiong na potke
biblioteki. Zreszta publikacji jest tyle, ze nawet naukowcy nie sa w stanie $ledzi¢
na biezaco wszystkich osiggniec.

Taki stan rzeczy pocigga za sobg powstanie po stronie instytucji naukowych
koniecznosci upowszechniania rezultatow badan, ktére moga mie¢ potencjat ryn-
kowy oraz ulatwiania ich praktycznego stosowania. Instytucje naukowe w Polsce
moga dziata¢ jako uczelnie?, instytuty badawcze®, Polska Akademia Nauk (PAN)
i jej instytuty naukowe* (jako ze sg to osobne osoby prawne). Dzicki dokonywanej
komercjalizacji wiedzy moga osigga¢ dodatkowe, pozabudzetowe dochody?. Jest
to zresztg trend $wiatowy®. Nie dziwi wiec nacisk, jaki Unia Europejska ktadzie
na wspolprace instytucji naukowych z otoczeniem, i rola, jakg si¢ im przypisuje
w procesach inteligentnej specjalizacji bedacych podstawa rozwoju Unii na lata
2014-20207. Pojawia si¢ w zwigzku z tym trzecia (obok badan i nauczania) mi-

' Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, red.
K.B. Matusiak, J. Gulinski, PARP, Warszawa 2010, s. 27 i nn.; Transfer technologii z uczelni do biz-
nesu. Tworzenie mechanizmow transferu technologii, red. K. Santarek, PARP, Warszawa 2008, s. 35
i nn.; System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce — sity motoryczne i bariery,
red. K. B. Matusiak, J. Gulinski, PARP, Warszawa 2010, s. 30 i nn.; A. Szewc, K. Zioto, M. Grzesi-
czak, Umowy jako prawne narzedzie transferu innowacji, PARP, Warszawa 2006, s. 56 i nn.

2 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 1. Prawo o szkolnictwie wyzszym, t.j. Dz.U. z 2012 r., nr 572
z p6zn. zm. (PSW).

3 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, Dz.U. nr 96, poz. 618 z pdzn. zm.

4 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, Dz.U. nr 96, poz. 619 z pdzn. zm.
(ustawa o PAN).

5 K. Lyszczarz, Finansowanie uczelni publicznych a przedsigbiorczos¢ akademicka, ,,Ekonomia
i Zarzadzanie. Kwartalnik Wydziatu Zarzadzania Politechniki Biatostockiej” 2013, nr 1, s. 40 i nn.

¢ D. Kasprzycki, J. Ozegalska-Trybalska, Prawne aspekty zarzqdzania wlasnosciq intelektual-
ng na uczelniach. Zagadnienia wybrane, w: Spory o wilasnos¢ intelektualng. Ksiega jubileuszowa
dedykowana Profesorom Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi, LEX, Warszawa 2013,
s. 399 i nn.; G. Prawelska-Skrzypek, Zmieniajgca sie rola uniwersytetow w regionalnej polityce
innowacyjnej, ,,Samorzad Terytorialny” 2012, nr 10, s. 23 i nn.; P. Stec, Uczelnia jako podmiot
praw na dobrach niematerialnych, ,,Panstwo i Prawo” 2008, nr 1, s. 46 i nn. Zob. tez Guidelines on
Developing Intellectual Property Policy for Universities and R&D Organisations, http://www.wipo.
int/export/sites/www/uipc/en/guidelines/pdf/ip_policy.pdf [13.06.2013].

7 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekono-
miczno-Spolecznego oraz Komitetu Regiondéw. Projekt przewodni strategii Europa 2020: Unia in-
nowacji, SEC(2010) 1161, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8418/Unia%?20innowacji.pdf [5.06.
2013]; Opinia Komitetu Regionow ,,Projekt przewodni strategii Europa 2020: Unia innowacji”
(2011/C 259/04), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:C:2011:259:0019:00
25:PL:PDF [5.06.2013].
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sja instytucji naukowych — promowania innowacji®. W dziataniach tych wspiera
je Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, np. wydajac w 2010 r. Przewodnik.
Komercjalizacja B+R dla praktykow. Tego typu opracowan jest wiecej’.

Transfer wiedzy (nazywany tez transferem technologii lub transferem inno-
wacji) oznacza przekazanie informacji niezbgdnych, aby jeden podmiot byt w sta-
nie wykorzysta¢ prace innego podmiotu'®. W takim ujeciu jest czesciag procesu
komercjalizacji, przez ktory rozumie si¢ ,,oparcie jakiej$ dziatalno$ci na zasadach
handlowych”!". Komercjalizacja wiedzy beda wiec wszelkie dziatania nakierowa-
ne na osiggniecie zysku z wynikow prac badawczo-rozwojowych oraz przenosze-
nie ich do praktyki gospodarczej'?. Tak rozumiana komercjalizacja obejmuje nie
tylko przekazywanie wiedzy innemu podmiotowi (czyli transfer), ale takze bez-
posrednie wykorzystanie wiedzy w dziatalnosci gospodarczej prowadzonej przez
instytucj¢ naukows.

1. Nabycie praw do wiedzy

Aby instytucja naukowa mogta wytransferowa¢ wiedze¢, musi najpierw sama
posiadac petni¢ praw do niej (zgodnie z zasada nemo plus iuris in alium transferre
potest quam ipse habet). W pierwszej kolejnosci musi wigc naby¢ prawa do po-
mystu od wytwarzajacego i opracowujacego go naukowca lub studenta.

Pomyst naukowy bedacy ideg rozwigzania problemu technicznego (czy rza-
dziej — oznaczenia lub wygladu zewnetrznego produktu), a wiec okreslone urza-
dzenie, substancja, zastosowanie itp., musi by¢ przedstawiony w sposob umozli-
wiajacy jego percepcje przez innych. Mozna go wowczas rozpatrywac jako utwor.
Utworem jest kazdy przejaw dziatalnosci tworczej o indywidualnym charakterze,
ustalony w jakikolwiek sposob!®. Musi to by¢ zatem rezultat dziatan cztowieka,
nowy, przejawiajacy cechy charakterystyczne dla danego tworcy i uzewnetrznio-
ny (tzn. niepozostajacy wylacznie w umysle tworcy, niedostepny dla innych), jako

8 'W. Dominik, Przedsigbiorcze uniwersytety, w: Regulacje prawne, dobre wzorce i praktyki
dotyczgce korzystania przez podmioty gospodarcze z wynikow prac badawczych i innych osiggnie¢
intelektualnych instytucji akademickich i naukowych, red. J. Woznicki, Instytut Spoteczenstwa Wie-
dzy, Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa 2006, s. 12 i nn.

 Komercjalizacja wynikéw badan naukowych. Poradnik dla pracownikéw sfery B+R, red.
J. Zubrzycki, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, Lublin 2011.

10 P. Glodek, w: Innowacje i transfer technologii. Stownik pojeé, red. K. B. Matusiak, PARP,
Warszawa 2005, s. 168 i nn.; Metodyka transformacji wynikow badan naukowych do zastosowan
praktycznych, red. A.H. Jasinski, D. Ludwicki, ,,Studia i Materiaty. Wydzial Zarzadzania UW”
2007, nr 1, s. 28, http://www.sim.wz.uw.edu.pl/issue5/02.pdf [5.06.2013].

" Stownik jezyka polskiego, red. M. Szymczak, t. I, PWN, Warszawa 1978, s. 971.

12 P. Glodek, op. cit., s. 84.

13 Art. 1, ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U.
72006 r., nr 90, poz. 631 z p6ézn. zm. (PA).
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obraz, dzwiek, pismo itp.'* Skuteczne postugiwanie si¢ przez instytucje¢ naukowsg
efektem prac naukowych wymaga wiec nabycia praw autorskich do przedstawie-
nia tych efektow.

Zagadnienie utworow pracowniczych reguluje art. 12, 13 i 74 ust. 3 PA,
a w odniesieniu do jednostek naukowych takze art. 14. Pracodawca nabywa pra-
wa majatkowe do utworu stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania
obowigzkéw ze stosunku pracy, co daje mu mozliwo$¢ zarobkowej eksploatacji
utworu. Musi jednak utwor przyja¢ (co wymaga zawiadomienia o tym tworcy
albo uptywu 6 miesigcy od dostarczenia utworu pracodawcy), a nabycie naste-
puje w granicach wynikajacych z celu umowy o pracg i zgodnego zamiaru stron.
Trudnosci, jakie moga tu powstaé, dotycza ustalenia celu umowy o prace, zgod-
nego zamiaru stron, a takze momentu dostarczenia utworu pracodawcy. Kwestie
te mozna jednak ustali¢ inaczej w umowie. Warto z tej mozliwosci skorzystac dla
uniknigcia potencjalnych sporéw w przysztosci. Procedury te nie sa wymagane
jedynie w przypadku programow komputerowych, gdzie istnieje domniemanie
przyjecia przez pracodawce praw do programu stworzonego przez pracownika
w wyniku wykonywania obowiazkow ze stosunku pracy, ktore moze uchyli¢ tyl-
ko odmienne i wyrazne postanowienie umowy o pracg. Jest to wiec pierwotne
nabycie przez pracodawce praw do programu komputerowego (bez koniecznos$ci
przyjecia utworu od pracownika). Ponadto nastepuje w pelnym zakresie (tzn. nie-
ograniczonym trescig umowy o prace i zgodnego zamiaru stron)'.

Osobliwoscig instytucji naukowych sg: przyshugujace im pierwszenstwo
publikacji utworu (za osobnym wynagrodzeniem dla pracownika), mozliwos¢
korzystania z materialu naukowego zawartego w utworze, a takze mozliwosc¢
udostepniania utworu osobom trzecim, jezeli wynika to z uzgodnionego przezna-
czenia utworu lub zostato postanowione w umowie'®.

W przypadku utworéw studenckich uczelni przystuguje zas tylko pierwszen-
stwo publikacji pracy dyplomowej i to wytacznie w ciggu 6 miesigcy od jej obro-
ny (art. 15a PA).

Przechodzac do rozpatrzenia zasad nabywania przez pracodawcg praw do roz-
wigzan i oznaczen na podstawie Prawa wlasno$ci przemystowe;j!’, nalezy wska-
za¢ art. 11 ust. 3 przewidujacy zasade nabywania przez pracodawce lub zlece-
niodawce prawa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzor
uzytkowy, jak réwniez prawa z rejestracji wzoru przemystowego, znaku towaro-

4" A. Brzezinska, w: Prawo wlasnosci intelektualnej. Repetytorium, red. M. Zatucki, Difin,
Warszawa 2010, s. 60 i nn.

15 R. Golat, Prawo autorskie i prawa pokrewne, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 73.

16 Omawiany przepis art. 14 PA budzi liczne watpliwos$ci, omawia je szerzej P. Stec, op. cit.,
s. 49 1nn.

17 Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r., Prawo wiasno$ci przemystowej, t.j. Dz.U. 22003 r., nr 119,
poz. 1117 z pézn. zm. (PWP).
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wego czy topografii uktadu scalonego. Wazne jest odpowiednie uksztattowanie
tresci stosunku pracy, tak by wynikat z niej obowiazek prac nad takimi projekta-
mi. Uczelnia nie nabedzie natomiast prawa do pomyshu, ktérego autorem jest stu-
dent, nawet jezeli korzystat on ze sprzgtu uczelni. Tylko bowiem przedsigbiorca
moze domagac¢ si¢ praw do rozwigzania, przy powstaniu ktérego udzielit pomocy
(art. 11 ust. 5 PWP), a takiego statusu, gdy chodzi o dziatalno$¢ naukowa i dydak-
tyczng, uczelnia wobec studenta nie posiada'®.

2. Zgoda osoby trzeciej
jako przestanka waznosci umowy transferujacej wiedze

Podstawowym ograniczeniem transferu wiedzy w instytucjach naukowych
(cho¢ o charakterze proceduralnym) jest konieczno$¢ uzyskania zgody ministra
wiasciwego do spraw Skarbu Panistwa (czyli obecnie Ministra Skarbu Panstwa)'’
na dokonanie czynnosci prawnej dotyczacej wartosci niematerialnych i prawnych
o wartos$ci rynkowej przekraczajacej rownowartos¢ w ztotych 50 tys. euro® (ob-
liczonej na podstawie sredniego kursu ogloszonego przez Narodowy Bank Polski
wedtug stanu z dnia wystgpienia o zgode). Naruszenie tego obowiazku powo-
duje niewazno$¢ czynnosci prawnej i tym samym niewywotanie przez nig za-
mierzonych skutkow (to, co strony wzajemnie §wiadczyly, podlega zwrotowi na
podstawie przepisow o bezpodstawnym wzbogaceniu?!). Instytucja naukowa nie
osiggnie wigc zysku, a nawet moze odnotowac strat¢ wynikajaca z obowigzku
naprawienia szkody przez kontrahenta, jezeli $wiadomie dopuscita si¢ zawarcia
niewaznej umowy (art. 471 k.c.).

Przepis art. 5a ustawy o zasadach wykonywania uprawnien przystugujacych
Skarbowi Panstwa nalezy oceni¢ krytycznie. Kurs walut jest zmienny i moze si¢
zdarzy¢ sytuacja, ze przedmiot umowy bedzie w roznych dniach spetnial badz nie
spehial kryterium wystapienia o zgod¢ ministra. Trudno bgdzie wowcezas mowié
o niewaznosci umowy, gdyz instytucja naukowa moze broni¢ si¢ tym, ze zamie-
rzata wystapi¢ o zgodg akurat w tym dniu, gdy warto$¢ umowy byla nizsza od
wskazanego limitu. Znacznie lepszym (tj. bardziej precyzyjnym) rozwigzaniem
byloby uzaleznienie koniecznos$ci uzyskania zgody od wartosci przedmiotu roz-
porzadzenia w dniu zawarcia umowy.

18 P. Stec, op. cit., s. 48.

19°§ 1 ust. 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu dziatania Ministra Skarbu Panstwa, Dz.U. nr 248, poz. 1488.

2 Art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. 0 zasadach wykonywania uprawnien przy-
stugujacych Skarbowi Panistwa, t.j. Dz.U. z 2012 r., nr 1224. W przypadku uczelni prog ten jest
podniesiony do réwnowartosci 250 tys. euro (art. 90 ust. 4 PSW).

2 Art. 410 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93 z pozn.
zm. (k.c.).
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Kolejna watpliwosé¢, jaka tu powstaje, to konsekwencje niewazno$ci umowy.
Przepis ten ma bowiem zabezpiecza¢ interesy Skarbu Panstwa (na co wskazu-
je konieczno$¢ podania we wniosku, czego umowa dotyczy i jaka jest warto$¢
rynkowa jej przedmiotu). Tymczasem jedynymi podmiotami uprawnionymi do
dochodzenia roszczen z niewaznej umowy sa jej strony, przy czym sg one odreb-
nymi od Skarbu Panstwa osobami prawnymi i mogg nie by¢ tym zainteresowa-
ne. Dlatego wystgpienie ministra o stwierdzenie niewazno$ci umowy nie wply-
nie (bez woli stron) na dokonanie rozliczen migdzy nimi. Sama zreszta kwestia
dopuszczalnosci wystgpienia przez ministra z takim powodztwem jest watpliwa.

Zagadnienie to byto przedmiotem oceny sadow 1 o ile sad pierwszej instancji
oddalit powddztwo, stwierdzajac brak legitymacji procesowej ministra do jego
whniesienia (z uwagi na brak podstawy prawnej), o tyle sad odwotawczy dopu-
$cit mozliwo$¢ wniesienia przez ministra wtasciwego do spraw Skarbu Panstwa
powodztwa ustalajacego niewazno$¢ takiej umowy na podstawie art. 189 Kodek-
su postepowania cywilnego??, uzasadniajac to nastepujaco: ,,.Brak zgody Mini-
stra Skarbu Panstwa na rozporzadzenie sktadnikiem aktywow trwalych, ktorego
warto$¢ przekracza 50000 euro przesadza o uszczupleniu uprawnien majatko-
wych przystugujacych Skarbowi Panstwa w odniesieniu do mienia nalezacego
do innej panstwowej osoby prawnej. [...] Potrzeba w takim wypadku ochrony
interesow Skarbu Panstwa jawi si¢ jako oczywista i uzasadniony jest wniosek, ze
Skarb Panstwa ma legitymacje czynng do wytoczenia powodztwa . Zagadnienie
to, jak wida¢, jest sporne i celowa bytaby interwencja ustawodawcy okreslaja-
ca dopuszczalno$¢ podwazania umowy zawartej bez zgody ministra. Stanowisko
sadu drugiej instancji nie jest do konca bowiem zgodne z rozumieniem interesu
prawnego jako prawnie chronionej sytuacji podmiotu prawa (mozliwos$¢ podje-
cia okre$lonego zachowania)** i argumentacja sagdu ma uzasadnienie w wigkszym
stopniu filozoficzne i aksjologiczne (a nawet polityczne) niz prawne. Jest to wiec
wyktadnia funkcjonalna, w wickszym stopniu niz jezykowa obarczona ryzykiem
zarzutu siegania do wartosci pozaprawnych.

Dopoki przepisy art. Sa omawianej ustawy nie zostang odpowiednio zmody-
fikowane przez ustawodawce, celowe wydaje si¢ przyjecie strategii zawierania
umow, ktorych wartos¢ zblizona jest do warto$ci wymuszajacej uzyskanie zgo-
dy ministra w dniu, w ktérym kurs euro nie powoduje przekroczenia wartosci
granicznej. Gdyby natomiast doszto do zawarcia takiej umowy i okazata si¢ ona

22 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Dz.U. nr 43, poz. 296 z p6zn. zm.

3 Wyrok Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2008 r., I ACa 906/08, ,,Orzecz-
nictwo Sadow Apelacyjnych” 2010, nr 3, s. 55 i nn.

2 M. Stachowiak, Interes prawny jako przestanka wnoszenia srodkéw ochrony prawnej w po-
stepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, ,,Finanse Komunalne” 2007, nr 11, s. 42; M. Zdyb,
Prawny interes jednostki w postepowaniu administracyjnym. Studium teoretyczno-prawne, Wyd.
UMCS, Lublin 1991, s. 45.
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niewazna, a strony bylyby zainteresowane utrzymaniem wspoélpracy, to najroz-
sadniejszym wyjsciem byloby wystapienie o taka zgode do ministra i konwalida-
cja umowy w trybie art. 63 § 1 k.c., ktory dopuszcza wyrazenie zgody takze po
ztozeniu oswiadczenia woli (tj. po zawarciu umowy) z mocg wsteczng od dnia
ztozenia o$wiadczenia.

W PAN konieczne jest dodatkowo uzyskanie zgody Prezesa PAN na roz-
porzadzenie sktadnikami aktywow trwatych o wartosci przekraczajacej 20 tys.
euro (co dotyczy zardéwno PAN, jak i instytutu naukowego)®, a dyrektor instytutu
naukowego PAN przed wystgpieniem o udzielenie zgody przez Ministra Skarbu
Panstwa na rozporzadzenie sktadnikami majgtkowymi o wartosci przekraczajacej
50 tys. euro musi uzyska¢ zgode nie tylko Prezesa PAN, ale takze Prezydium
PAN?*. Tutaj rowniez jest przewidziana sankcja niewazno$ci umowy, ale tylko
w odniesieniu do czynnosci dokonanych przez PANY.

Takze instytuty badawcze sa zobowiazane (pod rygorem niewaznos$ci czyn-
nosci prawnej) wystepowac¢ do ministra nadzorujacego dany instytut o wyraze-
nie zgody na wniesienie jako wktadu do spoiki sktadnika majatkowego, ktorego
warto$¢ w dniu wystapienia o zgodg przekracza 20 tys. euro, badz darowiznie
takiego sktadnika lub przekazaniu do nieodptatnego uzywania, oraz dokonywac
sprzedazy aktywow trwatych® wylacznie w trybie przetargu publicznego (art. 17
ust. 2 1 3 ustawy o instytutach badawczych).

3. Prawne i instytucjonalne narze¢dzia transferu wiedzy

Metody transferu wiedzy mozna klasyfikowa¢ wedtug wielu kryteriow. Bio-
rac pod uwage zachowanie praw do niej, mozna wyrdzni¢ przeniesienie na inny
podmiot (sprzedaz i wniesienie do sp6otki) upowaznienie innego podmiotu do ko-
rzystania (licencja). Jezeli kryterium jest wptyw woli instytucji naukowej, mozna
moéwic o przeniesieniu dobrowolnym i przymusowym (w tym pojgciu miesci si¢
licencja ustawowa i przymusowa). Natomiast w zaleznosci od podstawy prawnej
mozna wyrozni¢ transfer umowny (tj. opierajacy si¢ na czynnosci prawnej) i bez-
umowny (opierajacy si¢ na ustawie)®.

Wyniki badan mozna sprzedac jako:

a) prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzor uzytkowy, prawa
z rejestracji topografii uktadu scalonego,

2 Art. 24 ust. 4 i art. 54 ust. 4 ustawy o PAN.

%6 Art. 54 ust. 3 ustawy o PAN.

27 Art. 24 ust. 4 ustawy o PAN.

2 Wartosci niematerialne i prawne zaliczajg si¢ do aktywow trwatych. Art. 3 ust. 1 pkt 13 usta-
wy z dnia 29 wrze$nia 1994 r. o rachunkowosci, t.j. Dz.U. z 2013 r., nr 330.

2 Watpliwosci dotyczace takiego podziatu obrotu omawia A. Szewc, w: A. Szewce, G. Jyz,
Prawo wtasnosci przemystowej, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 257.
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b) patent, dodatkowe prawo ochronne, prawo z rejestracji wzoru uzytkowego,
prawo z rejestracji topografii uktadu scalonego.

Réznica migdzy tymi mozliwo$ciami polega na tym, ze w pierwszym przypad-
ku nabywca otrzymuje wyniki badan, moze juz je wdrazac i we wlasnym zakresie
ubiega si¢ o ochrong w Urzedzie Patentowym. W drugim przypadku wszystkie
procedury leza po stronie instytucji naukowej, a nabywca uzyskuje wiedze poz-
niej, lecz ma pewnos¢, ze spelnia ona wymagania ochrony okreslone w ustawie.

Z wymogow, jakie taka umowa musi spetniaé, trzeba wspomnie¢ o formie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci oraz koniecznosci wyraznej wzmianki o prze-
niesieniu prawa i okresleniu jego ceny*’.

Umowa dotyczaca autorskich praw majatkowych powinna wskazywac do-
ktadnie utwor, ktoérego dotyczy i okreslac pola eksploatacji (tj. sposoby gospodar-
czego wykorzystania utworu, np. powielenie, rozpowszechnienie).

Podobny skutek co umowa sprzedazy pocigga za soba wniesienie wartosci
niematerialnych i prawnych jako aportu do spotki (wyzbycie si¢ praw). Jednak
instytucja naukowa — jako udziatowiec lub akcjonariusz — w wigkszym stop-
niu partycypuje w zyskach zwigzanych z komercjalizacjg wiedzy. W przypadku
niepowodzenia przedsiewzigcia jej straty mozna ograniczy¢ tylko do przekaza-
nej warto$ci niematerialnej i prawnej, jako ze udziatowiec (akcjonariusz) spot-
ki kapitalowej nie odpowiada za jej zobowigzania (takze jako komandytariusz),
a w spotce osobowej umowa moze zwolni¢ ja z udziatu w stratach’ (art. 51 § 3
i art. 103 Kodeksu spétek handlowych)*.

Regulacja zasad wnoszenia wktadow niepieni¢znych do spotek jest rozproszo-
na, gdyz unormowana jest przy kazdym rodzaju spotki odrebnie (jawnej, koman-
dytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczong odpowiedzialnos$cia i akcyjnej?).
Wktad niepieni¢zny musi by¢ opisany w umowie spotki lub statucie (art. 25, 107,
158, 309 k.s.h.), a wspolnik ponosi odpowiedzialnos¢ za wady wktadu, w szcze-
golnosci za wycenge (art. 14, 49, 103, 126, 175). W spolce akcyjnej wkiad tego
rodzaju powinien by¢ wniesiony w catosci nie pdzniej niz w ciggu roku od zare-
jestrowania spoiki (art. 309 § 3) i konieczne jest sporzadzenie sprawozdania zato-
zycieli spotki, ktore jest nastepnie poddane kontroli bieglego rewidenta (art. 311
inast.). Mozna wiec powiedzie¢, ze zasadg jest konieczno$¢ prawidtowej wyceny
praw na dobrach niematerialnych. Powinien jej dokona¢ ekspert specjalizujacy
si¢ w wycenie tego rodzaju warto$ci**.

3 Tbidem, s. 291.

31 Trzeba jednak pamigtad, ze instytuty naukowe mogg tworzy¢ wylacznie spotki kapitatowe.

32 Ustawa z dnia 15 wrzes$nia 2000 r. Kodeks spétek handlowych, t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 94,
poz. 1037 z p6zn. zm. (k.s.h.).

3 W tym wyliczeniu pominigto spotke partnerska jako spotke osob fizycznych, utworzong
w celu wykonywania wolnego zawodu (art. 86 k.s.h.).

3 Szerzej: Przewodnik. Komercjalizacja B+R dla praktykéw, Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyzszego, Warszawa 2010, s. 165 i nn.
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Kolejng forme transferu wiedzy stanowi umowa licencyjna. Jest to kontrakt®>,
w ktorym jedna strona (licencjodawca) upowaznia druga (licencjobiorcg) do ko-
rzystania z przystugujacego jej dobra niematerialnego (utworu, wynalazku, wzoru
uzytkowego itp.)*. Umowa taka musi by¢ zawarta na pismie pod rygorem nie-
waznosci (art. 76 ust. 1 PWP, art. 53 PA). Wyniki badan pozostaja wowczas wila-
snoscig instytucji naukowej, a inny podmiot korzysta z nich na zasadzie udostep-
nienia za oplata.

Licencja moze by¢ wylaczna (na rzecz tylko jednego podmiotu), niewytaczna
(na rzecz wielu podmiotow), petna (korzystanie z warto$ci niematerialnej i praw-
nej w pelnym zakresie), ograniczona (korzystanie jest ograniczone w zakresie
wskazanym w umowie), pozytywna i negatywna (w zalezno$ci od tego, czy li-
cencjodawca udziela badz nie licencjobiorcy pomocy we wdrozeniu pomystu)?’.
Kwestie zwigzane z rodzajem licencji i uprawnieniami oraz obowigzkami stron
powinny by¢ ujete w umowie, np. czas trwania licencji utworu (w braku postano-
wienia umownego trwa ona 5 lat).

Warto jeszcze kilka stow poswieci¢ organizacyjnym formom transferu tech-
nologii i zastanowic si¢, jaka jest relacja miedzy nimi a formami prawnymi. W li-
teraturze mozna spotka¢ si¢ z takimi okre§leniami, jak spotki spin-out, spin-off,
park technologiczny, klaster, inkubator przedsigbiorczosci akademickiej?®.

Spotka spin-out ,,jest to nowe przedsigbiorstwo, ktore zostato zatozone przez
pracownika/ow przedsigbiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. labo-
ratorium badawczego, szkoly wyzszej), wykorzystujac w tym celu intelektualne
oraz materialne zasoby organizacji macierzystej)”*’. Jest to wigc spotka utworzona
przez instytucj¢ naukowa i korzystajaca z wynikow badan, ktére moze otrzymac
jako wktad do spotki (wartos$ci niematerialne lub prawne), na podstawie umo-
wy sprzedazy badz licencji. Jezeli spotka nie otrzyma warto$ci niematerialnych
i prawnych w formie aportu, instytucja naukowa w zamian za wklad pieni¢zny do
spotki otrzyma dywidendg, oprocentowanie wktadu*® i optate za rozporzadzenie
warto$ciami niematerialnymi i prawnymi.

Szczegodtowe uregulowanie tworzenia tego rodzaju spotek przez uczelnie
wyzsze zawiera art. 86a PSW*., Przepis ten przewiduje dwustopniowg komercja-
lizacje wynikow badan. W pierwszej kolejnosci uczelnia powotuje spotke celowa,
do ktoérej wktadami niepieni¢znymi sg wartosci niematerialne i prawne uczelni,

35 Pomijajac tu kwesti¢ licencji ustawowych czy przymusowych.

D. Kuitkowska, w: Prawo wlasnosci intelektualnej..., s. 128.
37 A. Szewc, op. cit., s. 264 i nn.
M. Runiewicz-Wardyn, Tiworzenie i upowszechnianie wiedzy w branzy biotechnologicznej
na przyktadzie regionow Flandrii i Walonii w Belgii, ,MBA” 2012, nr 5, s. 102.
3 P. Glodek, op. cit., s. 149.
40 W spoétce jawnej (art. 53 k.s.h.), komandytowej (art. 103) i komandytowo-akcyjnej (art. 126).
4 Rowniez pozostate kategorie instytucji naukowych moga tworzy¢ spétki lub przystepowaé
do nich. Art. 83 ustawy o PAN, art. 17 ust. 5-7 ustawy o instytutach badawczych.
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a dopiero ta spotka tworzy kolejng spotke (lub obejmuje w niej udziaty), ktora
wdraza wyniki badan naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w uczel-
ni. Spétka celowa nie jest wigc typowa spotka spin-out*, jest nig dopiero spotka
,»wdrozeniowa”. Spotka celowa jako dodatkowe zadanie moze otrzymaé zarza-
dzanie prawami wiasnos$ci przemystowej uczelni w zakresie jej komercjalizacji
(moze by¢ wiec tak, ze cze$¢ praw bedzie wlasnoscia spotki jako przedmiot apor-
tu, a czgs¢ tylko w zarzadzie). Obydwie spotki moga by¢ wylacznie spotkami
kapitatowymi. Wymog wniesienia do spotki aportu w postaci wartosci niemate-
rialnych i prawnych jest jednak o tyle klopotliwy, ze przekazanie spotce kolej-
nych wytworzonych przez uczelni¢ warto$ci niematerialnych i prawnych bedzie
wymagato podnoszenia kapitatu zaktadowego spotki®.

Nie jest to jednak koniec ktopotéw zwigzanych z omawiang regulacjg. Utwo-
rzenie spotki celowej jest kosztowne. Uczelni czesto nie sta¢ na naleznosci podat-
kowe zwigzane z aportem niepieni¢znym. Tym bardziej budzi watpliwo$¢ obowia-
zek tworzenia takich spotek, gdyz w uczelniach, ktorych wyniki badan majg niski
potencjal komercjalizacyjny, moze to by¢ niecelowe. Wreszcie zwraca si¢ uwage
na trudnoséci w wycenie wktadu niepienieznego, znajdujacego si¢ czgsto we weze-
snej fazie rozwoju, w ktorej trudno przewidzie¢ szanse pomystu na rynku*.

Spotka spin-off to spotka utworzona przez naukowca, ktory komercjalizuje
wyniki swoich badan i korzysta przy tym ze sprz¢tu instytucji naukowej na pod-
stawie umowy najmu lub dzierzawy*.

Z powyzszej charakterystyki wynika, ze tylko w przypadku spoltki spin-out
mozna mowic o transferze technologii rozumianym jako udostepnienie wiedzy
przez instytucje naukowg. Spotka spin-off to w praktyce tylko wynajem sprzetu
i pomieszczen. Jest to wigc drenaz wiedzy, ktorg nabyli w pracy tworcy spotki
spin-off, czesto kosztem jednostki macierzystej. Moze si¢ ona przed tym zjawi-
skiem zabezpieczy¢, zawierajac z pracownikami umowy o zakazie konkuren-
¢cji*®. Podstaw prawnych ochrony mozna poszukiwac takze w art. 11 ust. 2 usta-
wy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*’ (zakazujgcego ujawniania tajemnicy
przedsiebiorstwa przez pracownikoéw), jednakze dziatanie tego mechanizmu jest
ograniczone tylko do instytucji naukowej wystgpujacej jako przedsiebiorca, a po-
nadto musi ona podja¢ dzialania w celu zachowania poufno$ci informacji. Nie
wymaga jednakze zawierania osobnej umowy.

42 D. Kasprzycki, J. Ozegalska-Trybalska, op. cit., s. 404.

4 Szerzej: H. Izdebski, J. Zielinski, Komentarz do zmiany art. 86(a) ustawy Prawo o szkolnic-
twie wyzszym wprowadzonej przez Dz.U. z 2011 r. Nr 84 poz. 455, LEX/el. 2011.

4 D. Kasprzycki, J. Ozegalska-Trybalska, op. cit., s. 405 i nn.

4 P. Glodek, op. cit., s. 149.

4 Szerzej: art. 101" i nast. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz.U. z 1998 1.,
nr 21, poz. 94 z pézn. zm.

47 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r., t.j. Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z p6zn. zm.
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Klaster jest to koncentracja geograficzna (a wigc na okreslonym obszarze)
przedsiebiorstw o zblizonym profilu dziatania, a przez to konkurujacych ze
sobg*®. Nie jest jednostka organizacyjna, lecz stanowi wynik oddolnego, samo-
rzutnego dziatania podmiotow gospodarczych, samodzielnie podejmujacych de-
cyzje o lokalizacji przedsiebiorstwa na podstawie kalkulacji korzysci, jakie im
okreslona lokalizacja przyniesie (wladze przez podejmowane dzialania moga co
najwyzej sprzyja¢ formowaniu si¢ klastrow)*. Korzysci te wynikaja z efektu sy-
nergii i obejmujg mozliwos¢ wspodtpracy na obszarach nieobjetych konkurencja
(np. wspolne prowadzenie i finansowanie badan), dostgpno$¢ wykwalifikowanej
kadry i dostawcow, mozliwos¢ tworzenia powigzan nieformalnych®. Klastry sa
obecnie uwazane za jedng z najbardziej efektywnych metod rozwoju gospodar-
czego’!. Do powstania klastra konieczne jest jednak osiagniecie masy krytycznej
koncentracji przedsigbiorstw?>.

Z punktu widzenia jednostek naukowych najwazniejsze sa klastry wiedzy,
ktore opieraja si¢ na wynikach badan B+R*. Rola instytucji naukowej w funk-
cjonowaniu klastra polega wiec nie tylko na sformalizowanej wspotpracy, ktora
moze polega¢ na sprzedazy wynikow badan (takze na zamowienie przedsigbior-
cOow uczestniczacych w klastrze), udzielaniu licencji, uczestniczeniu w spoétkach
dzialajacych na terenie klastra, ale takze na dostarczaniu kadr, z ktorych wiedzy
i kompetencji korzystaja przedsigbiorcy klastra (wsparcie eksperckie).

Park technologiczny posiada definicj¢ legalng zamieszczong w art. 2 pkt 15
ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji*, zgodnie z ktorg jest to zespot wy-
odrebnionych nieruchomosci wraz z infrastrukturg techniczna, petniacy nastepu-
jace funkcje:

— przeplyw wiedzy i technologii pomigdzy instytucjami naukowymi a przed-
sigbiorcami,

— oferowanie przedsiebiorcom wykorzystujacym nowoczesne technologie
ustug w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsi¢biorstw, transferu

4 M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001, s. 246.

4 (. Solvell, G. Lindqvist, C. Ketels, Zielona ksiega inicjatyw klastrowych. Inicjatywy klastro-
we w gospodarkach rozwijajgcych sie i w fazie transformacji, PARP, Warszawa 2008, s. 17.

0 A.M. Kowalski, Wphyw kryzysu gospodarczego na procesy wspélpracy i konkurencji, ,,MBA”
2011, nr 2, s. 35.

SUA. Lis, Rola wladz samorzqdowych w ksztaltowaniu regionalnej polityki opartej na kla-
strach, ,,Samorzad Terytorialny” 2010, nr 12, s. 43.

52 M. Runiewicz-Wardyn, op. cit., s. 48.

3 Tbidem, s. 49.

5% Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji, Dz.U. nr 41, poz. 363
ze zm. Ustawa ta co prawda utracita moc, niemniej jej przepisy stosuje si¢ do spraw wszczgtych
i niezakonczonych, w tym do umow zawartych na jej podstawie i do postgpowan sadowych. Por.
art. 55 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz.U. nr 227,
poz. 1658 z poézn. zm. Istniejace parki technologiczne moga wige funkcjonowac dalej.
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technologii oraz przeksztatcania wynikow badan naukowych i prac rozwojowych
w innowacje technologiczne,

— umozliwienie przedsigbiorcom prowadzenia dziatalnosci gospodarczej po-
przez korzystanie z nieruchomosci oraz infrastruktury technicznej na zasadach
umownych.

Z definicji tej wynika, ze musza to by¢ przynajmniej dwie nieruchomosci
wyposazone w infrastrukture techniczng. Celem parku jest utatwienie przeptywu
innowacji z nauki do biznesu dzigki dostosowanej do tego celu infrastrukturze>.
Zadania parku okresla si¢ jako ,,podniesienie dobrobytu spolecznosci, w ktorej
dziata, poprzez promowanie kultury innowacji i konkurencji wérod przedsigbior-
cOw i instytucji opartych na wiedzy’*.

Ustawa nie okre$la natomiast podmiotu tworzacego park technologiczny ani
procedury jego powstania. Mozna wigc przyjaé, ze tworcg parku moze by¢ za-
rowno podmiot publiczny (np. instytucja naukowa), jak i prywatny, moze on po-
wsta¢ zardbwno na podstawie umowy, jak i aktu generalnego (np. uchwaty rady
gminy). Istotne jest natomiast to, ze cel tego zespotu nieruchomosci spetnia wa-
runki wskazane w ustawie®’. W efekcie podstawy prawne uczestniczenia instytu-
cji naukowej w parku technologicznym mogg by¢ réznorodne, w zaleznosci od
okolicznosci konkretnego przypadku. Moze ona wigc by¢ strong umowy o utwo-
rzenie parku (i jednoczes$nie wnies¢ wklad w postaci nieruchomosci), moze by¢
jednym z przedsigbiorcow funkcjonujacych w parku, moze tez petic role dorad-
czg dla przedsi¢biorcow funkcjonujacych w parku i sprzedawa¢ im wyniki badan,
wzglednie udziela¢ licencji.

Zgodnie z art. 86 PSW uczelnie moga tworzy¢ w formie jednostki ogdlno-
uczelnianej (okreslonej w statucie uczelni), spotki handlowej (a zatem kapitato-
wej 1 osobowej) oraz fundacji:

— akademickie inkubatory przedsiebiorczosci — w celu wsparcia dziatalnosci
gospodarczej srodowiska akademickiego lub pracownikéw uczelni i studentow
bedacych przedsigbiorcami,

— centra transferu technologii — w celu sprzedazy lub nieodptatnego przeka-
zywania wynikow badan i prac rozwojowych do gospodarki.

Sa to zupehlie rézne instrumenty rozwijania przedsigbiorczosci (cho¢ ich
zadania mozna powierzy¢ jednemu podmiotowi). Inkubator przedsigbiorczosci
wspiera przedsigbiorczo$¢ pod wzgledem merytorycznym, organizacyjnym i fi-
nansowym w celu osiaggnigcia przez nowe podmioty gospodarcze samodzielno$ci

53 L. Kwiecinski, Parki technologiczne jako element polityki badawczo-rozwojowej w Polsce
iw krajach Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Wroctawskiego, Wroctaw 2005, s. 179.

¢ 'W. Dominik, op. cit., s. 15.

57 S. Szuster, Komentarz do zmiany art. 2 ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji wprowa-
dzonej przez Dz.U. z 2003 . Nr 159 poz. 1537, LEX/el 2004.
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rynkowej*®. Jednym z tego rodzaju dziatan jest umozliwienie prowadzenia dzia-
falnos$ci gospodarczej w ramach osobowosci prawnej inkubatora (a zatem bez ko-
niecznosci rejestracji wlasnej dziatalnos$ci, optacania sktadek z tytulu ubezpieczen
spotecznych itp.)*. Jest to zatem instytucja otoczenia biznesu i uczelnia moze
ubiegac si¢ o pomoc finansowa na jej utworzenie w ramach regionalnego progra-
mu operacyjnego®.

Centrum pelni natomiast role swoistego ,,sklepu” z warto§ciami niematerial-
nymi i prawnymi tworzonymi przez uczelni¢. Przytoczona definicja legalna nie
oddaje w peli jego istoty, gdyz w literaturze opisuje si¢ je jako ,,jednostki do-
radcze 1 informacyjne zorientowane na wspieranie i asystowanie przy realizacji
transferu technologii i wszystkich towarzyszacych temu procesowi zadan®!. Cen-
trum moze organizowacé targi, wystawy, prezentacje itp.

Instytuty badawcze mogg tworzy¢ centra naukowo-przemystowe w celu
wspolpracy z co najmniej jednym podmiotem sektora gospodarczego (art. 38 usta-
wy o instytutach badawczych). Jest to minimalny ,,sktad” centrum, oprécz tego
moze ono przyjmowac uczelnie i instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz
zagraniczne instytucje naukowe. Przepis ten nie okresla formy prawnej centrum
(jedynie w ust. 7 wymienia przyktady), strony moga wigc swobodnie decydowac,
czy pragng je utrzymac jako forme luznej wspolpracy (z zachowaniem wymagan
w zakresie tresci umowy i celow centrum okreslonych w ust. 4 i 5), czy tez nadaé
mu 0sobowos$¢ prawna.

Podsumowanie

Dokonany wyzej przeglad dowodzi, iz dokonywanie transferu wiedzy wy-
maga nie tylko koniecznosci rozumienia istoty odkry¢ naukowych, dostrzezenia
potencjalnej mozliwos$ci ich komercjalizacji, przydatnosci rynkowej, ale takze
znajomosci przepiséw regulujacych ich nabywanie, rozporzadzanie i dokony-
wanie czynno$ci prawnych przez instytucje naukowe. Sg to zagadnienia na tyle
specjalistyczne, ze wokot uczelni zaczynaja powstawac firmy zajmujace si¢ wy-
tacznie pomoca w komercjalizacji wynikow badan B+R®. Jednoczesnie jest to
problematyka stosunkowo mato rozpoznana w literaturze, co uzasadnia postulat
podjecia dalszych badan i1 analizy przepiséw w celu ich udoskonalenia.

58 K.B. Matusiak, K. Zasiadly, w: Innowacje i transfer technologii..., s. 61 i nn.

% Inkubator przedsigbiorczosci, http://pl.wikipedia.org/wiki/Inkubator_przedsi%C4%99bior-
¢z0%C5%9Bci [6.05.2013].

0§ 3 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie
udzielania pomocy na wzmacnianie potencjatu instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych
programéw operacyjnych, Dz.U. nr 85, poz. 719.

1 'W. Dominik, op. cit., s. 14.

82 Metodyka..., s. 38 i nn.
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The transfer of knowledge in scientific institutions —
selected legal aspects

Abstract. Recently, we can observe the growing importance of cooperation between science
and the economy. The results of scientific research have to leave the walls of universities and help
entrepreneurs. There are various initiatives which can be undertaken to induce and enhance co-
operation between these two sectors, for example: sales, licensing, spin-off companies, spin-outs,
clusters, academic business incubators, etc. The transfer of knowledge from scientific institutions
also has an internal aspect — an entity employing the researcher-creator has to successfully acquire,
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and then protect, designs, projects, and solutions generated by this person. As a consequence, the
scientific organization requires specific knowledge of the relevant provisions. This paper focuses on
some legal aspects of internal and external knowledge transfers in academic institutions. It analyzes
the organizational and legal solutions adopted in this field, as well as, explains some problems that
may arise in practice.

Keywords: transfer of knowledge, university, commercialization, intellectual property



