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Wykaz skrétow

k.c.
Konstytucja RP

k.p.c.

k.s.h.

pr. aut.

p.S.W.

p.W.p.

u.o.b.d.

Akty prawne

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
(tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z pézn. zm.)

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet-
nia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z pdzn. zm.)

ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepo-
wania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U.z 2014 r. poz. 101
z pdzn. zm.)

ustawa z dnia 15 wrze$nia 2000 r. - Kodeks spolek
handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030
z pdzn. zm.)

ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r.
Nr 90, poz. 631 z p6ézn. zm.)

ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie
wyzszym (tekst jedn.. Dz. U. z 2012 r. poz. 572
z pdzn. zm.)

ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci
przemystowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1410
z pozn. zm.)

ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych
(Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z p6zn. zm.)
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u.s.d.g.

ustawa o NCBiR

ustawa o NCN

u.z.f.n.

ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziatalnosci
gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584
z pdzn. zm.)

ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym
Centrum Badan i Rozwoju (tekst jedn.: Dz. U.z 2014 .
poz. 1788 z pdzn. zm.)

ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym
Centrum Nauki (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 839
z pozn. zm.)
ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finanso-
wania nauki (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1620
z pdzn. zm.)

Czasopisma i zbiory orzecznictwa

BGBIL.
M. Praw.
ONSAIWSA

OSA
OSNC
OSNP

OTK

PES

PiP

PiZS

POP
POSAG
PPH

Pr. Pracy
Pr. Spotek
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Orzecznictwo Naczelnego Sadu Administracyjnego
i wojewodzkich sadow administracyjnych
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PUG
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TPP
Wiowl
ZNUJ

NCBiR
NCN
NSA
OECD
SA

SN

TK
WIPO
WSA

Przeglad Sadowy
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Prace z Wynalazczo$ci i Ochrony Wiasnosci Intelek-
tualnej

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
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Transformacje Prawa Prywatnego

Wynalazczo$¢ i Ochrona Wtasnosci Intelektualnej
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Inne
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Wstep

Inspiracje do stworzenia niniejszego opracowania stanowity potrzeby pol-
skich publicznych uczelni wyzszych w sferze poszukiwania optymalnych
rozwigzan prawnych dla wspoélpracy naukii gospodarki. Na gruncie ustawo-
dawstwa krajowego, jak i Unii Europejskiej toczy sie dyskurs dotyczacy ram
prawnych oraz oddzialywania na zjawisko komercjalizacji wlasnosci intelek-
tualnej w ramach tych uczelni. Dalo to impuls do podjecia préby analizy
problemu prawnej regulacji komercjalizacji wtasnosci intelektualnej publicz-
nych szkot wyzszych. Badania przeprowadzono w czterech plaszczyznach:
miedzynarodowej, krajowych porzadkéw prawnych - polskiego i wybranych
panstw obcych, uczelnianej oraz podejmowanych w toku komercjalizacji
czynno$ci prawnych.

W plaszczyznie miedzynarodowej, w szczegdlnosci w ramach Unii Europej-
skiej, Swiatowej Organizacji Handlu, Organizacji Wspétpracy Gospodarczej
i Rozwoju oraz Swiatowej Organizacji Wlasnosci Intelektualnej, podejmo-
wane sg proby harmonizacji oraz formulowania rekomendacji okreslonych
praktyk w sferze regulowania komercjalizacji wlasno$ci intelektualnej. Wy-
pracowane akty i dokumenty, czesto majace charakter niewigzacy, nienor-
matywny, s3 adresowane zaréwno do panstw, jak i do szkdl wyzszych.
Oceny wymaga stopien ich przydatnosci oraz rozwazenia, na ile wypracowa-
nie uniwersalnych, zharmonizowanych zasad w sferze prawnej regulacji
zjawiska komercjalizacji wlasnosci intelektualnej jest mozliwe i przydatne.

Badania byly prowadzone na gruncie powszechnie obowigzujacych Zrédet
prawa krajowego, ktére wyznaczaja zakres autonomii regulacyjnej szkot
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wyzszych w sferze komercjalizacji wlasnosci intelektualnej. Ustalenia wyma-
gal zakres uprawnien szkot wyzszych do wynikéw badan. Wyszczegélniono
zatem uprawnienia publicznych szkot wyzszych do utworéw, dobr wasnosci
przemystowej i innych dobr niematerialnych stworzonych przez pracowni-
kow, studentow lub inne osoby zaangazowane w proces badan prowadzonych
na uczelni. Dalo to podstawe takze do teoretycznych rozwazan na temat
praw do wynikéw badan, szczegélnie tych finansowanych ze srodkéw pub-
licznych lub powstatych przy wykorzystaniu publicznej infrastruktury ba-
dawczej. Analizie poddano ustawowe podstawy komercjalizacji wlasnosci
intelektualnej publicznych szkét wyzszych, w tym jej dopuszczalne formy
komercjalizacji oraz kwestie ustalenia i podziatu korzysci ptynacych z tego
procesu. Z uwagi na istotng role dobr wlasnosci przemystowej w procesie
komercjalizacji wynikéw badan, zwiekszony nacisk potozono wtasnie na te
dobra. Niemniej praca obejmuje takze zagadnienia dotyczace praw autorskich
i praw pokrewnych oraz baz danych, zwigzane z polityka publikacyjna,
prawem pierwszenstwa publikacji, ochrong know-how w kontekscie oglasza-
nia wynikow badan oraz ich komercjalizacji. Ze wzgledu na ograniczone
ramy opracowania nie rozwijano szerzej zagadnienia zasad wykorzystania
infrastruktury badawczej uczelni oraz kwestii rachunkowo-finansowych
zwigzanych z procesem komercjalizacji.

Dla analizy prawnoporéwnawczej wybrano systemy prawne Standw Zjed-
noczonych, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec, jak réwniez rozwigzania prawne
wypracowane w najwazniejszych w sferze transferu technologii osrodkach
z tych krajow. Czynnikami, ktére mialy wplyw na dobér zagranicznych
szkot wyzszych byly: wielko$¢ zasobdw praw wlasnosci intelektualnej, w tym
zgloszen patentowych i liczby patentdw, intensywno$¢ wspodtpracy z prze-
mystem w zakresie transferu technologii, poziom rozwoju przedsigbiorczosci
akademickiej, a takze wptyw, jaki regulacje tych systemdw wywierajg na inne
systemy, w tym system prawa polskiego oraz rozwigzania dyskutowane,
przyjmowane i rekomendowane na poziomie Unii Europejskiej. Starano sie
wykaza¢, na ile wielko$¢ zasobéw praw wlasnosci intelektualnej szkoly
wyzszej wplywa na intensywno$¢ komercjalizacji. Jako wskazniki tej inten-
sywnosci przyjeto w szczegolnosci liczbe zawieranych kontraktow licencyj-
nych i przenoszacych prawa oraz kreowanych spoétek odpryskowych
(spin-off). W miare mozliwoséci uwzgledniano wskaznik wielkosci oplat li-
cencyjnych czy zysku spotek odpryskowych, jednak w odniesieniu do
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uczelni krajowych dane dotyczace wielkosci oplat z reguly nie byty udostep-
niane, a jesli juz to z zastrzezeniem poufnosci.

Mimo odrebnosci i réznic migedzy amerykanskim i brytyjskim systemem
prawnym a rozwigzaniami polskimi, przyjete w ich ramach regulacje prawne,
przede wszystkim Bayh-Dole Act z 1980 r., wywierajg istotny, nierzadko
krytykowany, wplyw na ksztalt uregulowan w innych krajach, nie tylko
systemu common law. Stawiane sg one czesto jako wzor do nasladowania.
Jednym z zalozen niniejszego opracowania jest zweryfikowanie stusznosci
takiego podejscia. Wybor prawa niemieckiego jako obiektu poréwnan zostat
podyktowany podobienstwem tradycji cywilistycznej oraz konstrukcji
w sferze praw wiasnosci przemyslowej. Ponadto z polskiej perspektywy
szczegdlnie warto$ciowe wydaje sie wskazanie na argumenty i okolicznosci,
jakie zadecydowaly o ewolucji regulacji niemieckich od tzw. przywileju
profesorskiego do jego zniesienia w 2002 r. Wobec podjetej w Polsce nieuda-
nej proby wprowadzenia wspomnianego ,,przywileju”, to poréwnanie wydaje
sie uzasadnione. Analizie obcych porzadkdéw prawnych przyswiecala che¢
wskazania tych rozwigzan, praktyk i doswiadczen, ktére moga by¢ uzyteczne
w polskich realiach. Przy tym z uwagi na uwarunkowania spoteczno-gospo-
darcze, w tym inng kulture wynalazczosci, skale aktywnosci przemystu
w zakresie badan i rozwoju, tego typu recepcja, jezeli w ogéle powinna na-
stapi¢, to krytycznie, z ostroznoscig i z uwzglednieniem uwarunkowan.

Prawna regulacja komercjalizacji wlasnosci intelektualnej na poziomie kra-
jowym oraz na poziomie poszczegdlnych uczelni powinna uwzgledniac
profil aktywno$ci badawczej uczelni, osiagniecia, mozliwosci budowania
zasobéw wlasnosci intelektualnej czy wreszcie otoczenie gospodarcze,
w jakim funkcjonuje dana uczelnia, a takze uwarunkowania kulturowe.
Analiza prawnoporéwnawcza stuzyla jako punkt odniesienia dla poszukiwa-
nia wlasnych modeli komercjalizacji wlasnosci intelektualnej w sferze two-
rzenia i funkcjonowania ram prawnych tego procesu na poziomie poszcze-
golnych uczelni. Stad w plaszczyznie uczelni badaniami objeto wewnetrzne
akty prawne obejmujace ochrone i komercjalizacje wlasnosci intelektualne;.
Kreujac wlasny model zarzadzania dobrami niematerialnymi, uczelnie
publiczne poruszaja si¢ w granicach autonomii regulacyjnej okreslonej ak-
tami prawa powszechnie obowigzujacego.
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Nalezy podkresli¢, ze transfer technologii i szerzej — transfer wiedzy z nauki
do biznesu nie odbywa si¢ tylko przez sprzedaz praw, udzielanie licencji czy
angazowanie si¢ w spotki odpryskowe. Znaczna czes$¢ tego procesu nastepuje
przez upublicznianie, w tym publikowanie wynikéw badan, konferencje,
seminaria. Powstaje praktyczny problem, jakie wyniki badan uczelnia po-
winna chroni¢ i w jaki sposéb oraz kiedy decydowac si¢ na ograniczone
rozpowszechnienie lub wrecz utrzymywanie wyniku w poufnosci. Sg to
problemy skfaniajace do poszukiwania nowych rol, ktére prowadzg do rewizji
sposobu postrzegania misji, jaka publiczne uczelnie wyzsze maja do spelnie-
nia w spoteczenstwie. Ksztalcenie oraz prowadzenie badan zostaje uzupet-
nione przez aktywng wspolprace z otoczeniem gospodarczym. W istocie
wartoscig jest efektywne dostarczanie spoteczenstwu nowych opartych na
wynikach badan wytworéw, ktdre lepiej zaspokajaja ludzkie potrzeby
i wplywaja na wzrost kultury technicznej, skuteczniejsze wykorzystanie
ograniczonych zasobow, ochrone srodowiska i poprawe jakosci zycia.

Majac na wzgledzie powyzsze uwagi, dokonano wyboru adekwatnych metod
badawczych. Z uwagi na potrzeb¢ poréwnan, niewielkie doswiadczenia
i poszukiwanie dobrych wzorcéw, odwotano si¢ do metody komparatystycz-
nej. Przy czym starano sie zastosowaé metode diachroniczng ujecia badanego
zjawiska prawnej regulacji komercjalizacji wlasnosci intelektualnej. Zmie-
rzano do ukazania rozwoju poszczegdlnych regulacji zaréwno zagranicznych,
jak i polskich na ptaszczyznie aktow powszechnie obowigzujacych oraz we-
wnatrzuczelnianych oraz wskazania czynnikéw wplywajacych na te zmiany.
W analizie kategorii aktow normatywnych i innych dokumentéw zastoso-
wano metode jezykowo-logiczna, a takze historyczng. W pracy rozwazania
oparto na analizie i krytyce orzecznictwa i pismiennictwa zaréwno krajowe-
go, jak i zagranicznego dotyczacego badanego problemu. Natomiast
w plaszczyznie badan praktycznego funkcjonowania prawnych regulacji
odwolano si¢ do metody socjologicznej i statystycznej. Instrumentem, ktérym
sie postuzono, byt kwestionariusz adresowany do rzecznikéw patentowych,
kadry zarzadzajacej transferem technologii oraz spotek celowych uczelni
oraz towarzyszace mu wywiady. Uwage skierowano przede wszystkim na
czynnosci prawne bedace przejawem komercjalizacji wlasnosci intelektual-
nej'. Wéréd nich analizie poddano w szczegdlnosci umowy licencyijne,

! Tekst zastosowanego kwestionariusza stanowi zatgcznik nr 1.
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umowy o sprzedaz praw oraz czynnosci prawne zwigzane z tworzeniem
i funkcjonowaniem uczelnianych spétek celowych oraz spoétek z udziatem
uczelni. Przy tym analiza nie odnosila si¢ tylko do tresci dokumentdw, ale
takze do praktyki, w tym wykonywania poszczegolnych zobowigzan oraz
ich ekonomiczno-prawnego tla.

Podczas przygotowywania niniejszej monografii zainteresowania naukowe
autora szly w parze z do$wiadczeniami i praktyka zarzadzania wlasnoscia
intelektualng w ramach uczelni wyzszych. Wynikaly one z zaangazowania
w proces tworzenia wewnatrzuczelnianych regulacji z zakresu ochrony
i komercjalizacji wlasnosci intelektualnej oraz dziatalnosci doradczo-eks-
perckiej umozliwiajacej obserwacje uczestniczacy zjawiska oraz analize
przypadkéw. Cheé przekazania do$wiadczen, identyfikacja probleméw
praktycznych i barier rozwoju nadata opracowaniu perspektywe pragma-
tyczng. Takie podejscie umozliwito zidentyfikowanie, okreslenie i podjecie
proby rozwigzania problemow naukowych w zakresie analizy prawnej zja-
wiska komercjalizacji wlasnosci intelektualnej publicznych szkoét wyzszych.

Niektore z informacji zwigzanych z ochrong i komercjalizacja wlasnosci
intelektualnej, takze publicznych szkdt wyzszych, stanowia tajemnice
przedsigbiorstwa. Bywa tak, mimo Ze ta sama informacja moze stanowi¢
zarazem informacje publiczna. Starano si¢, aby informacje stanowigce tajem-
nice przedsigbiorstwa i inne informacje prawnie chronione, nawet jezeli
pozyskano je w toku badan, nie zostaly ujawnione w opracowaniu.

Opracowanie sktada si¢ z dwoch czeéci - prawnoporéwnawczej oraz krajo-
wej. W ramach poszczegolnych czesci wyodrebniono rozdziaty. W czesci
pierwszej przedstawiono normatywne podstawy ochrony i komercjalizacji
akademickiej wlasnosci intelektualnej w Stanach Zjednoczonych, Zjedno-
czonym Krdlestwie Wielkiej Brytanii oraz Niemczech. Oprécz rozwigzan
legislacyjnych zaprezentowano dobrane do przedmiotu rozwazan orzecznic-
two i pi$miennictwo. Na tak zarysowanym tle szczegélowo omoéwiono mo-
dele zarzadzania wlasnoscig intelektualng funkcjonujace w ramach Uniwer-
sytetu Harvarda, Uniwersytetu Stanforda czy Uniwersytetu Kalifornijskiego
w Berkeley, Uniwersytetu Cambridge, Uniwersytetu Oxfordzkiego oraz In-
stytutu Technologicznego w Massachusetts (MIT). Na gruncie niemieckim
analizie poddano model wypracowany wspolnie przez 28 uniwersytetow
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z Bawarii, w tym Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium oraz
dziatalnos$¢ spétki Bayerische Patentallianz GmbH, powolanej przez wska-
zane uczelnie.

Cze$¢ druga zostala poswiecona polskiemu ustawodawstwu, ktore reguluje
ochrong i komercjalizacj¢ wlasnosci intelektualnej szkot wyzszych. Oprocz
podstaw konstytucyjnych, szczegétowej analizie poddano m.in. ustawe —
Prawo o szkolnictwie wyzszym, uwzgledniajac nowelizacje z 2014 r., obej-
mujacg prawa do wynikow badan, jak rowniez ustawe — Prawo wlasnosci
przemystowej oraz ustawe o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Za-
prezentowano takze polskie uregulowania form angazowania si¢ publicznych
szkol wyzszych w dziatalnos¢ spélek prawa handlowego, jak rowniez doty-
czace umow licencyjnych i sprzedazy praw. W tej czeéci zawarto wyniki
badan praktyki 20 wybranych polskich uczelni. Przedstawiono dane doty-
czace ich zasobow wiasnosci intelektualnej, wskazano na dominujgce modele
w zarzadzaniu wlasnoscig intelektualng oraz tendencje obecne w praktyce
transferu technologii, a nastepnie omdwiono szczegdétowo modele szesciu
sposrod przebadanych uczelni publicznych, ktére wyrézniajg sie reprezen-
tatywnoscig lub swoistoécig przyjetych rozwiazan?.

Calos¢ rozwazan zamykaja wnioski oraz sformulowane rekomendacje. Zi-
dentyfikowano réwniez dobre praktyki. Odwolano si¢ przy tym nie tylko
do wynikéw badan wlasnych, ale takze do ustalen dokonanych w ramach
raportdw i innych projektow. Refleksjg objeto przy tym wplyw czynnikow
prawnych na tle innych faktoréw determinujacych ochrone i komercjalizacje
débr niematerialnych i zjawisko transferu technologii.

Publikacja adresowana jest do pracownikéw naukowych i innych badaczy
zainteresowanych prawng analizg ochrony i komercjalizacji wlasnosci inte-
lektualnej szkot wyzszych oraz jej wynikami. Zmierzano do tego, aby wymiar
pragmatyczny opracowania uczynil je uzytecznym takze dla praktykow
transferu technologii. Powinno by¢ przydatne w szczegolnosci dla rzecznikow
patentowych, 0séb zatrudnionych w centrach transferu technologii i innych
jednostkach otoczenia biznesu, spétkach celowych i odpryskowych, oséb

2 Wykaz podstawowych wewnatrzuczelnianych aktéw prawnych regulujacych komercjalizacje
wlasnosci intelektualnej w 20 wybranych polskich publicznych szkotach wyzszych stanowi zatacznik
nr 2.
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kreujacych polityke uczelni w sferze wlasnosci intelektualnej oraz cztonkéw
spotecznosci akademickiej zainteresowanych komercjalizacja wlasnosci in-
telektualnej.

Szczegblne podziekowania autor kieruje do Pani prof. dr hab. Ewy Nowin-
skiej z Katedry Prawa Wlasnosci Intelektualnej Uniwersytetu Jagielloniskiego
oraz Pani prof. dr hab. Urszuli Prominskiej z Katedry Prawa Gospodarczego
i Handlowego Uniwersytetu Lodzkiego za okazang zyczliwos$¢, wsparcie
merytoryczne i opieke naukowa.

Autor dziekuje takze Kolezankom i Kolegom ze Stowarzyszenia Top 500
Innovators oraz Czlonkom Stowarzyszenia Rzecznikow Patentowych Szkot
Wryzszych. Dzigki nim, profesjonalistom realizujacym transfer technologii,
mozliwe byto przeprowadzenie badan oraz dotarcie do potrzebnych infor-
magcji. Nie do przecenienia byly takze wymieniane przy okazji do§wiadczenia,
wskazywane bariery i problemy oraz przykltady sukcesow.
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Rozdziat |

Prawo amerykanskie

1. Wprowadzenie

W trzech kolejnych rozdziatach odwotano si¢ do systeméw prawnych Standéw
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Szwajcarii. Uczyniono tak,
poniewaz celem niniejszego opracowania jest identyfikacja i rekomendacja
najlepszych praktyk i rozwiazan, ktére stuzg efektywnemu kreowaniu oraz
transferowi technologii i wiedzy. W wymienionych panstwach znajdujg sie
osrodki akademickie pod wieloma wzgledami najlepsze na $wiecie. Proces
selekcji uczelni do badan oparto m.in. na tzw. rankingu szanghajskim? oraz
danych pochodzacych od Swiatowej Organizacji Wlasnosci Intelektualnej
(WIPO), dotyczacych zgloszen patentowych wykorzystujacych miedzynaro-
dowy system wspodtpracy patentowej, tzw. PCT*. Uwzgledniono réwniez
oryginalno$¢ charakteru stosowanej przez poszczegolne szkoty wyzsze poli-
tyki w sferze dobr wlasnosci intelektualnej. Takie podejscie mozna poddac
krytyce z uwagi na znaczne réznice w poziomie finansowania nauki, w tym
zarobkow kadry akademickiej, i zasobach wlasnosci intelektualnej. Z tej
perspektywy powstaje watpliwos¢, czy nie lepiej, zamiast poréwnywac sie
do o$rodkoéw i krajow o najwyzszym potencjale komercjalizacyjnym i boga-
tych do$wiadczeniach w zakresie ochrony wynikéw badan oraz transferu
technologii, odnies¢ sie do panstw, systemow i osrodkéw z naszej grupy,
okreslanej mianem ,,umiarkowanych innowatoréw”, jak Wegry, Czechy,

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

* Przykladowo 2013 PCT Yearly Review. The International Patent System, WIPO Economic and
Statistic Series, http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article_0001.html (dostep:
3.03.2014).
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Stowacja, kraje baltyckie®. Otdz do$wiadczenia krajow borykajacych sie
z podobnymi problemami sa takze niezmiernie cenne i bez watpienia warto
korzysta¢ z jak najszerszego spektrum doswiadczen. Mimo wielu réznic
w sferze prawa ochrony wiasnosci intelektualnej, w tym przemystowej,
mozna mowic o analogicznych mechanizmach. Stanowi to efekt wieloletniego
procesu harmonizacji i globalizacji rozwigzan prawnych w tej mierze. Zbli-
zenie poszczegolnych systemow ochrony wilasnosci intelektualnej zostato
dokonane przede wszystkim za sprawa wypracowania i ratyfikacji uméow
miedzynarodowych, w tym Konwencji zwigzkowej paryskiej z dnia
20 marca 1883 r. o ochronie wlasnosci przemystowej®, Konwencji bernenskiej
o ochronie dziet literackich i artystycznych z dnia 9 wrze$nia 1886 r.7, Poro-
zumienia w sprawie handlowych aspektow praw wlasnosci intelektualnej®,
od strony organizacyjnej za$ za sprawg WIPO. Ponadto rozwigzania przyjete
w krajach najwyzej rozwinietych oraz najwazniejszych o$rodkach sg czesto
przejmowane lub wywieraja wplyw na inne°.

2. Uprawniony do débr wtasnosci intelektualnej

2.1. Okres przed uchwaleniem Bayh-Dole Actz 1980 r.

Nalezy zgodzi¢ si¢ z pogladem, ze transfer wiedzy migdzy nauka a biznesem
odbywa sie nie tylko przez udzielanie licencji patentowych, sprzedaz praw
czy wnoszenie praw do spolki. Istniejg rowniez inne kanaly, z ktorych
przemyst pozyskuje informacje. W $wietle badan przeprowadzonych
w 2002 r. w Stanach Zjednoczonych przez zesp6él Cohena dominujacym
zrédfem informacji dla biznesu sg publikacje i raporty (41,2%) oraz niefor-
malne interakcje z naukowcami (35,6%), a takze seminaria i konferencje

* European Public Sector Innovation Scoreboard 2013, s. 36, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
innovation/files/epsis-2013_en.pdf (dostep: 18.06.2015).

©Dz. U.z 1932 1. Nr 2, poz. 8 z pdzn. zm.

7Dz.U.z1935 1. Nr 84, poz. 515 z pézn. zm.

8Dz. U.z1996 r. Nr 32, poz. 143.

°T. Siepmann, Global Exportation of the U.S. Bayh-Dole Act, The University of Dayton Law Review
2004, vol. 30, issue 2, s. 210; A. Bennett, Bayh-Dole Act: Implications for Developing Countries,
The IDEA: The Intellectual Property Law Review 2006, vol. 46, issue 2, s. 265.
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oraz wystawy (35,1%)'°. Dopiero w dalszej kolejnosci wskazywane sg ustugi
consultingowe (31,8%), sponsorowane badania (20,9%) oraz wiedza pozy-
skana od niedawno zatrudnionych pracownikéw (19,65%). Trzeciorzedne
znaczenie maja tu wspolne projekty badawczo-rozwojowe (17,9%), patenty
(17,5%), udzielone licencje (9,5%) czy wymiana personelu (5,8%)'!.

Charakterystyczne dla szkolnictwa wyzszego Standw Zjednoczonych w XX w.
byto jego zrdéznicowanie i brak silnego osrodka centralizujacego, ktory
kontrolowalby i nadzorowal jego dziatalno$¢. Réznorodnos¢ szkot wyzszych
w zakresie wielko$ci, publicznego czy prywatnego, religijnego czy swieckiego
charakteru wplyneta na zwigkszong konkurencje miedzy nimi oraz wole
aktywnej wspolpracy z otoczeniem spoleczno-gospodarczym, tj. wladzami
stanowymi, przedsigbiorcami, sponsorami. Uczelnie sitg rzeczy konkurowaty
o studentow, kadre akademicka, sponsoréw, prestiz. Stad transfer wiedzy
oraz wspolpraca nauki z biznesem w Stanach Zjednoczonych nastepowaty
takze przed 1980 r., w ktérym to uchwalono Bayh-Dole Act.

Od poczatku lat 20. do konca lat 40. XX w. jedynie kilka uczelni wyzszych
stworzylo swoja wlasna polityke patentows, ktora przybrata forme konkret-
nego aktu. Istniaty obawy przed legalizacja przychodow plynacych z udzie-
lanych licencji z uwagi na niezarobkowos¢ dzialalnosci uczelni wyzszych.
Od lat 50. coraz wigksza liczba uczelni zaczeta tworzy¢ reguly postepowania
w zakresie patentowania i komercjalizacji wynikéw badan'2. Jednak do roku
1980 aktywnos¢ szkot wyzszych w zakresie patentowania byta niewielka®.

W 1912 r. Frederic Cottrel, wynalazca z Uniwersytetu Kalifornijskiego
w Berkeley, powolal osobe prawna The Research Corporation, ktorej celem
byla komercjalizacja technologii i wspieranie dzialalnosci badawczej. Pod-
miot ten proponowal zawieranie umow o administrowanie patentami (In-

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

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

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

13T. Valoir, Government Funded Inventions: The Bayh-Dole Act and the Hopkins v. CellPro March-In
Rights Controversy, Texas Intellectual Property Law Journal 2000, vol. 8, issue 2, s. 211.
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vention Administration Agreements, IAAs —). W 1940 r. tylko trzy uczelnie
zdecydowaly sie na podpisanie takiej umowy, natomiast w 1950 r. bylo ich
juz 20. Z kolei w potowie lat 60. juz dwie trzecie z 89 amerykanskich uniwer-
sytetow, zakwalifikowanych przez Komisje Carnegie ds. Szkolnictwa Wyz-
szego (Carnegie Commission on Higher Education) jako uniwersytety ba-
dawcze (research universities), powierzyto administrowanie swoimi patentami
na rzecz The Research Corporation. Co ciekawe, do lat 70. wiele uczelni,
w tym Uniwersytet Columbia, Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet Johnsa
Hopkinsa, Uniwersytet Chicagowski, zakazywalo patentowania wynalazkow
medycznych i biomedycznych!.

Lata 70. XX w. przyniosty w Stanach Zjednoczonych znaczny wzrost paten-
tow uniwersyteckich oraz zaangazowanie w proces komercjalizacji techno-
logii takze w dziedzinie medycyny. Uniwersytety zaczety powolywaé
w swoich ramach biura czy tez centra transferu technologii. Byto to spowo-
dowane spadkiem intensywno$ci finansowania badan przez rzad federalny,
rozwojem branzy biotechnologicznej, wzrostem oczekiwan wiladz uczelni
co do wielkosci korzysci ptynacych z komercjalizacji wynikdéw badan. Nie
bez znaczenia bylo takze narastajace niezadowolenie z ,,agenta” administru-
jacego patentowym portfelem, tj. The Research Corporation. Jednak bezpo-
$rednie przelozenie na wzrost liczby patentow uniwersyteckich miata kon-
strukcja umoéw o administrowanie patentami (Institutional Patent Agree-
ments, IPAs), zastosowana od 1968 r. przez National Health Institutes.
Umowy te dawaty mozliwos¢ uzyskiwania ochrony patentowej na wynalazki
powstate w wyniku badan finansowanych ze srodkow federalnych. Uczelnie
zyskaly takze mozliwo$¢ udzielania licencji wylacznych. Wymieniony typ
umowy zaczely stosowac takze inne agencje rzagdowe, np. w 1973 r. Narodowa
Fundacja Nauki (the National Science Foundation, NSF). Od polowy lat 60.
za$ Departament Obrony USA zaczal przyznawac uczelniom w umowach
mozliwo$¢ uzyskiwania ochrony patentowej pod warunkiem posiadania
i zatwierdzenia polityki patentowej. W efekcie jedna czwarta uniwersytetow
zakwalifikowanych przez tzw. Komisje Carnegie jako badawcze lub posiada-
jace uprawnienia do doktoryzowania (doktadnie 49 sposrdd 212) zawarla
w latach 70. umowy o administrowanie patentami. W konsekwencji uczelnie

4 G. Bryner, Reports of the Carnegie Commission on Science, Technology, and Government, Policy
Studies Journal 1994, vol. 22, issue 3, s. 534.

28



2. Uprawniony do dobr wlasnosci intelektualnej

te kreowaly 73% patentow akademickich w latach 70. i 55% w latach 80.'
W 1963 r. opublikowano Polityke Patentowa Kennediego (Kennedy Patent
Policy)te. W 1971 r. analogiczny dokument wydata administracja Prezydenta
Nixona'’, ktéry stat sie preludium do Bayh-Dole Act.

2.2. Bayh-Dole Act

Wzglad na rozwoj innowacyjno$ci mial wpltyw na uchwalenie w 1980 r.
przez Kongres Stanéw Zjednoczonych poprawek do prawa patentowego,
ktére nosza po dzi$ dzien nazwiska swoich promotoréw, bylych senatorow,
Bircha Bayha oraz Roberta Dole'a. Na podstawie Bayh-Dole Act'® przyznano
mozliwo$¢ uzyskiwania ochrony patentowej przez podmioty, gléwnie
uczelnie wyzsze (takze matlych i srednich przedsiebiorcéw oraz inne insty-
tucje non-profit), ktére otrzymaly dofinansowanie badan ze srodkéw fede-
ralnych. Uznano, ze danie uczelniom mozliwosci uzyskania praw z patentow,
obejmujace wyniki badan, pozwoli na uzyskiwanie kolejnych funduszy na
tworzenie nowych produktéw. Nierzadko wynalazek bedacy wynikiem badan
wymaga dalszych prac umozliwiajacych jego aplikacje przemystowa. Prawo
moze stanowi¢ wylaczne zachete dla potencjalnych inwestoréw. Daje takze
uczelni mozliwos$¢ udzielania licencji i przez to osiggania korzysci'®. Stosow-
nie do § 200 rozdziatu 18 tytulu 35 Kodeksu Stanéw Zjednoczonych (United
States Code, U.S. Code)?, intencja Kongresu jest wykorzystanie systemu
patentowego do promowania korzystania wynalazkéw powstalych z prac
badawczo-rozwojowych finansowanych ze $rodkéw federalnych. Jako
priorytety wskazano takze zaangazowanie matych i $rednich przedsiebiorcow
w projekty badawcze finansowane ze $rodkéw federalnych, jak réwniez

5D. Mowry (w:) G. Libecap (red.), University Entrepreneurship and Technology..., s. 43, E.P. Ber-
man, Why Did Universities Start Patenting? Institution-Building and the Road to the Bayh-Dole
Act, Social Studies of Science 2008, vol. 38, issue 6, s. 835-871.

16 Memorandum for the Heads Exec. Dep'ts and Agencies, 28 Fed. Reg. 10943-46 (Oct. 12, 1963).

7 Memorandum for the Heads Exec. Dep'ts and Agencies on Gov't Patent Policy, 36 Fed. Reg. 16,
887, Aug. 23, 1971.

18 Public Law 96-517, December 12, 1980.

Y'W. Schacht (w:) W. Schacht, D. Hyman, Ch. Jansen, Patents, technology and commerce, Intellec-
tual Property in the 21st Century Series, New York 2009, eBook (AN 387221), s. 56.

20 Tytut 35 Kodeksu Stanéw Zjednoczonych (United States Code), ktory stanowi zbior prawa fede-
ralnego, obejmuje Patenty, http://uscodehouse.gov/ (dostep: 23.01.2016).
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wspieranie wspolpracy miedzy przedsiebiorstwami a podmiotami non-profit,
w tym uniwersytetami, tak aby zapewni¢ wykorzystanie wynalazkow stwo-
rzonych w ramach organizacji non-profit oraz matych i §rednich przedsie-
biorcéw w celu wspierania wolnej konkurencji i przedsigbiorczosci. Do celéw
zaliczono takze wspieranie komercjalizacji i upublicznienia wynalazkow
dokonanych w Stanach Zjednoczonych przez przemyst i pracownikéw ze
Standw Zjednoczonych?.

Dyskusja nad zintensyfikowaniem wykorzystania wynikéw badan finanso-
wanych z funduszy federalnych toczyla sie w Stanach Zjednoczonych od
poczatku lat 70. XX w. Przytaczano wowczas dane stanowigce, Ze jedynie
5% wynalazkow, do ktérych patenty posiadal rzad federalny, byto wykorzy-
stywane w praktyce przez sektor prywatny. Polityke patentowa w tej materii
prowadzilo wdowczas 26 agencji rzadowych??. Wedlug opiniotwdrczego
czasopisma ,,The Economist” statystycznie ,,jeden Dolar wartosci akademic-
kiego wynalazku lub odkrycia wymaga zainwestowania 10.000 Dolaréw
prywatnego kapitalu, aby taki wynalazek lub rozwigzanie trafito na rynek”.

Bayh-Dole Act przyczynil sie do zintensyfikowania wspélpracy miedzy nauka
a biznesem, doprowadzil do zwigkszenia aktywnosci uczelni wyzszych
w sferze patentowania oraz komercjalizacji. Pojawily si¢ jednak lub nasility
liczne problemy. Nalezy do nich zaliczy¢ m.in. konflikty interesow, prefero-
wanie badan stosowanych oraz marginalizacje badan podstawowych (w tym
tych, ktore nie mogg mie¢ praktycznego zastosowania), mniejsza otwartos¢
w informowaniu o nowych wynalazkach i rozwigzaniach z uwagi na mozli-
wos¢ ograniczenia korzysci ptynacych z utrzymywania przewagi konkuren-
cyjnej?. Zgodnie z raportami Izby Reprezentantéw w toku prac nad ustawa
podkreslano, ze ,wprowadza ona domniemanie, Ze prawo do uzyskania
patentu na wynalazki powstate w wyniku badan finansowanych ze srodkow
federalnych bedzie przystugiwa¢ stronie kontraktu, ktora jest instytucjg ba-

2'W. Valdivia, The Stakes in Bayh-Dole: Public Values Beyond the Pace of Innovation, Minerva:
A Review of Science, Learning & Policy 2011, vol. 49, issue 1,s. 251 n.

2'W. Schacht (w:) W. Schacht, D. Hyman, Ch. Jansen, Patents, technology..., s. 57.

2 M. Crespo, H. Dridi, Intensification of university - industry relationships and its impact on aca-
demic research, Higher Education 2007, vol. 54, issue 1, s. 76.
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dawczg o celach niezarobkowych lub malym przedsiebiorstwem™* (§ 200
tytul 35 Kodeksu Stanéw Zjednoczonych).

Uczelnia ma prawo w rozsagdnym czasie po poinformowaniu o dokonaniu
wynalazku zdecydowac¢ o uzyskaniu tytutu prawnego (right to retain title)
do danego wynalazku, zastrzegajac jednak, Ze umowa o finansowanie badan
moze stanowi¢ inaczej?>. W szczegdlnoéci moze tak by¢ w sytuacji, gdy
strona kontraktu nie jest zlokalizowana w Stanach Zjednoczonych, nie
prowadzi dzialalnosci lub jest kontrolowana przez rzad obcego panstwa.
Przestanka ta w stosunku do uczelni ma bardzo ograniczone zastosowanie.
Zostala zapewne sformutowana z mysla o malych przedsiebiorstwach. Po-
nadto w wyjatkowych sytuacjach, gdy w swietle ustalen dokonanych przez
agencje rzadowe eliminacja lub ograniczenie prawa beneficjenta do zatrzy-
mania tytulu prawnego do wynalazku bedzie lepsze dla polityki okreslonej
w akcie, wyzej wymieniona klauzula moze znalez¢ zastosowanie. Kolejna
przestanka jest rowniez zwigzana ustaleniami agencji rzagdowych, ktore
dzialajac na podstawie i w granicach prawa, prowadzgc wywiad lub kontr-
wywiad zagraniczny, dojda do przekonania, ze eliminacja lub ograniczenie
prawa do zatrzymania tytulu do wynalazku jest niezbedne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wreszcie uzasadnieniem dla pozbawienia lub ograniczenia
prawa do uzyskania patentu bedzie sytuacja, w ktérej badania obejmuja
technologie atomowe podlegajace kompetencjom Departamentu Energii
lub kwestie zwigzane z badaniami nad bronig nuklearng®.

Pewne prawa sg zarezerwowane na rzecz strony rzagdowej w celu ochrony
interesu publicznego. W § 200 tytutu 35 Kodeksu Stanéw Zjednoczonych
wskazano, ze rzad uzyskuje odpowiednie prawa w stosunku do wynalazkow
sfinansowanych ze srodkéw federalnych, aby zapobiega¢ ich niewykorzysty-
waniu lub nierozsgdnemu z nich korzystaniu. Polegaja one na ,,niewylfacznej,
nieprzenoszalnej, nieodwolalnej, bezptatnej licencji na korzystanie przez
rzad Stanéw Zjednoczonych z wynalazku na obszarze calego $wiata”. Ponadto

2 Report to Accompany H.R. 6933, 5.

2 H. Markel, Patents, Profits, and the American People - The Bayh-Dole Act of 1980, New England
Journal of Medicine 2013, vol. 369, issue 9, s. 794 i n.

2T, Takenaka, Serious flaw of employee invention ownership under the Bayh-Dole Act In Stanford
v. Roche: Finding the missing piece of the puzzle in the German Employee Invention Act, Texas
Intellectual Property Law Journal 2012, vol. 20, issue 281, s. 288 i 295.
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rzad pozostawil sobie dodatkowe uprawnienie, okreslane mianem march-in
rights. Polega ono na mozliwosci zobowigzania np. uczelni do udzielenia
wskazanemu podmiotowi licencji niewylacznej, czesciowo wylacznej lub
nawet wylgcznej na okreslonym polu eksploatacji. Taka licencja jest odplatna.
Rzad moze takze udzieli¢ licencji swoim agencjom. Realizacja tego typu
uprawnien jest wszakze uzalezniona od wielu okolicznosci?’. Do 2011 r.
doktryna amerykanska odnotowata zaledwie trzy przypadki wnioskowania
do agencji federalnych o zastosowanie instytucji march-in rights. W jednym
z nich Uniwersytet Johna Hopkinsa odmdwit udzielenia licencji konkuren-
towi firmy Baxter, ktoremu wcze$niej udzielono licencji. O udzielenie licencji
w trybie march-in rights wnioskowata firma CellPro Inc., ktéra uprzednio
ubiegala sie o takie licencyjne upowaznienie?. W ocenie Narodowego Insty-
tutu Zdrowia (National Institutes of Health) brak byto podstaw do skorzy-
stania z uprawnien, gdyz firma Baxter stosowala wynalazek w praktyce.
Z kolei dwie inne sprawy dotyczyly lekéw: preparatu Norvir stosowanego
w leczeniu AIDS oraz preparatu Xalatan stosowanego w leczeniu jaskry.
Zarzuty przedsiebiorcéw dotyczyly nadmiernie wygdrowanych oplat licen-
cyjnych (excessive pricing), jakich zadali uprawnieni z patentow. Oddalajac
zadania przedsigbiorcow, Narodowy Instytut Zdrowia uzasadnil, ze skorzy-
stanie z uprawnien moze nastapic jedynie w sytuacji, gdy wynalazek nie jest
stosowany lub istnieja niezaspokojone potrzeby zdrowotne lub w zakresie
bezpieczenstwa. Poniewaz obie substancje byly produkowane, organ nie
zdecydowat sie na skorzystanie z uprawnien. Zostalo to krytycznie ocenione
przez niektorych przedstawicieli doktryny jako porazka w sferze mozliwosci
ochrony interesu publicznego®.

Na podstawie § 204 tytul 35 Kodeksu Standéw Zjednoczonych federalna
agencja, ktora zdecydowala o sfinansowaniu badan danej uczelni, ma prawo
zobowigza¢ kontrahenta — uczelnie, jej nastepce prawnego, licencjobiorce
wylacznego do udzielenia licencji wskazanemu podmiotowi. Gwarancje
realizacji tych uprawnien stanowi zapis ustawy, ktory daje mozliwo$¢ samo-

¥'W. Valdivia, The Stakes in Bayh-Dole..., s. 39 i n.

2T, Valoir, Government Funded Inventions...,s. 218 i n.

¥ W. Valdivia, The Stakes in Bayh-Dole..., s. 39; P. Arno, M. Davis, Why don't we enforce existing
drug price controls?: The unrecognized and unenforced reasonable pricing requirements imposed
upon patents deriving in whole or in part from federally funded research, Tulane Law Review
2001, nr 75, s. 632-693.
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dzielnego udzielenia licencji przez agencje federalng w razie braku zgody
uprawnionego. Stanowi to przyklad licencji przymusowej. Zgodnie z ustawa
warunki tej licencji majg by¢ ,,rozsadne”, moze ona mie¢ charakter niewy-
taczny, wylaczny lub czg$ciowo wylaczny™®. Innych jej warunkow nie spre-
cyzowano. Jedna z okoliczno$ci uzasadniajgcych realizacje uprawnien strony
rzadowej jest to, Ze uczelnia przez ,,okre$lony rozsadny czas” nie skomercja-
lizowala lub nie podjeta dzialan w kierunku komercjalizacji wynalazku,
w tym komercjalizacji na danym polu eksploatacji i prawdopodobnie takich
dzialan nie podejmie. Kolejng przestanka do ingerencji agencji rzadowej
w sfere uprawnien uczelni moga by¢ niezaspokojone lub niedostatecznie
zaspokojone potrzeby zdrowotne lub bezpieczenstwa. Podstawa interwencji
jest takze konieczno$¢ spetnienia ustawowych warunkéw i wymogéw co do
zakresu publicznego zastosowania wynalazku, w sytuacji gdy uczelnia, jej
nastepca prawny lub licencjobiorca ich nie realizuja. Ostatnia z przestanek
jest zlamanie zobowigzania okreslonego w § 204 Bayh-Dole Act do udzielenia
licencji produkcyjnej, przy czym produkcja ma si¢ odbywac na terytorium
Stanéw Zjednoczonych. Ustawa przyznala takze $rodki zaskarzenia, ktore
przystuguja uczelni, jej nastepcy prawnemu (np. nabywcy prawa z patentu),
przedsigbiorcy, licencjobiorcy lub wynalazcy, ktorych uprawnienia zostaly
dotkniete przez interwencje strony rzadowej. Mozna w tym zakresie mowic
o sadowej kontroli rozstrzygnie¢ organu administracji. Srodki zaskarzenia
rozpatruje Sad Federalny Stanéw Zjednoczonych ds. roszczen pienigznych
przeciwko rzagdowi (the United States Court of Federal Claims, CFC).

Strona rzadowa ma kompetencj¢ do utrzymania w poufnosci informacji
dotyczacych wynalazku w rozsadnym czasie, potrzebnym do uzyskania
ochrony patentowej. Samo udzielanie licencji przez uczelnie zostato takze
poddane pewnym restrykcjom. Licencjobiorcg bowiem mogt by¢ tylko
przedsiebiorca, ktory zamierzat prowadzi¢ istotng dziatalno$¢ produkcyjna
na terytorium Stanéw Zjednoczonych. W poczagtkowym brzmieniu ustawy
uniwersytety mialy ograniczony czas na mozliwo$¢ udzielenia licencji wy-
tacznej duzym przedsiebiorcom (przez pierwsze 5 z 17 lat trwania patentu).

9 A. Butler, Stealing Thunder from Government Contractors: Thwarting the Intent of the
Bayh-Dole Act in Campbell Plastics v. Brownlee, University of Dayton Law Review 2006, vol. 31,
issue 3, s. 477.
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Ograniczenie to zostalo jednak zniesione w 1984 r. przez ustawe porzadku-
jaca prawo znakow towarowych (The Trademark Clarification Act)®.

2.3. Ksztatt umowy o dofinansowanie badan ze srodkéw
federalnych

Kazda z umoéw o finansowanie badan miedzy organizacja non-profit, w tym
uczelnig lub matym przedsigbiorca, a federalng agencja rzadowa powinna
zawieral szereg postanowien okreslonych w Bayh-Dole Act. Beneficjent
projektu ma obowiazek zgloszenia agencji federalnej w rozsadnym czasie
faktu dokonania wynalazku, po tym jak odpowiednia jednostka administra-
cyjna beneficjenta powezmie te wiadomos¢. Na beneficjencie ciazy takze
obowigzek zachowania w poufnosci informacji dotyczacych wynalazku, tak
aby nie pozbawic¢ strony rzadowej mozliwoséci ewentualnego zgloszenia pa-
tentowego®. Uczelnia, jako beneficjent, ma dwa lata od momentu przekaza-
nia informacji o wynalazku agencji rzadowej na podjecie pisemnej decyzji
o zatrzymaniu tytulu prawnego do wynalazku i ubiegania si¢ o ochrone
patentowg. Natomiast w sytuacji, gdy istote wynalazku opublikowano,
wprowadzono na rynek lub do uzytku publicznego, z uwagi na krétszy
roczny okres taski (grace period) okreslony w § 102 lit. b tytutu 35 Kodeksu
Stanéw Zjednoczonych, beneficjent powinien zdecydowac o ubieganiu si¢
o ochrone patentows, nie p6zniej niz 60 dni przed uptywem tego rocznego
okresu. Zabezpiecza to mozliwo$¢ uzyskania ochrony patentowej przez
strone rzagdowa®. Przykltadowo, w razie gdyby uczelnia nie zdecydowala sie
na ubieganie si¢ o ochrone patentowa, wowczas agencja federalna moze
aplikowa¢ o uzyskanie patentu. W wymienionych okresach beneficjent po-
dejmuje takze decyzje o ubieganiu si¢ o0 ochrone patentowa w innych krajach.
Kazda umowa powinna zawiera¢ takze gwarancje licencji niewylacznej,
niezbywalnej, nieodwolalnej, bezplatnej, globalnej na korzystanie z wynalaz-

31 Public Law 98-620.

32D. Levine, What Can the Uniform Trade Secrets Act Learn from the Bayh-Dole Act, Hamline
Law Review 2010, vol. 33, issue 3, s. 632.

3'W. O'Brien, March-in Rights under the Bayh-Dole Act: The NIH's Paper Tiger, Seton Hall Law
Review 2013, vol. 43, issue 4, s. 1403.
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ku na rzecz strony rzadowej**. Umowa moze takze przewidywa¢ dodatkowe
prawa dla strony rzadowej, takie jak prawo do przeniesienia prawa z patentu
zagranicznego, jezeli jest to konieczne ze wzgledu na umowy miedzynaro-
dowe, miedzynarodowg wspodtprace wojskowa, porozumienia dotyczace
prac nad technologiami wojskowymi lub wytwarzaniem broni. Opierajac
sie na Bayh-Dole Act, strona rzadowa umownie zastrzega sobie prawo do
natozenia na beneficjenta obowigzku periodycznego raportowania o sposo-
bach korzystania z wynalazku oraz dzialaniach podejmowanych w celu jego
komercjalizacji. Informacje majg dotyczy¢ nie tylko dziatan beneficjenta,
np. uniwersytetu, ale takze licencjobiorcéw. Ustawodawca nakazuje jednak
traktowanie przez wladze federalne takich informacji gospodarczych jako
poufnych, podlegajacych ochronie®.

Typowym postanowieniem umowy z uczelniami o finansowanie badan jest
takze zobowigzanie beneficjenta do podawania informacji o tym, ze wynala-
zek powstal w wyniku badan finansowanych ze srodkéw federalnych. Obo-
wigzkiem beneficjentow jest tez informowanie o uprawnieniach przystugu-
jacych administracji rzadowej w stosunku do tych wynalazkow. W przypadku
organizacji non-profit, czyli z reguly uczelni, umowa o finansowanie badan
zawiera zakaz zbywania praw do wynalazku na terenie Stanéw Zjednoczo-
nych bez zgody agencji federalnej. Wyjatkiem jest tu sytuacja, gdy przenie-
sienie praw nastgpi na poczet organizacji, ktorej podstawowym celem jest
zarzgdzanie prawami wlasnosci przemyslowej*, z zastrzezeniem jednak, ze
nabywca wchodzi w sytuacje prawng zbywcy takze w zakresie zobowigzan
wobec agencji federalnych. Zobowigzaniem kontraktowym uczelni jest
takze zapewnienie udzialu w oplatach licencyjnych wynalazcy. Umowy
z uczelniami zobowigzuja je rowniez do przeznaczania uzyskanych srodkow,
z uwzglednieniem udziatu twércow oraz poniesionych kosztéw i optat, na
dzialalnos¢ badawczo-rozwojowa. Ponadto umowy zobowigzuja uczelnie

7. Rabitschek, N. Latker, Reasonable Pricing - A New Twist for March-in Rights under the
Bayh-Dole Act, Santa Clara Computer & High Technology Law Journal 2005, vol. 22, issue 1,
s. 152.

3 M. Kumar, Ethical Conflicts in Commercialization of University Research in the Post-Bayh-Dole
Era, Ethics & Behavior 2010, vol. 20, issue 5, s. 324 i n.

3'W. Geary, Protecting the Patent Rights of Small Businesses: Does the Bayh-Dole Act Live up to Its
Promise, Public Contract Law Journal 1992-1993, vol. 22, issue 1, s. 101 i n.
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do preferowania jako licencjobiorcéw matych przedsiebiorcéw®. Nie jest
to jednak kategoryczne i sztywne zobowigzanie do zawierania uméw tylko
z malymi przedsiebiorcami, a jedynie wyznaczenie kierunku dzialania.
Ustawodawca amerykanski stwierdza, ze udzielenie licencji podmiotowi
innemu niz maly przedsiebiorca moze nastapi¢ w wypadku, gdy w $wietle
dokonanych ustalen jest to uzasadnione i rozsagdne.

Ustawodawca okreélit takze sytuacje, w ktorej kontrahent prowadzi badania
finansowane ze $§rodkow federalnych oraz jednoczes$nie wykorzystuje urza-
dzenia i instalacje bedace wlasnoscig rzagdowa. Wowczas, uwzgledniajac
koszty patentowania, inne koszty, np. wynagrodzenia dla wynalazcow oraz
optaty administracyjne, 100% zysku pochodzacego z optat licencyjnych lub
dochodu kontrahenta w danym roku obrotowym, az do osiagniecia kwoty
stanowigcej 5% rocznego budzetu wykorzystywanych urzadzen i instalacj,
powinno by¢ wykorzystane przez niego na cele badawczo-rozwojowe oraz
edukacyjne realizowane przy pomocy tej wlasnie instalacji. Moga to by¢
wydatki ponoszone np. na zwiekszenie potencjatu licencyjnego danej tech-
nologii. W sytuacji gdy korzysci przekraczaja wskazane 5% rocznego budzetu
danej instalacji, 75% kwoty stanowigcej nadwyzke przekazuje si¢ do budzetu
Stanow Zjednoczonych, 25% za$ przeznacza si¢ na cele wskazane wyze;j.
Administrowanie procesem licencyjnym powinno by¢ powierzone pracow-
nikom beneficjenta, bedacym blisko komercjalizowanej instalacji i urza-
dzen®.

W sytuacji gdy uczelnia lub inny beneficjent srodkéw federalnych zdecyduje,
ze nie bedzie sie ubiegal o ochrone patentows, wowczas agencja rzadowa
moze po konsultacjach z kontrahentem przyznac¢ prawo do uzyskania patentu
wynalazcy, o ile o to wnosi. Wowczas takze beda mialy zastosowanie
uprawnienia administracji rzadowej oraz warunki okreslone w ustawie.
Zkolei w sytuacji, gdy pracownik federalny jest wspdtwynalazcg rozwigzania
opracowanego w ramach uczelni, federalna agencja zatrudniajaca takiego
pracownika moze podja¢ decyzje podyktowane checig konsolidacji praw
lub przez wzglad na dalszy rozwdj okreslonej technologii®. Po pierwsze,

¥ A. Butler, Stealing Thunder from Government..., s. 485.
3'W. Valdivia, The Stakes in Bayh-Dole..., s. 34
¥ D. Mowry (w:) G. Libecap (red.), University Entrepreneurship and Technology..., s. 61.
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agencja moze udzieli¢ licencji lub nawet przenies¢ prawa do wynalazku na
uczelnie lub wynalazce niebedacego pracownikiem federalnym. Po drugie,
moze uzyska¢ odpowiednie prawa wlasnosci intelektualnej od uczelni lub
innego beneficjenta, ale pod warunkiem uzyskania zgody z ich strony*.

Wyrazem poszanowania dla autonomii polityki licencyjnej uczelni jest zapis
§ 202 lit. f pkt 1 i 2 Bayh-Dole Act, ktdry stanowi, ze umowa o finansowanie
badan z uczelnig lub malym przedsiebiorca nie powinna zawiera¢ upowaz-
nienia dla agencji federalnej do wymagania od partnera, aby udzielit licencji
stronie trzeciej na wynalazki, ktore nie powstaty w wyniku realizacji kontrak-
tu. W drodze wyjatku takie postanowienie jest dopuszczalne, lecz wymaga
pisemnego uzasadnienia przez szefa agencji. Postanowienie to powinno
wskazywac, dlaczego udzielenie takiej licencji jest uzasadnione. Moze to by¢
wzglad na prawidlowe korzystanie z wynalazku powstalego w wyniku reali-
zacji umowy. Dodatkowo ustawa zakazuje szefowi agencji delegowania tych
uprawnien. Ponadto federalna agencja nie moze zada¢ udzielenia licencji
osobie trzeciej, chyba ze szef agencji stwierdzi, ze skorzystanie z wynalazku
uczelni przez okreslony podmiot jest konieczne dla wdrozenia wynalazku
powstatego w wyniku umowy i realizacji jej celow.

W $wietle badan przeprowadzonych przez Ogélne Biuro Rachunkowe (the
General Accounting Office), obecnie Rzadowe Biuro Rachunkowe (the
Government Accountability Office, GAO) Bayh-Dole Act wywart istotny
wplyw na dzialania administracji uczelni oraz matych przedsigbiorstw*'.
Szczegélowym badaniom poddano 25 uczelni amerykanskich. W okresie
0d 1980 do 1985 r. stwierdzono wzrost o0 74% finanséw uzyskiwanych przez
uczelnie na badania od sponsoréw prywatnych. Zjawisko wzrostu udziatu
przemystu w finansowaniu badan potwierdzily takze badania Narodowej
Fundacji Nauki (the National Science Foundation)®. Udzial przemysiu

40 M. Kumar, Ethical Conflicts in Commercialization..., s. 330.

#1U.S. General Accounting Office, Technology Transfer: Administration of the Bayh-Dole Act by
Research Universities, RCED-98-126, May 1998, s. 2.

42 National Academy of Sciences, Board on Science, Technology, and Economic Policy, Workshop
on Academic IP: Effects of University Patenting and Licensing on Commercialization and Re-
search, April 17,2001 [transcript], s. 261-262, http://www.nas.edu; National Science Foundation,
Changes in Federal and Non-Federal Support for Academic Re&»D Over the Past Three Decades,
InfoBrief 2002, http://www.nsf.gov ; National Science Foundation, National Patterns of Ré&D
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w finansowaniu badan wzrést z 3,9% ogétu srodkéw przeznaczonych na
badania przez uczelnie w 1980 r. do 7,2% w 2000 r. Z kolei w 2006 r. odno-
towano spadek tej wartosci do 5,1%. Odpowiednio udzial srodkéw federal-
nych w finansowaniu dzialalnosci badawczej uniwersytetow w 1980 r. wy-
nosit 67,5%, w 2000 r. - 58.2%, w 2006 r. za$§ odnotowano 62,9%. Nie
zmienia to faktu, ze nadal uniwersytety w Stanach Zjednoczonych sg finan-
sowane glownie ze srodkdéw federalnych. Bez watpienia skutkiem uchwalenia
Bayh-Dole Act byl wzrost liczby patentéw akademickich. W 1980 r. uniwer-
sytetom udzielono 390 patentéw, w 2005 r. za$ byto ich juz 2725.

W 2004 r. przychody uczelni amerykanskich z tytutu udzielonych licencji
(11 414 licencji patentowych) wyniosly 1,4 mld dolaréw. Najwigksze dochody
uzyskaly: Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley (91.000.000 dolaréw), Uni-
wersytet Columbia (80.000.000 dolaréw), Uniwersytet Stanowy na Florydzie
(45.000.000 dolaréw).

Zwigzek miedzy zjawiskiem komercjalizacji akademickiej wlasno$ci intelek-
tualnej a opo6znianiem publikacji wynikéw badan jest dostrzegany przez
amerykanskich badaczy. Wedlug badan prof. Davida Blumenthala okolo
20% naukowcoéw reprezentujacych szeroko pojete nauki przyrodnicze
przynajmniej raz opdznilo publikacje na dluzej niz sze$¢ miesigcy ze
wzgledu na ochrone patentowg lub komercjalizacje wynikéw badan. Nato-
miast okoto 9% naukowcoéw odmowito, w ciggu trzech lat poprzedzajacych
badanie, udostepnienia materiatéw badawczych innym naukowcom. Jedno-
cze$nie naukowcy podkreslajg, ze wstrzymywanie si¢ z oglaszaniem wynikow
badan nie jest powszechnie panujaca praktyka w naukach przyrodniczych®.
Z kolei zespol prof. Wesleya Cohena, badajac uczelniane centra transferu
technologii, ustalil, ze ponad polowa z nich pozwolila przedsigbiorcom na
wprowadzenie klauzuli opdzniajacej publikacje. Jednoczesnie 35% instytucji
pozwolito naukowcom na usuniecie informacji przed publikacjg. W ramach
centrow transferu technologii 63% z przebadanych pozwolilo na opdznienie

Resources: 2003, Special Report, http://www.nsf.gov/statistics/nsf05308/pdfstarthtm ; National
Science Foundation, Universities Report Stalled Growth in Federal Re&D Funding in FY2006,
InfoBrief 2007, http://www.nsf.gov/statistics/ infbrief/nsf07336/nsf07336.pdf.

4W. Schacht (w:) W. Schacht, D. Hyman, Ch. Jansen, Patents, technology..., s. 73, przypis 91;
D. Blumenthal, E.G. Campbell, M.S. Anderson, N. Causino, K. Seashore, Withholding Research
Results in Academic Life, Journal of the American Medical Association 1997, nr 277, s. 1224.
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publikacji, 54% za$ pozwolilo na usuniecie informacji przed publikacja.
Profesor Rochard Florida wskazuje, ze opdznianie publikacji i przeptywu
informacji z uczelni moze przyczynic si¢ do ostabienia transferu wiedzy
z nauki do gospodarki i powodowa¢ zwolnienie postepu technicznego pro-
duktow oraz spadek innowacyjnosci przedsiebiorstw**. Wspomniany badacz
negatywnie odnosi si¢ takze do obejmowania przez uczelni¢ wyzsza udziatow
w spolkach kapitalowych. W jego ocenie odwodzi to uniwersytet od podsta-
wowej misji polegajacej na prowadzeniu badan i generowaniu talentow.
Konkludujac, prof. Florida stwierdza, ze Bayh-Dole Act, a wraz z nim
opoznianie publikacji i zwiekszenie poufnosci w procesie badawczym, od-
dalil uczelnie wyzsze od ich podstawowych, tradycyjnych celow.

Trudno nie zgodzi¢ si¢ z pogladem, ze opatentowanie wynalazku lub wcze-
$niejsze dokonanie zgloszenia patentowego czesto zwigzane jest ze wzmozong
aktywnoscig naukowa i publikacjami. Samo opatentowanie wynalazku, nawet
ze wzgledu na cechy wynalazku, stanowi dobrg podstawe do stworzenia
materialu naukowego i jego publikacji. Co wiecej, wiele uczelni amerykan-
skich wskazuje prowadzenie badan, ksztalcenie oraz rozpowszechnianie
wiedzy jako swoja gtéwng misje i podstawowy cel polityki realizowanej
w sferze wlasnosci intelektualne;.

2.4. Sprawa Stanford v. Roche

Nie sposob nie uwzgledni¢ interpretacji postanowient Bayh-Dole Act, doko-
nanej m.in. przez Sad Najwyzszy Stanéw Zjednoczonych (Supreme Court
of the United States) w wyroku z 2011 r. w sprawie Stanford v. Roche*. Spor
dotyczyl praw do technologii obejmujacej diagnostyke choroby AIDS. Me-
toda badania krwi cztowieka wykorzystywala polimeryczna reakcje tancu-
chowa (PRC) jako $rodek wykrycia wirusa HIV. Wynalazku dokonat dr Mark
Holodniy, zatrudniony na Uniwersytecie Stanforda wraz z innymi czlonkami
zespolu uczelnianego. W czerwcu 1988 r. dr Holodniy zawarl z Uniwersyte-
tem Stanforda umowe dotyczacg przeniesienia praw majatkowych do przy-

4“4 W.M. Cohen, R. Florida, L. Randazzese, ]. Walsh, Industry and the Academy: Uneasy Partners
in the Cause of Technological Advance (w:) L.R. Cohen, W. Cohen, R. Noll, W. Rogerson,
A. Teich (red.), Challenges to Research Universities, Washington 1998, s. 188 i n.

4 Bd. of Trs. of Leland Stanford Junior Univ. v. Roche Molecular Sys., Inc., 583 F.3d 832 838 (Fed.
Cir. 2009), affd, 563 U.S., 131 S. Ct. 2188 (2011).
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