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Sposoby komercjalizacji wiedzy

Opracowata Martyna Majewska

Materiat zawiera informacje poswiecone sposobom komercjalizacji wiedzy przez osrodki
akademickie, ktore obejmuja informacje nt:

I.  zmian w przepisach o uczelniach wyiszych
II. umow cywilnoprawnych w procesie komercjalizacji
1. spétek celowych oraz spétek spin off/spin-out

W czesci koicowej materiatu zaprezentujemy sugerowana liste publikacji poswieconych oraz
stron internetowych interesujgcej nas tematyce.

. Zmiany w przepisach o uczelniach wyzszych

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w ustawie o szkolnictwie wyzszym (Ustawa
o szkolnictwie wyzszym z dnia 26 marca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 572)) uczelnie mogg
prowadzi¢ akademickie inkubatory przedsiebiorczosci oraz centra transferu technologii,
kapitatowych spétek celowych, ktdérych celem bedzie lepsze wykorzystanie potencjatu
intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferu wynikéw prac naukowych do
gospodarki.

Na mocy nowelizacji uczelnie zyskaty mozliwosé:

1. obejmowanie udziatéw w spdtkach kapitatowych,

2. tworzenie spoétek kapitatowych, ktore powstajg w celu wdrozenia wynikéw badan
naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w uczelni.

3. przekazywania spoétkom celowym aportu w postaci wynikéw badan naukowych i prac
rozwojowych (dotyczy to przede wszystkim prawa wtasnosci przemystowej).

Spotki celowe tworzy¢ moze rektor uczelni publicznej za zgoda senatu uczelni lub innego
organu kolegialnego uczelni: moga by¢ rowniez tworzone przez kilka uczelni publicznych albo
kilka uczelni niepublicznych. Nie przewidziano jednak mozliwosci wspdlnego tworzenia
spotek przez uczelnie publiczne i niepubliczne.

Aby doszto do przekazania praw autorskich oraz praw witasnosci intelektualnych senat
uczelni musi uchwali¢ regulamin zarzgdzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
oraz prawami wiasnosci przemystowej oraz zasad komercjalizacji wynikéw badan naukowych
i prac rozwojowych, ktéry okredla:
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prawa i obowiazki uczelni, pracownikéw oraz studentow i doktorantéw w zakresie

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

zasady wynagradzania twoércow;
zasady i procedury komercjalizacji wynikéw badan naukowych i prac rozwojowych;

zasady korzystania z majatku uczelni wykorzystywanego do komercjalizacji wynikow
badan naukowych i prac rozwojowych oraz $wiadczenia ustug naukowo-badawczych.
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Il. Umowy cywilnoprawne w procesie komercjalizacji

Uczelnie tworzac spoétki celowe transferujgc do spoétki wypracowang wiasnosé intelektualng
mogga, w zaleznosci od zaktadanego celu, wykorzystywaé rézne rozwigzania prawne.

Aport

Aportem jest wktad niepieniezny wniesiony do spétki handlowej na pokrycie kapitatu
zaktadowego, w postaci wartosci niematerialnych (praw) lub rzeczy. Jednakze — zgodnie
zart. 14 § 1 k.s.h. - przedmiotem wktadu do spoétki kapitatowej nie moze byé prawo
niezbywalne lub swiadczenie pracy badz ustug.

Aport do spétki moze dotyczyé badz to know — how lub prawa do korzystania z know -
how. W zaleznosci od sposobu okreslenia aportu spétka zyskuje mozliwos¢ czasowego
korzystania z objetych tajemnicg informacji zgodnie z warunkami umowy, natomiast
w przypadku przeniesienia know-how na nabywce korzysta on z know how w sposéb
nieograniczony.

Warto zaznaczy¢, iz aport w postaci know - how podlega takim samym zasadom dotyczgcym
szczegdtowego okreslenia przedmiotu wnoszonego do spétki aportu, jak inne aporty
i zgodnie z trescig art. 158 § 1 kodeksu spoétek handlowych powinien zosta¢ szczegdétowo
opisany. Szczegbétowy opis aportu w postaci know - how moze kolidowac z zasadg poufnosci
i koniecznoscig ochrony informacji poufnych spétki.

Kazdy aport wnoszony do spétki podlega wycenie, ktérej mozna dokona¢ na dwa sposoby.
W pierwszym przypadku ustala sie wartos¢ wymienng technologii - wartos¢ jaka mozna
otrzyma¢ za okreslong technologie na wolnym rynku przy uwzglednieniu dostepnosci
technologii na rynku czy w ogole istnienie podobnych technologii na rynku. Drugi sposdb
ustalenia wartosci uzytkowej innowacyjnej technologii polega na

oznaczeniu mozliwego do uzyskania zysku z tej technologii czy wielkosci produkcji, dla ktorej
mozna znalez¢ zbyt na rynku.

Whiesienie aportu do spétki oznacza, ze uczelnia przestaje dysponowac¢ wifasnoscig do
prawa, a przechodzi ono w catosci na nowag spodtke, wiec jezeli nie mamy zamiaru
wyzbywania sie tytutu wtasnosci powinnismy wybraé inng forme rozporzadzenia prawem.

Licencja

Uczelnia, w ktérej dominuje stanowisko, zgodnie z ktérym nie wyzbywa sie praw do
wiasnosci intelektualnej udziela sie zainteresowanym licencji czyli zezwolenia na korzystanie
z prawa w okreslonym czasie i zakresie.
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Dla celéw dowodowych umowa licencyjna powinna by¢ zawierana na piSmie. Nie musi by¢
ona sporzadzana w formie aktu notarialnego.

Na podstawie zawieranej umowy strony — licencjodawca- uczelnia i licencjobiorca — spétka
umawiajg sie, co do zasad eksploatacji praw majatkowych wigzgcych sie z danym prawem
lub patentem. Z racji tego, ze umowa licencyjna jest umowg cywilnoprawng strony moga
swobodnie ukfada¢ miedzy sobg relacje umowne z zastrzezeniem, ze niewazne beda
ustalenia majace na celu obejscie prawa lub jego naruszenie.

Jezeli umowa nie zastrzega wytacznosci korzystania z prawa w okreslony sposob (licencja
wytaczna), udzielenie licencji nie ogranicza udzielenia przez wtasciciela upowaznienia
innym podmiotom do korzystania z prawa lub utworu na tym samym polu eksploatacji
(licencja niewytaczna). Umowa licencyjna wytaczna wymaga zachowania formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

W przypadku praw autorskich niewazna jest umowa w czesci dotyczacej wszystkich
utworéw lub wszystkich utworéw okreslonego rodzaju tego samego tworcy majacych
powstac w przysztosci. Jednakie dopuszczalna jest umowa o przeniesienie autorskich praw
majatkowych do utwordw majgcych powsta¢ w przysztosci, jezeli tylko nie obejmuje ona
catego przysztego dorobku twdrczego autora, np. dotyczaca kolejnych tomoéw ksigzki z serii.

Co do zasady umowa licencyjna uprawnia do korzystania z utworu w okresie pieciu lat na
terytorium panstwa, w ktérym licencjobiorca ma swojg siedzibe, chyba ze w umowie
postanowiono inacze;j.

Umowa licencyjna jest umowg odptatng- to znaczy, ze nalezy ustali¢ wynagrodzenie dla
licencjodawcy, ktére ma wyptacac licencjobiorca.
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Umowa sprzedazy prawa

W pewnych przypadkach uczelnie mogg by¢ zainteresowane sprzedaza patentéw lub praw
autorskich- dochodzi wtedy do definitywnego zbycia przystugujacych jej praw. Jednakze
umowa przenoszgca majgtkowe prawa autorskie obejmuje wytgcznie formy korzystania
zutworu (tzw. pola eksploatacji), ktoére zostaty wyraznie w niej wymienione. Umowa
o przeniesienie autorskich praw majgtkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci. Rdwniez w tej umowie nalezy jasno doprecyzowaé wysokos¢ ceny
nabycia i czas oraz sposdb jej zaptaty.

Umowy dotyczgce przeniesienia prawa powinny by¢ zawierane na pismie i podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentacji stron umowy na dowdd, ze osoba, ktéra je podpisata,
ztozyta zawarte w nim oswiadczenie wywierajgce skutki dla niej samej lub podmiotu, ktéry
reprezentuje. Niedochowanie formy pisemnej skutkuje niewaznoscig samej umowy.

W przypadku sprzedazy patentu umowa moze zosta¢ zawarta w czasie, kiedy dysponujemy
juz zarejestrowanym przez Urzad Patentowy prawem. Wczesniej nie ma takiej mozliwosci,
bo nie ma jeszcze wpisu w rejestrze .

W tresci umowy strony muszg okresli¢ szczegétowo jej przedmiot wraz ze wskazaniem
terminu, w ktorym uptywa ochrona prawna patentu stanowigcego przedmiot ochrony oraz
zasady, na jakich zostaje on zbyty — przede wszystkim cene nabycia. Zbywca z kolei moze
w tres$ci umowy zastrzec sobie prawo do korzystania z patentu we wiasnym zakresie.

Kazda umowe dotyczacg przeniesienia prawa do patentu sporzadza sie w trzech
jednobrzmigcych egzemplarzach- po jednym dla kazdej ze stron, zas trzeci egzemplarz
przesyta sie do Urzedu Patentowego.

Przeniesienie patentu staje sie skuteczne wobec o0sob trzecich z chwilg wpisu tego
przeniesienia do rejestru patentowego.

W polskim prawie przewidziana jest réwniez instytucja tzw. licencji dorozumianej
powstajgcej na mocy umowy o wykonanie prac badawczych lub innej podobnej umowy.
W takim przypadku zakfada sie, ze wykonawca prac udzielit zamawiajgcemu licencji na
korzystanie z wynalazkdw zawartych w przekazanych wynikach prac. Jednakze strony mogg
uregulowad te kwestie w odmienny sposéb.

Wraz z zawarciem umowy licencjodawca jest obowigzany do przekazania licencjobiorcy
wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia umowy licencyjnej informacji
i doswiadczen technicznych potrzebnych do korzystania z wynalazku.

Zaréwno umowa licencji oraz umowa sublicencji i z racji tego, iz nie zostaty wymienione
w katalogu czynnosci cywilnoprawnych podlegajgcych opodatkowaniu podatkiem od
czynnosci cywilnoprawnych, nie podlegajg one opodatkowaniu tym podatkiem.
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Wspdlne przedsiewziecia innowacyjno-wdrozeniowe

Wspdlne przedsiewziecia innowacyjno — wdrozeniowe przyjmujg zazwyczaj forme umow
zawieranych pomiedzy zainteresowanymi stronami. Mogg one dotyczy¢ m.in. transferu
technologii, licencji czy tez know- how. Jak wszystkie umowy o charakterze cywilnoprawnym
sg one swobodnie ksztattowane przez umawiajace sie strony. Nalezy jednak zauwazyg, iz te
umowy, ktére dotyczg transferu innowacyjnych technologii cieszg sie dodatkowa ochrong ze
strony prawa — ustawodawca uznat, iz tego rodzaju porozumienia pomiedzy podmiotami nie
naruszajg przepisdw ustawy o ochronie konkurencji i konsumentéw i zastugujg na odrebng
regulacje, ktérg zawarto w Rozporzqdzeniu w sprawie wytgczenia niektorych rodzajow
porozumien dotyczgcych transferu technologii spod zakazu porozumien ograniczajgcych
konkurencje. Przywotywane rozporzgdzenie stosuje sie do porozumied o transferze
technologii:

1. w przypadku porozumien miedzy konkurentami, jezeli tgczny udziat stron
porozumienia w rynku wtasciwym nie przekracza 30 %,

2. w przypadku porozumien miedzy przedsiebiorcami, ktérzy nie sg konkurentami, jezeli
udziat w rynku wtasciwym ktéregokolwiek z nich nie przekracza w roku
poprzedzajgcym zawarcie porozumienia 30 %

jezeli nie ograniczajg prawa stron do sprzedazy towaréw wytworzonych w danej technologii
za okres$long cene lub na okreslonym terytorium.

Udziat w rynku ustala sie zgodnie z trescig rozporzadzenia w ten sposéb, ze uwzglednia sie
taczny udziat w rynku towaréw objetych umowg, wytworzonych przez licencjodawce,
przedsiebiorcow powigzanych z licencjodawca oraz jego licencjobiorcow lub przez
licencjobiorce i przedsiebiorcéw powigzanych z licencjobiorca.

Joint-venture

To wspdlne przedsiewziecie naukowca lub uczelni oraz podmiotu biznesowego, ktorego
celem jest komercyjne zastosowanie innowacyjnych rozwigzan.

Nazwg joint venture okreslamy rownie podmiot stworzony wspdlnie przez wiecej niz jedno
przedsiebiorstwo w celu realizacji okreslonego zadania lub prowadzenia konkretnej
dziatalnosci. Wspédtudziatowcy joint venture wnoszg kapitat zaktadowy lub aporty, jak
rowniez dzielg miedzy siebie zyski i koszty z prowadzonej wspdlnie dziatalnosci.

W rzeczywistosci jednak nie w kazdym przypadku joint venture bedzie spétkg. Niekiedy moze
to by¢ jedynie bardzo bliska wspdtpraca dwdch podmiotdw, ktére przeznaczyty kapitat na
dang wspdlnie realizowang dziatalno$é i nastepnie rozliczajg sie, dzielgc koszty i przychody
zgodnie z umowag zawartg w momencie powstania joint venture, nie tworzgc
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jednak oddzielnego podmiotu gospodarczego. Joint veture mogg by¢ zaktadane na okresowy
czas lub funkcjonowac bezterminowo — zawsze jednak funkcjonujg w okreslonym celu.
Cel ten moze byc zrealizowany jezeli nastgpi przekazanie przez kazdego z uczestnikow
projektu aktywow, ktdre oddzielnie nie mogtyby stuzy¢ realizacji tegoz celu.

W przypadku przedsiewzie¢ joint venture dostawca technologii (uczelnia, naukowiec) ma
blizsze i biezagce relacje z firmg przejmujacg technologie (np. wspoétudziat w decyzjach
dotyczacych produkcji czy marketingu).
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. Spotki celowe oraz spoétki spin off/spin-out

Spétki celowe

Jak juz wspomniano wczesniej uczelnie majg mozliwos¢ zaktadania lub wspottworzenia
spotek kapitatowych, ktére majg na celu komercjalizacje wynikdw badan opracowanych
przez uczelnie/ naukowcow.

Uczelnie moga wybiera¢ dowolng forme funkcjonowania spotki. spétki tworzone przez
uczelnie mogg przybiera¢ forme spotki osobowej: jawnej, komandytowej, komandytowo-
akcyjnej, lub spotek kapitatowych - z ograniczona odpowiedzialnoscig lub spétki akcyjnej.
Uczelnie decyduja sie zazwyczaj na forme spotek kapitatowych, poniewaz:

1. majg one osobowos¢ prawng

2. majg wyodrebniony majatek

3. w razie niepowodzenia finansowego spdtka odpowiada swoim majatkiem, zas jej
wspdlnicy nie ponoszg odpowiedzialnosci finansowe;j.

Spin- off/ spin- out

Spin-off sg rodzajem przedsiebiorstw , ktére powstajg przez poprzez wydzielenie sie
z jednostki macierzystej, ktérego celem jest komercjalizacja wiedzy naukowej i technologii.
Jest to element przedsiebiorczosci akademickiej. Dynamiczny rozwdj tego typu przedsiewzieé
nastgpit w 2 potowie XX w. w USA. zatozycielami spin-off sg przewaznie pracownicy instytucji
naukowej lub badawczej, albo studenci lub absolwenta Uczelni. Przedsiebiorstwo spin-off
jest zwykle niezalezne osobowo i kapitatowo od swojej Uczelni, jednak czesto z nig
wspotpracuje na zasadach rynkowych.

Spin-off charakteryzuje sie tym, ze:

tworzg je pracownicy instytucji naukowej lub publicznej,
korzysta ona z technologii wytworzonej w instytucji naukowej lub publicznej,
zatozycielami mogg by¢ studenci lub absolwenci,

P wnN R

rozpoczecie dziatalnosci nastepuje za posrednictwem inkubatora lub parku
technologicznego przy placéwce naukowej,
5. otrzymuje ona wsparcie kapitatowe ze strony placéwki naukowej.

Spin-out to z kolei nowe przedsiebiorstwo, ktére zostato zatozone przez co najmniej jednego
pracownika instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem naukowym co najmniej
doktora) albo studenta, badz absolwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych
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pomystéw (wiedzy) lub technologii, zwykle niezalezne pod wzgledem organizacyjnym od
jednostki macierzystej (np. uczelni) oraz posiadajace niezalezne zrédta finansowania.

Spin-out charakteryzuje sie tym, ze:

1. tworzg je pracownicy instytucji naukowej lub publicznej,
2. korzysta ona z technologii wytworzonej w instytucji naukowej lub publicznej,
3. zatozycielami mogg by¢ studenci lub absolwenci,
4. rozpoczecie dziatalnosci nastepuje niezaleznie od placéwki naukowej
5. posiada niezalezne od placéwki naukowej, zZrédta finansowania
Spin off Spin-out
Pracownicy naukowi, Pracownicy naukowi, studenci,
Osoby tworzace . . i . .
studenci, absolwenci uczelni absolwenci uczelni
Wykorzystanie
technologii
. Tak Tak
wypracowanej na
uczelni
Za posrednictwem
Rozpoczecie inkubatora ) ) )
i . L o Niezalezne od uczelni
dziatania przedsiebiorczosci lub parku
naukowego
Zrédta

. . Wsparcie kapitatowe uczelni
finansowania

Sukces spin- off/ spin-out jest determinowany przez:

dostepnos¢ srodkéw finansowych.

wktad merytoryczny, wyniki badan, know-how .
wiedze z zakresu biznesu.

atrakcyjnos¢ produktu/ technologii

v wN e

doswiadczenie biznesowe.

Uwaza sie, ze firmy spin-off i spin-out sg najbardziej dochodowg drogg komercjalizacji mysli
naukowej w diuzszym przedziale czasowym . Warto$é opracowanej technologii, ktéra staje
sie podstawg stworzenia firmy jest o wiele wieksza, niz sprzedaz samego pomystu lub
udzielenie licencji. Ponadto firmy wypracowujg dochdd, ktéry moze by¢ przeznaczony na
dalsze prace badawcze.
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Pozytywny aspektem dziatania spin-off i spin-out jest przede wszystkim wyodrebnienie
tematyki rynkowej ze struktury badawczej co utatwia prowadzenie biznesu i gwarantuje
przejrzystos¢ struktur i przeptywéw finansowych. Wsparcie uczelni, minimalizuje ryzyko,
poprzez udziat zaangazowanych w przedsiewziecie ekspertéw danej dziedziny; gwarantuje to
stabilnos¢ przedsiewziecia

.Z kolei firmy spin-out umozliwiaja:- ptynne przeniesienie wiedzy i catego know-how oraz
praw wtasnosci intelektualnej do podmiotu gospodarczego, co tworzy dogodne warunki dla
inwestycji kapitatowych w to przedsiewziecie i tym samym gwarantuje szybki rozwdj
przedsiebiorstwa i dalsze, samodzielne dziatanie.

Barierami w tworzeniu spin-off i spin-out mogg by¢:

1. trudnosci w pozyskaniu zrédta finansowania,
uwarunkowania prawne (prawo wifasnosci intelektualnej) regulujgce transfer
technologii z uczelni do firmy / spotki

3. niedostepnos¢ nowoczesnych technologii,
4. relacje z uczelnig — uwarunkowania organizacyjne, formalno-prawne, finansowe,
5. kultura spoteczna instytucji naukowej,
6. czynniki psychologiczno — spoteczne.
Przepisy

Ustawa o szkolnictwie wyzszym z dnia 26 marca 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 572)
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Martyna Majewska

Prawniczka, trenerka organizacji pozarzadowych, mediatorka sadowa. Cztonkini
Stowarzyszenia Kolektyw Odrobina Kultury oraz Alumni of U.S. State Department Exchange.
Wspodtpracowata m. in. z CODN, MSZ, British Council Polska oraz Przedstawicielstwem
Komisji Europejskiej w Polsce oraz wieloma spétkami komercyjnymi.

Autorka wielu publikacji o charakterze edukacyjnym, wspdfautorka i koordynatorka
projektéw finansowanych ze s$rodkéw publicznych oraz Norweskiego Mechanizmu
Finansowego.
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