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Przeniesienie autorskich praw majatkowych
w umowie o prowadzenie
badania klinicznego

Streszczenie

Artykul podejmuje problematyke przeniesienia autorskich praw majatkowych do
wynikéw badania klinicznego i innych utworéw powstatych w wyniku prowadze-
nia badania klinicznego (utwory badaniowe). Dokonana analiza norm prawnych,
orzecznictwa i wypowiedzi doktryny pozwolila na identyfikacje i przyblizenie
wybranych probleméw wynikajacych z nastepujacych pytan: po pierwsze — czy
mozliwe jest przeniesienie autorskich praw majatkowych do przysztych utworéw
badaniowych?; po drugie — czy utwory badaniowe maja charakter utworéw pracow-
niczych?; po trzecie wreszcie — czy do przeniesienia autorskich praw majatkowych
do utworu badaniowego konieczne jest wskazanie w odpowiednich postanowieniach
umowy o przeprowadzenie badania klinicznego konkretnych pdl eksploatacji?
Rozwazania podjete zostaly na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie au-
torskim i prawach pokrewnych z uwzglednieniem praktyki obrotu gospodarczego.

Stowa kluczowe: badania kliniczne, autorskie prawa majatkowe, przeniesienie
autorskich praw majatkowych, utwér przyszly, pola
eksploatacji, umowa o prowadzenie badania klinicznego
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Financial copyright transfer
in clinical trial agreements

Abstract

This paper takes up the problems connected with the transfer of financial copy-
rights to clinical trial results and other work resulting from clinical trial conduct
(clinical work). The analysis of legal norms, judicial decisions and opinions expres-
sed in the doctrine enabled identification and initial review of the chosen problems
resulting from the following questions: firstly — is transfer of copyrights to future
works possible?; secondly — should clinical work be consider as employees” work?;
thirdly — does the transfer of financial copyrights to clinical work require indicating
specific exploitation fields in the clinical trial agreement? The legal analysis of the
above matters has been made on the basis of the Act on Copyright and Related
Rights as of 4" February 1994, also considering the current market standards.
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106 KRZYSZTOF SZANIAWSKI

Z apewnienie efektywnej ochrony wiasnosci intelektualnej sponsora stanowi
istotny element w procesie organizowania badan klinicznych produktéw
leczniczych w Polsce i na $wiecie. W tym kontekscie doniosle znaczenie prawne
i praktyczne zyskuja postanowienia dotyczace przeniesienia autorskich praw majat-
kowych zawarte w umowie o przeprowadzenie badania klinicznego. Problematyka
przeniesienia autorskich praw majatkowych nie byta dotad szerzej omawiana
w literaturze poswieconej badaniom klinicznym. Celem niniejszego artykulu jest
wiec przede wszystkim identyfikacja wybranych probleméw zwigzanych z tym
zagadnieniem na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych?.

Uwagi ogolne

Zlozonos¢ problematyki prawnej zwigzanej z prowadzeniem wieloosrodkowych
badan klinicznych produktéw leczniczych wymaga niejednokrotnie uwzglednienia
specyfiki prawa krajowego panstw, w ktérych prowadzone jest dane badanie. Ta
oczywista skadinad konstatacja odnosi sie takze do prawa polskiego, ktére for-
muluje szereg wymogdéw zwigzanych z przeniesieniem autorskich praw majatko-
wych do utworéw mogacych powstaé w bezposrednim zwigzku z prowadzeniem
badan klinicznych (utwory badaniowe).

Z uwagina waskie ramy tematyczne niniejszego artykulu poza zakresem pro-
wadzonych rozwazan pozostaje szczegbélowa analiza pojec ,badanie kliniczne”,
»~utwor” oraz ,autorskie prawa majatkowe”. Warto jednak przypomnie¢, ze zgodnie
zart. 37a ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzes$nia 2001 r. —- Prawo farmaceutyczne’, badanie
kliniczne produktu leczniczego jest eksperymentem medycznym z uzyciem pro-
duktu leczniczego przeprowadzanym na ludziach*. W $wietle art. 1 ust. 1 pr. aut.,
utworem jest natomiast kazdy przejaw dzialalnoSci twoérczej o indywidualnym

2 Tekstjedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm., dalej cyt. jako: pr. aut.

3 Tekstjedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z pézn. zm., dalej cyt. jako: pr. farm.

*  Szerzej na temat definicji badania klinicznego por. w szczegoélnosci: T. Kuczur, D. Wasik, Pojecie,
cel i zatozenia badaii klinicznych produktéw leczniczych i wyrobdw medycznych, [w:] iidem, Badania kliniczne
produktdw leczniczych i wyrobéw medycznych. Zagadnienia prawne, Warszawa 2016, s. 17in.; R. Stankie-
wicz, Badania kliniczne, [w:] idem (red.), Instytucje rynku farmaceutycznego, Warszawa 2016, s. 64in.;
T. Brodniewicz, Badania kliniczne, Warszawa 2015.
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charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezaleznie od wartosci, przezna-
czenia i sposobu wyrazenia®. Co do zasady, do utworu przystuguja twoércy autor-
skie prawa osobiste oraz autorskie prawa majatkowe. Zgodnie z art. 16 pr. aut.,
autorskie prawa osobiste chronig nieograniczong w czasie i niepodlegajaca zrze-
czeniu sie lub zbyciu wiez twoércy z utworem. Tredcig autorskich praw majatkowych
jest za$ prawo do korzystania z utworu i rozporzadzania nim na wszystkich polach
eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu, co wynika z art. 17
pr. aut. Autorskie prawo majatkowe jest cywilnym prawem podmiotowym o cha-
rakterze bezwzglednym i wylacznym, ktére moze stanowi¢ przedmiot obrotu
i dziedziczenia®.

Poza zakresem prowadzonych rozwazan pozostaje ponadto problematyka wlas-
nosci danych z badania klinicznego i ich zbycia, o czy mowa w art. 37ca pr. farm.
Zauwazy¢ jednak wypada, Ze w tym zakresie podejmowane w artykule rozwazania
moga mie¢ posrednie znaczenie, w szczegdlnosci gdy przedmiotowe dane beda
utrwalane w formie majacego powsta¢ w przysztosci utworu.

Jednym z warunkéw uzyskania zgody Prezesa Urzedu Rejestracji Produktow
Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw Biobdjczych na prowadzenie
w Polsce badania klinicznego jest przedstawienie temu organowi umowy doty-
czacej badania, zawartej pomiedzy stronami biorgcymi w nim udzial. W praktyce
obrotu jest to zazwyczaj umowa trdjstronna zawarta pomiedzy badaczem (lekarzem
prowadzacym badanie), osrodkiem badawczym (podmiotem leczniczym, w ktérym
prowadzone bedzie badanie) a sponsorem badania lub tzw. contract research orga-
nization (CRO), tj. organizacja prowadzaca badania kliniczne na zlecenie sponsora’.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie Dobrej Praktyki
Klinicznej® przewiduje bowiem w § 20, ze sponsor, na podstawie umowy zawar-
tej w formie pisemnej, moze przekazac niektére lub wszystkie swoje obowiazki
lub czynnosci okreslone w wymaganiach tego rozporzadzenia osobie lub jednostce
organizacyjnej prowadzacej badania kliniczne na zlecenie, przy czym zawarcie
takiej umowy nie zwalnia sponsora z odpowiedzialnosci zwigzanej z prowadze-
niem badania klinicznego.

> Szerzej na temat pojecia utworu por. w szczeg6lnosci: J. Barta, R. Markiewicz, Komentarz do art. 1
pr. aut., [w:] J. Barta, M. Czajkowska-Dabrowska, Z. Cwigkalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo
autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, Krakéw 2005, s. 66 i n.

6 J.Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2008, s. 82; R. Markiewicz, Zabawy z prawem
autorskim, Warszawa 2015, s. 70; Z. Okon, Komentarz do art. 17 pr. aut., [w:] D. Flisiak (red.), Prawo
autorskie. Komentarz, Lex 2015.

7 Szerzejna temat uméw w badaniach klinicznych por. w szczegélnosci: P. Ziecik, K. Bartkowiak,
Umowy w badaniach klinicznych, Warszawa 2009, s. 521 n.

8 Dz.U.z2012r. Nr 0, poz. 489.
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108 KRZYSZTOF SZANIAWSKI

Utwor w badaniach klinicznych

Podkresli¢ nalezy, ze umowa o przeprowadzenie badania klinicznego wymaga
zawarcia przed rozpoczeciem badania i w konsekwencji, w znacznej czesci, dotyczy
utworéw, ktore jeszcze nie powstaty w chwili jej podpisania, tj. utworéw przysziych.

Standardowym elementem uméw o przeprowadzenie badania klinicznego sa
postanowienia dotyczace wlasnosci intelektualnej, w tym przeniesienia autorskich
praw majatkowych do utworéw powstatych w zwigzku z prowadzeniem badania.
Postanowienia takie majg, co do zasady, na celu potwierdzenie tytutu prawnego
sponsora badania do wszelkiej wiasnoéci intelektualnej pozostajacej w bezposred-
nim zwigzku z badaniem i definiujg ,wlasnos¢ intelektualng” w mozliwie szeroki
sposob. Z punktu widzenia stron umowy o przeprowadzenie badania klinicznego
bez znaczenia pozostaje przy tym, czy materialy i dokumentacja tworzona w ra-
mach badania (np. elektroniczna karta obserwacji klinicznej CREF, tj. dokument
stuzacy do zapisu wymaganych przez protokét badania klinicznego informaciji
dotyczacych uczestnika badania celem ich raportowania sponsorowi’) w rzeczywi-
stosci spelniaja przestanki definicji utworu zawarte w art. 1 ust. 1 pr. aut. Kwestia
ta kazdorazowo wymaga rozstrzygniecia ad casum. Z perspektywy kontraktowej
istotnym natomiast jest, by ewentualny utwoér stworzony przez badacza podlegat
skutecznemu przeniesieniu na rzecz sponsora. Problematyka przeniesienia autor-
skich praw majatkowych do utworéw powstatych w zwigzku z prowadzeniem
badan klinicznych dotyczy wiec potencjalnych, przysztych utworéw.

W literaturze przedmiotu zauwaza sie, ze ustawodawca nadal utworom przy-
szlym szerokie znaczenie. Kategoria ta obejmuje zaréwno przyszla tworczos¢ in
spe, tzn. taka, ktora jest juz w fazie tworczej realizacji, jak i tworczos¢, ktora zaist-
niala w umyéle autora jako idea, cho¢ nie zostala jeszcze wyrazona w postaci utworu,
choc¢by nieukoniczonego, oraz abstrakcyjna kategorie potencjalnej tworczosci
danego autora'. Ustawodawca w art. 41 ust. 3 pr. aut. definiuje utwoér przyszly po-
przez pojecia ,wszystkie utwory” oraz ,wszystkie utwory okreslonego rodzaju”.
W odniesieniu do badan klinicznych, pierwsze z wymienionych poje¢ nalezy rozu-
mie¢ jako ,wszystkie utwory stworzone przez danego badacza” w ramach kon-
kretnego badania. Interpretacja pojecia ,wszystkie utwory okreslonego rodzaju”
rodzi natomiast watpliwosci, zwlaszcza wobec faktu, Ze badanie kliniczne jako eks-
peryment medyczny, co do zasady, skutkowa¢ powinno powstaniem wylacznie
utwordéw o charakterze naukowym, wyrazonych stowem, symbolami matematycz-

9 M. Swierczyr’lski, Dokumentacja badania klinicznego, [w:] M. Krekora, M. éwierczyﬁski, E. Traple,
Prawo farmaceutyczne, Warszawa 2012, s. 198.

10 P Slezak, Umowy w zakresie wspdlczesnych sztuk wizualnych, Warszawa 2012, s. 237.

DOI: 10.7206/kp.2080-1084.162 Tom 9, nr 3/2017



PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJATKOWYCH W UMOWIE... 109

nymi i znakami graficznymi. J. Barta i R. Markiewicz slusznie zauwazaja, ze brak
jest kryteriow, ktére pozwalalby zawsze jednoznacznie stwierdzi¢, czy okreslone
postanowienie umowy dotyczy wszystkich utworéw okreslonego rodzaju, czy tez
jedynie subkategorii okreslonego rodzaju utworéw'.. P. Slezak podkresla natomiast,
ze ocena zakresu znaczeniowego pojecia ,wszystkie utwory okreslonego rodzaju”
wydaje sie stosunkowo prosta, jezeli mamy do czynienia z twdrczoscia objeta przy-
kltadowym wyliczeniem z art. 1 ust. 2 pr. aut., rodzaje utworéw mozna bowiem
utozsamiac¢ z ustawowym wyliczeniem. Ocena nie jest natomiast jednoznaczna
— kontynuuje cytowany autor — jezeli mamy do czynienia z typami utworéw nie-
objetymi ustawowym wyliczeniem i takie klauzule, jak si¢ wydaje, mozna oceni¢
jedynie na przykladzie konkretnej umowy!2. W mojej ocenie przyja¢ mozna, ze
utworem przyszlym w badaniach klinicznych jest kazdy przejaw dzialalnosci
tworczej badacza o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci,
niezaleznie od wartosci, przeznaczenia i sposobu wyrazenia. Majac na uwadze
jednorodny charakter utworé6w mogacych powsta¢ w badaniach klinicznych,
wydaje sie ze kategoria ,wszystkich utworéw okreslonego rodzaju” nie ma tu
szczegblnego znaczenia.

W kontekscie analizowanej problematyki istotne jest rowniez postawienie
pytania, czy utwory stworzone przez badacza w zwigzku z prowadzeniem ba-
dania klinicznego maja charakter utworéw pracowniczych i jako takie, zgodnie
z art. 12 ust. 1 pr. aut., stanowi¢ moga przedmiot autorskich praw majatkowych
pracodawcy. Aby utwoér miat ,,charakter pracowniczy” nie wystarcza jakikolwiek
zwiazek laczacy powstanie utworu ze stosunkiem pracy; niezbedne jest, aby
stworzenie utworu nastapilo w wyniku wykonywania obowiazkéw ze stosunku
pracy's. W literaturze przedmiotu i orzecznictwie podkresla sie, ze nie jest wy-
starczajaca podstawa do stwierdzania ,pracowniczego charakteru” utworu postu-
Zenie sie w procesie tworczym urzadzeniami lub materialami nalezacymi do za-
ktadu pracy lub przygotowanie utworu w czasie pracy tworcy'. O ile nic innego
nie wynika z ustawy lub umowy (o prace albo umowy cywilnoprawnej), praco-

1 J.Barta, R. Markiewicz, Komentarz do art. 41 pr. aut., [w:] ]. Barta et al., op. cit., s. 394.
12 P Slqzak, Prawo autorskie. Wzory umdw z komentarzem, Lex 2015.

13 ].Barta, R. Markiewicz, Komentarz do art. 12 pr. aut., [w:] ]. Barta et al., op. cit., s. 208-209; szerzej na
temat utworéw pracowniczych por. w szczegélnosci: L. Jaworski, Twdrczos¢ pracownicza. Prawo do
utworu w swietle art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 2003; R. Golat,
Przejscie praw autorskich z pracownika na pracodawce, ,Stuzba Pracownicza” 2012, 11, s. 29-31.

14 ] Barta, R. Markiewicz, Komentarz do art. 12..., s. 208-209; wyrok SA w Katowicach z dnia 4 paz-
dziernika 2011 r., V ACa 422/11, Lex nr 1120395.
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dawrca staje si¢ wlascicielem autorskich praw majatkowych pracownika — tworcy,
w granicach wynikajacych z celu umowy o prace i zgodnego zamiaru stron'>.

Na postawione powyzej pytanie o pracowniczy charakter utworu powstatego
w zwigzku z prowadzeniem badania klinicznego nalezy, co do zasady, udzieli¢
odpowiedzi przeczacej. W zdecydowanej wiekszosci przypadkéw prowadzenie
badan klinicznych nie jest objete zakresem umowy o prace zawartej pomiedzy
badaczem ijego pracodawca. Umowy te dotycza bowiem pracy $wiadczonej w zwigzku
zrealizacja kontraktéw z Narodowym Funduszem Zdrowia lub ewentualnie dziatal-
noSci dydaktycznej w przypadku osrodkéw akademickich. Prowadzenie badan kli-
nicznych ma natomiast charakter dzialalnosci komercyjnej i nie mieéci sie w za-
kresie $wiadczeh gwarantowanych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia
2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkéw publicznych,
na co jednoznacznie wskazuje art. 37k pr. farm.

O utworze pracowniczym w badaniach klonicznych mozna by méwic jedynie
w sytuacji prywatnych osrodkéw badawczych, ktére swoja dziatalnos$é gospodarcza
skupiaja na $wiadczeniu uslug zwigzanych z prowadzeniem takich badan i jed-
noczesnie zatrudniaja w tym celu pracownikéw. W praktyce obrotu gospodarczego
taka sytuacja nalezy jednak do rzadkosci.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych
do utworu przysztego

Dotychczasowe rozwazania pozwalaja stwierdzi¢, ze w umowach o prowadzenie
badania klinicznego istnieje potrzeba uregulowania przeniesienia autorskich praw
majatkowych do przyszlego utworu niepracowniczego z badacza na sponsora
badania. W tym kontekscie nalezy odpowiedzie¢ na pytanie, czy przeniesienie
autorskich praw majatkowych do utworu przyszlego jest dopuszczalne w Swietle
art. 41 ust. 3 pr. aut., zgodnie z ktérym niewazna jest umowa w czesci dotyczacej
wszystkich utworéw lub wszystkich utworéw okreslonego rodzaju tego samego
tworcy majacych powstaé w przysziosci.

Zauwazyc¢ trzeba, ze art. 41 ust. 3 pr. aut. statuuje dwa zakazy: zakaz zawiera-
nia umoéw dotyczacych wszystkich utworéw danego autora majacych powstac
w przyszlosciizakaz zawierania uméw dotyczacych wszystkich utworéw danego
rodzaju danego twoércy majacych powstaé w przyszloscil®. Ratio legis przywolanego

15 Wyrok SA w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2007 r., I ACa 116/07, Lex nr 558377.

16 T. Targosz, K. Wlodarska-Dziurzynska, Umowy przenoszqce autorskie prawa majgtkowe, Warszawa
2010, s. 56.
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przepisu wynika z potrzeby ochrony twoércy i wyraza si¢ w zakazie generalnego
przeniesienia praw w odniesieniu do wszystkich utworéw danego twoércy majacych
powstaé w przyszlosci”. Przepis art. 41 ust. 3 pr. aut. wyklucza w istocie zawieranie
sponsorskich kontraktéw wieloletnich (czesto spotykanych w sferze twoérczosci
muzycznej), w ktérych wydawca, okreslany czesto jako music publisher, zapewnia
sobie eksploatacyjng wylacznosé w zakresie tworczosci danego autora, a w zamian
zobowiazuje sie do wyplaty stypendium i stosownej promocji jego dziet'®. Wyra-
zony w analizowanej normie zakaz obejmuje réwniez umowy przedwstepne
o zawarcie w przyszlo$ci umowy przenoszacej prawa do utworéw przyszlych,
a takze umowy opcji'’.

W literaturze przedmiotu przyjmuje sie, Ze przeniesienie praw do utworu przy-
szlego jest dopuszczalne i podlega zasadniczo tym samym regutom, co w przypadku
utwordéw juz istniejacych?’. Stanowisko takie traktowac wypada jako potwierdzenie,
ze normy wynikajace art. 41 ust. 3 pr. aut. stanowia wyjatek od zasady dopuszczal-
nosci przeniesienia praw do przyszlego utworu i interpretowac nalezy je zaweza-
jaco. Podobny poglad wyrazany jest w orzecznictwie. Jak podkreélil Sad Apelacyjny
w Poznaniu w wyroku z dnia 4 kwietnia 2001 r., pr. aut. nie wylacza mozliwosci
przeniesienia autorskich praw majatkowych do utworéw majacych powstaé w przy-
szlo$ci. Dopuszczalna jest umowa o przeniesienie autorskich praw majatkowych
do utworéw majacych powsta¢ w przyszlosci, jezeli tylko nie obejmuje ona calego
przyszlego dorobku tworczego autora, jak i poszczeg6lnych utworéw majacych
powstaé w przysztosci®l. Poglad ten jest uzasadniony w $wietle art. 155 § 2 k.c.
(w zwiagzku z art. 555 k.c.), ktéry dopuszcza przeniesienie wlasnosci w odniesieniu
do rzeczy przyszlej.

Kwestig budzacg kontrowersje w doktrynie pozostaje moment nabycia autor-
skich praw majatkowych do utworu przysztego. Wyrézni¢ mozna w tym zakresie
dwa stanowiska. T. Targosz stwierdza, ze w braku innego uzgodnienia stron naby-
cie praw do przyszlego utworu bedzie zachodzi¢ w chwili jego przyjecia, zgodnie

17" W. Machala, Ograniczenia swobody umdw z art. 41 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. Realna ochrona twdrcy czy jej iluzja?, [w:] M. Boratynska (red.), Ochrona strony
stabszej stosunku prawnego. Ksigga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zieliriskiemu, Warszawa
2016, s. 763.

18 ], Barta, R. Markiewicz, Prawo..., s. 152.

19 A.Mirska, Przeniesienie praw do projektu architektoniczno-budowlanego, cz. 2, ,Zamoéwienia Publiczne
Doradca” 2004, 11, s. 44-51; M. Kepinski, [w:] J. Barta (red.), System Prawa Prywatnego. Tom XIII.
Prawo autorskie, Warszawa 2007, s. 478.

20 T. Targosz, K. Wlodarska-Dziurzynska, Umowy przenoszgce..., s. 55. Podobnie: E. Traple, Umowy
o eksploatacje utwordw w prawie polskim, Warszawa 2010, s. 55.

21 Wyrok SA w Poznaniu z dnia 4 kwietnia 2001 r., I ACa 72/01, OSA 2002, z. 2, poz. 6.
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z dyspozycja art. 64 pr. aut. Dopuszczalne jest jednak — zdaniem przywolanego
autora — inne okreSlenie tej chwili, z tym zastrzezeniem, Zze oczywiScie najwczes-
niejszym mozliwym momentem przejscia praw do utworu jest chwila jego stwo-
rzenia, poniewaz prawa autorskie nie istnieja, gdy nie istnieje jeszcze utwor.
Wyb6r takiej wlasnie chwili jest, w ocenie cytowanego przedstawiciela doktryny,
dopuszczalny, a stworzenie utworu, podobnie jak przeniesienie posiadania na
gruncie art. 155 § 2 k.c., dopelnia jedynie stan faktyczny przeniesienia, co czyni
zbednym dokonanie odrebnej czynnosci rozporzadzajacej. Odmienne, cho¢ nie-
poparte uzasadnieniem, stanowisko prezentuja J. Barta i R. Markiewicz, kt6rzy
teze o dopuszczalnosci przejscia autorskich praw majatkowych do utworu przy-
sztego wraz z chwilg jego powstania, uznaja za dyskusyjna®?. Podobny poglad pre-
zentuje E. Traple, zauwazajac, ze przyjecie koncepcji, zgodnie z ktéra skutek roz-
porzadzajacy nastepowalby z momentem stworzenia utworu (koncepcji takiej nie
mozna wykluczy¢), mogloby prowadzi¢ do wzajemnej blokady mozliwosci eksplo-
atacji — tworca nie moglby jej prowadzi¢ ze wzgledu na nabycie praw do korzy-
stania z utworu przez osobg trzecig, za$ nabywca nie mégiby korzystac publicznie
z utworu ze wzgledu na prawa osobiste tworcy?.

W mojej ocenie zgodzi¢ nalezy sie ze stanowiskiem, w mys$l ktérego przenie-
sienie autorskich praw majatkowych do utworu przysziego moze nastapic juz z chwilg
jego stworzenia, o ile taki byl wyrazony w umowie zgodny zamiar stron. Podkresli¢
trzeba, Ze brak jest norm prawa autorskiego, ktére przekreslatby zasadnos¢ tej tezy.
Umowy o przeniesienie autorskich praw majatkowych, jak kazde umowy wza-
jemne, podlegaja wykladni zgodnie z dyrektywami z art. 65 k.c., majacej na celu
ustalenie zgodnego zamiaru stron i celu umowy?*. Zastrzec jednak wypada, ze
przyjecie koncepcji skutecznosci rozporzadzenia autorskim prawem majgtkowym
do utworu wraz z chwilg jego powstania wymaga ostroznosci i szczegélowej oceny
kazdego przypadku.

Z dotychczasowych rozwazan wynika, Ze w umowie o przeprowadzenie ba-
dania klinicznego mozna, co do zasady, przenies$¢ autorskie prawa majatkowe do
przysztych utworéw powstatych w zwiazku z prowadzeniem badania juz z chwilg
ich powstania. Teza ta wymaga jednak uzupelnienia i dalszej weryfikacji pod
katem przewidzianego w pr. aut. wymogu wskazania p6l eksploatacji utworu, dla
ktérego zbywane sa wspomniane prawa.

22 ], Barta, R. Markiewicz, Prawo..., s. 157.
23 E. Traple, Umowy..., s. 50.
24 Wyrok SA w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013 r., I ACa 852/13, Lex nr 1409250.
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Specyfikacja pol eksploataciji

Zgodnie z art. 41 ust. 2 pr. aut. umowa o przeniesienie autorskich praw majatkowych
lub umowa o korzystanie z utworu obejmuje pola eksploatacji wyraZnie w niej
wymienione. Pojecie ,pola eksploatacji” rozumiec¢ nalezy jako pewien wzglednie
jednorodny sposéb (forme) korzystania z dzieta?. Otwarty katalog przyktadowych
pol eksploatacji ustawodawca wskazal w art. 50 pr. aut., wymieniajac trzy podsta-
wowe sposoby korzystania z utworéw: po pierwsze — utrwalanie i zwielokrotnianie,
po drugie — obrét oryginatem lub egzemplarzamii po trzecie — inne rozpowszech-
nianie. W literaturze przedmiotu i orzecznictwie przyjmuje sie, ze kryteriami wy-
rézniajacymi pola eksploatacji sa w szczeg6lnosci odrebnosé technologiczna, inny
krag odbiorcéw, inny podmiot rozpowszechniajacy oraz zasieg terytorialny i jezy-
kowy, a takze forma ekonomicznej eksploatacji utworu®.

W doktrynie wyrézni¢ mozna dwa kierunki wyktadni norm wynikajacych
z art. 41 ust. 2 pr. aut. W myél interpretacji liberalnej, zaproponowanej przez M. Ke-
pifiskiego, przejscie caloSci praw na inng osobe moze nastapic¢ w ten sposob, ze strony
po prostu stwierdza, iz przenosza znane sobie prawa autorskie do utworu w catosci.
W ocenie powolanego autora sankcja niescislego okreslenia podl eksploatacji jest
skuteczno$¢ umowy tylko w zakresie pdl wyraZnie wymienionych, w pozostatym
za$ zakresie umowa podlega og6lnym regutom wyktadni®®. Stanowisko takie znaj-
duje podstawe w orzecznictwie. Zgodnie z wyrokiem Sadu Najwyzszego z dnia
14 wrzeénia 2005 r. do okreslenia pdl eksploatacji nie jest konieczne postuzenie
sie §cisle okreSlonymi zwrotami i strony umowy moga w dowolny sposéb okredli¢
zakres korzystania z utworu, byle tylko nie nasuwat on watpliwosci. Jak stwierdzit
Sad Najwyzszy w przywolanym orzeczeniu, art. 41 ust. 2 pr. aut. nie stoi na prze-
szkodzie stosowaniu wykladni uméw o przeniesienie autorskich praw majatkowych
oraz umoéw licencyjnych dla ustalenia objetych nimi p6l eksploatacji regut inter-
pretacyjnych wynikajacych z art. 65 k.c. W ocenie Sadu Najwyzszego z analizo-
wanego przepisu, ktérego celem jest ochrona tworcy jako strony na ogét stabszej,

25 A.Mirska, Przeniesienie..., s. 49.

26 K. Gliscinski, Wyodrgbnianie si¢ nowych pdl eksploatacji i ich wptyw na obrét prawami do utwordw, ,Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Jagiellofiskiego” 2010, 3, s. 45-60; postanowienie SA w Warszawie z dnia
17 stycznia 1992 r., I ACr 296/92, ,Wokanda” 1993, 4, poz. 25; wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci
UE z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie C-306/05, Sociedad General de Autores y Editores de Espana
(SGAE) v. Rafael Hoteles SA, ECR 2006, s. I-11519.

27 M. Kepinski, System..., s. 474.

28 Ibidem, s. 473; za liberalng wykladnig art. 41 ust. 2 pr. aut. wypowiadala sie réwniez: J. Szczotka,
Naruszenie wymogu specyfikacji utworu, [w:] A. Kidyba, R. Skubisz (red.), Wspdlczesne problemy prawa
handlowego. Ksigga Jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii PoZniak-Niedzielskiej, Krakéw 2007, s. 379.
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da sie wywies¢ jedynie dyrektywe nakazujacg usunigcie ewentualnych watpliwosci
co do zakresu mozliwosci korzystania z utworu przez nabywce lub licencjobiorce
na rzecz tej z nasuwajacych sie ewentualnosci interpretacyjnych, wedtug ktérej
zakres ten jest wezszy?.

Przeciwnikami liberalnej wykladni art. 41 ust. 2 pr. aut. sa J. Barta i R. Markie-
wicz, ktérzy, odwolujac sie do wykladni jezykowej tego przepisu, stwierdzaja, iz
pominiecie danego pola eksploatacji przesadza o tym, Ze nie jest ono objete umowa™.
Stad nalezy uzna¢ — wyjasniaja przywolani autorzy — ze w istocie art. 41 pr. aut.
wprowadza dwie podstawowe zasady umoéw autorskich: zasade specyfikacji pol
i praw eksploatacyjnych oraz zasade specyfikacji utworéw. W konsekwencji nie-
wymienienie jakiegokolwiek pola eksploatacji (nawet gdy wola stron byta mozliwa
do zrekonstruowania na podstawie okolicznosci towarzyszacych zawarciu umowy)
przesadza o tym, Ze umowa nie prowadzi w tym zakresie do przeniesienia prawa
lub udzielenia licencji®!.

Przedstawione przez J. Barte i R. Markiewicza argumenty nie moga pozostaé
niezauwazone. Po pierwsze zgodnie z utrwalonym w literaturze i orzecznictwie
pogladem literalna wykladnia przepisow ma pierwszenistwo przed innymi meto-
dami ich interpretacji. W mojej ocenie art. 41 ust. 2 pr. aut. w sposéb niebudzacy
watpliwosci stawia przed uczestnikami obrotu wymog okreslenia p6l eksploataciji
w celu zbycia lub licencjonowania autorskich praw majatkowych i wola ustawodaw-
cy jest w tym zakresie dostatecznie jasno wrazona. W tym kontekscie za J. Bartg
iR. Markiewiczem uznaé nalezy, ze opisany w art. 41 ust. 2 pr. aut. ,rygor” wymie-
nienia pol eksploatacji w istocie ogranicza generalng regule interpretacyjng wy-
nikajaca z art. 65 § 2 k.c.32. Po drugie zauwazy¢ wypada, Ze szersza analiza utrwa-
lonej linii orzecznictwa Sadu Najwyzszego prowadzi do odrzucenia liberalnej
wykladni art. 41 ust. 2 pr. aut. W swoich rozstrzygnieciach sad ten wielokrotnie
podkreslal bowiem, Ze umowy dotyczace praw autorskich wymagaja odniesienia
do konkretnych i jasno okreslonych w umowie p6l eksploatacji**. Nie bez znacze-
nia pozostaje rowniez fakt, ze przytoczony wcze$niej wyrok Sadu Najwyzszego
z dnia 14 wrze$nia 2005 r., ktéry zdawat sie przychyla¢ do liberalnej wyktadni
art. 41 ust. 2 pr. aut., nie zapoczatkowal nowej, liberalnej linii orzeczniczej, a w dok-

2 Wyrok SN z dnia 14 wrzesnia 2005 r., III CK 124/05, Lex nr 164184.
30 J.Barta, R. Markiewicz, Prawo..., s. 148.

31 Tbidem.

32 Ibidem, s. 149.

3 Wyrok SN z dnia 27 listopada 1963 r. II CR 15/63, OSN 1964, z. 11, poz. 228; wyrok SN z dnia
16 maja 1964, niepubl.; wyrok SN z dnia 8 czerwca 1999 r., I CKN 379/1998, OSP 2000, z. 6, poz. 92;
wyrok SN z dnia 3 grudnia 2008 r., V CNP 82/08, Lex nr 48468; wyrok SN z dnia 24 marca 2011 r.,
I CSK 450/10, Lex nr 798235; wyrok SN z dnia 13 maja 2010 r., IV CSK 450/09, Lex nr 1055042.
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trynie przyjety zostal krytycznie®*. Po czwarte wreszcie nalezy zgodzi¢ sie z J. Barta
i R. Markiewiczem, ze art. 41 ust. 2 pr. aut. w aktualnym brzmieniu jest zbyt rygo-
rystyczny i w wielu wypadkach nie broni stusznych intereséw tworcy, lecz jedynie
utrudnia obrét prawny. Niemniej do czasu jego zmiany jasno wyrazona mysl
ustawodawcy oraz trudna do zakwestionowania wykladnia jezykowa sg argumen-
tami przeciw zasadniczemu odstgpieniu od wymogu wyraznego wymieniania w umo-
wie pdl eksploatacji®.

Podsumowujac te czes$¢ rozwazan, stwierdzi¢ wypada, ze mimo pojawiajacych
sie w literaturze i orzecznictwie kontrowersji przeniesienie autorskich praw majat-
kowych do utworu wymaga specyfikacji zaréwno utworu, jak i pol jego eksploa-
tacji. Zasada ta znajduje pelne zastosowanie do utworéw powstatych w zwigzku
z prowadzeniem badan klinicznych. W konsekwencji literalna interpretacja
art. 41 ust. 2 pr. aut. pozwala stwierdzi¢, ze umowa o prowadzenie badania klinicz-
nego powinna zawiera¢ zobowigzanie badacza do przeniesienia na rzecz sponsora
lub CRO autorskich praw majatkowych do wynikéw badania i innych utworéw
opracowanych w jego trakcie, na precyzyjnie okreslonych polach eksploatacji.
W literaturze przedmiotu P. Ziecik, jako jedyny, podejmuje prébe sformutowania
propozycji konkretnych p6l, wskazujac nastepujace sposoby korzystania z utworéw
zwigzanych z badaniami klinicznymi: po pierwsze, w zakresie utrwalania i zwielo-
krotniania—wytwarzanie dowolna technikg egzemplarzy utworu, w tym technika
drukarska, reprograficzng zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa, a takze
wprowadzanie utworu do pamieci komputera; po drugie, w zakresie obrotu ory-
ginalem utworu albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono — wprowa-
dzanie do obrotu, uzyczanie, najem lub dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy;
po trzecie, w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposéb — publiczne wy-
konywanie, wystawianie, wySwietlanie oraz nadawanie i remitowanie za pomoca
wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stacje naziemna lub za
posrednictwem satelity, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob,
aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
w tym poprzez udostepnianie go w sieci Internet®®. O ile poszczegdlne z wymie-
nionych powyzej p6l eksploatacji moga budzi¢ watpliwosci od strony praktycznej,
o tyle zgodzi¢ nalezy sie z P. Ziecikiem, Ze sens wymieniania tak szerokiego ka-
talogu sposobéw korzystania z utworu ma zasadniczo na celu doprecyzowanie

34 P.Slezak, Glosa czesciowo krytyczna do wyroku SN z dnia 14 wrzesnia 2005 r., 111 CK 124/05, ,Glosa”
2006, 4, s. 108-113; P. Zeraniski, Glosa krytyczna do wyroku SN z dnia 14 wrzesnia 2005 r., 111 CK 124/05,
,Glosa” 2007, 3, s. 59-71.

35 ], Barta, R. Markiewicz, Prawo..., s. 148.
%6 P Ziecik, K. Bartkowiak, Umowy..., s. 97.
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sformulowania ,wszystkie pola eksploatacji” i zapewnienie sponsorowi badania
naleznego mu pelnego wladztwa nad wynikami badania i innymi utworami
opracowanymi w jego trakcie.

W praktyce obrotu gospodarczego postanowienia uméw o prowadzenie bada-
nia klinicznego dotyczace przeniesienia autorskich praw majatkowych do wyni-
kéw badania i innych utworéw opracowanych w jego trakcie rzadko odnosza sie
do specyficznych pol eksploatacji. Stan taki wydaje si¢ wynikac z nastepujacych
okolicznoSci: po pierwsze wspomniane postanowienia opracowywane sa Zzazwy-
czaj w oparciu o miedzynarodowe standardy, ktére bardziej niz wymogi polskiego
prawa autorskiego uwzgledniaja normy wiasciwe dla anglosaskiego prawa kon-
traktéw, ktéremu nieznana jest koncepcja p6l eksploataciji; po drugie wzory uméw
przygotowywane sa przewaznie dla badan wieloosrodkowych, ktére tocza sie
jednoczeénie w kilkudziesigciu osrodkach badawczych na §wiecie. W tym przy-
padku wielo$¢ jurysdykcji sprawia, ze poszukuje sie rozwigzan ogdlnych, a dopiero
w drugiej kolejnosci brane sa pod uwage normy prawa krajowego, dotyczace —w ana-
lizowanym przypadku — wymogu specyfikacji p6l eksploatacji. Majac na uwadze
powyzsze okoliczno$ci, zada¢ nalezy pytanie o skutki braku okreslenia pél eks-
ploatacji w postanowieniach umownych dotyczacych przeniesienia autorskich
praw majatkowych.

W literaturze przedmiotu podkresla sie, ze konsekwencje prawne niedopelnie-
nia tzw. specyfikacji, czyli wyraznego wymienienia pol eksploatacji w umowie
budza spory w doktrynie i orzecznictwie¥. Jak zauwaza T. Targosz, zarysowaty
sie w tej kwestii zasadniczo dwie grupy pogladéw. Zgodnie z pierwszg z nich kon-
sekwencja niewymienienia w umowie pola eksploatacji jest brak przeniesienia
praw na tym polu, co moze takze prowadzi¢ do niewaznosci umowy. Zgodnie
z drugim stanowiskiem w braku wyraZnego wymienienia pdl nalezy siegna¢ do
ogolnych dyrektyw wykladni o$wiadczen woli stron umowy i w konsekwencji
»zrekonstruowac” zakres przeniesienia lub licencji. Alternatywnie mozna propono-
wac zastosowanie art. 49 ust. 1 pr. aut., co doprowadziloby do przeniesienia prawa
do korzystania zgodnego z charakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyjetymi
zwyczajami®. Koncepcja liberalna wydaje sie bliska wywodzacej sie z prawa nie-
mieckiego zasadzie Zweckiibertragungslehre, ktéra dla okreslenia zakresu ustana-
wianych praw nakazuje bada¢ cel zawieranej umowy, w sytuacji gdy strony nie
dokonaty w niej specyfikacji sposobéw korzystania z utworu®. Waskie ramy podej-

87 T. Targosz, Umowy..., s. 26.
38 Ibidem:.

39 Ibidem, s. 36; szerzej por.: idem, Ustawowe konstrukcje w zakresie majgtkowych praw autorskich i obrotu
nimi w dobie kryzysu prawa autorskiego, Krakéw 1990, s. 110-114.
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mowanych tu rozwazan nie pozwalaja na szczegblowa analize argumentéw prze-
mawiajacych za i przeciw przywolanym powyzej stanowiskom, co zreszta wyma-
galoby odrebnej dysertacji. W kontekscie podejmowanej problematyki warto
w tym miejscu podkresli¢, ze z perspektywy celu towarzyszacego umowom o pro-
wadzenie badan klinicznych zaréwno rygorystyczna, jak i liberalna wizja skutkéw
niedopelnienia wymogéw zasady okreslenia pdl eksploatacji rodzi¢ moze ryzyko
dla sponsora badania, ktéry nie bedzie mégt by¢ pewny statusu autorskich praw
majatkowych do jego wynikéw i innych utworéw powstatych w zwigzku z prowa-
dzeniem badania.

Whnioski

Analiza problematyki przeniesienia autorskich praw majatkowych do utworéw
badaniowych pozwolila na identyfikacje i wstepne przyblizenie kilku probleméw,
ktére wyrazi¢ mozna w nastepujacych pytaniach. Po pierwsze — czy mozliwe jest
przeniesienie autorskich praw majatkowych do nieistniejacych jeszcze, tj. przy-
sztych utworéw badaniowych? Po drugie — czy utwory badaniowe maja charakter
utworéw pracowniczych? Po trzecie wreszcie — czy do przeniesienia autorskich
praw majatkowych do utworu badaniowego konieczne jest wskazanie w odpowied-
nich postanowieniach umowy o przeprowadzenie badania klinicznego konkret-
nych poél eksploatacji? Waskie ramy niniejszej publikacji nie pozwolily co prawda
na wyczerpujace omowienie kazdego z powyzszych zagadnien, przeprowadzona
analiza umozliwila jednak sformutowanie pewnych wnioskéw.

W pierwszej kolejnosci odnotowac wypada, ze w kontekscie przeniesienia au-
torskich praw majatkowych do utworéw badaniowych, co do zasady, méwié nalezy
o utworach przyszlych, tj. takich, ktére nie zostaly jeszcze utrwalone w chwili
zawarcia umowy o prowadzenie badania klinicznego. Podkresli¢ przy tym nalezy,
ze zaréwno literatura, jak i orzecznictwo dopuszczaja przeniesienie autorskich
praw majatkowych do utworu majacego powsta¢ w przysztosci. W mojej ocenie
przeniesienie autorskich praw majatkowych do utworu przyszlego moze nastapi¢
juz z chwila jego stworzenia, o ile taki byl wyrazony w umowie zgodny zamiar stron.

Po drugie podkresli¢ trzeba, ze utwory badaniowe, co do zasady, nie maja
charakteru utworéw pracowniczych. Decydujacy w tym zakresie jest fakt, ze na
gruncie obowigzujacego prawa farmaceutycznego o$rodki badawcze nie odpowia-
daja za prowadzenie badan klinicznych. Ich rola sprowadza sie jedynie do bycia
miejscem prowadzenie badania i udostepniania w tym celu swoich zasob6éw sprze-
towych, organizacyjnych i kadrowych. W zdecydowanej wiekszosci przypadkow
udzial w badaniach klinicznych stanowi jedynie dodatkowa dziatalno$¢ osrodkéw
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badawczych, ktére skupiaja sie przede wszystkim na realizowaniu kontraktéw
z Narodowym Funduszem Zdrowia. W konsekwencji umowy o prace pomiedzy
osrodkiem i jego pracownikami, w tym badaczem, nie obejmuja prowadzenia
badan klinicznych, a jedyng podstawe ich prowadzenia stanowig umowy cywilno-
prawne zawierane pomiedzy o$rodkiem, badaczem i CRO lub sponsorem badania.

Po trzecie wreszcie przeprowadzana w niniejszym artykule analiza pozwala
stwierdzi¢, ze do przeniesienia autorskich praw majatkowych do utworéw badanio-
wych znajduje zastosowanie wyrazona w art. 41 ust. 2 pr. aut. zasada specyfikacji,
ktéra wymaga wskazania w umowie o prowadzenie badania klinicznego precy-
zyjnie okredlonych pél eksploatacji utworu. Na gruncie prawa polskiego przenie-
sienie z badacza na sponsora autorskich praw majatkowych do wynikéw badania
klinicznego i innych utworéw powstalych w wyniku jego prowadzenia wymaga
wigc wskazania utworu i zakresu, w jakim nastapi¢ ma przeniesienie autorskich
praw majatkowych. W praktyce obrotu gospodarczego z uwagi na dazenie do
miedzynarodowego ustandaryzowania stosowanych w badaniach klinicznych
kontraktéw, mozna spotkac si¢ z brakiem postanowien okreslajacych pola eksplo-
atacji zbywanych utworéw badaniowych. Sytuacja taka moze budzi¢ watpliwosci
na gruncie przepiséw polskiego prawa autorskiego, niemniej nie mozna — moim
zdaniem — automatycznie wyprowadzac z niej wniosku o nieskutecznoéci umowy
w zakresie dotyczacym przeniesienia autorskich praw majatkowych do utworéw
badaniowych. Tego rodzaju wnioski formulowa¢ nalezy bardzo ostroznie, z uwzgled-
nieniem wszystkich okoliczno$ci danego przypadku. W literaturze przedmiotu
przyjmuje sie, ze w przypadku sporu sadowego co do skutecznosci umowy, w ktérej
nie zostaly wymienione pola eksploatacji, sad zapewne, w przypadku umowy licen-
cyjnej niewylgcznej, uzna jej skutecznosc¢ i dokona odpowiednich ustalefi co do
pol eksploatacji objetych licencja oraz zakresu licencji na podstawie art. 65 § 2 k.c.;
nie jest takze wykluczone zastosowanie konwersji (na niewylaczng umowe licen-
cyjna) w odniesieniu do umowy o przeniesienie prawa autorskiego lub umowy
licencyjnej wylacznej, a nawet — cho¢ takie stanowisko oceniane jest przez J. Barte
i R. Markiewicza krytycznie — uznanie ich skutecznosci poprzez interpretacje, ze
okreslenie pdl eksploatacji nie stanowi istotnego postanowienia umowy*’. Wydaje
sie, ze wobec pojawiajacych sie watpliwosci interpretacyjnych dotyczacych stoso-
wania art. 41 ust. 2 pr. aut., z punktu widzenia sponsora badania klinicznego klu-
czowe znaczenie bedzie mie¢ w pierwszej kolejnoéci potwierdzenie w umowie z oérod-
kiem i badaczem, ze to wlasnie sponsor ma wylaczne prawo wilasnosci wszelkich
danych pochodzacych z badania, w tym danych utrwalonych w formie utworu.
Postanowienie to moze by¢ nastepnie realizowane w umowie o prowadzenie

40 ], Barta, R. Markiewicz, Prawo..., s. 148.
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badania klinicznego badZ w formie przeniesienia autorskich praw majatkowych,
badz w formie zobowiazania do przeniesienia w drodze odrebnej czynnosci praw-
nej autorskich praw majatkowych do majacych powsta¢ w przysztosci utworéw
badaniowych. Otwarte pozostaje jednak pytanie, czy takie zobowigzanie bedzie
mie¢ w istocie charakter umowy przedwstepnej w rozumieniu art. 389 § 1 k.c.
i w konsekwencji wymagaé bedzie okreslenia istotnych postanowien umowy przy-
rzeczonej, do ktérych nalezaloby zapewne zaliczy¢ specyfikacje pol eksploatacji
utworu.
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