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I. WPROWADZENIE

W dobie wzmozonego obrotu prawami na dobrach niematerialnych umowy
know-how staty si¢ jednym z podstawowych instrumentow zabezpieczenia interesow
stron przed niekontrolowanym korzystaniem z informacji poufnych. Ochrona know-
-how peni istotna funkcj¢ w przypadku komercjalizacji wlasnos$ci intelektualnej
oraz transferze technologii'. Zainteresowanie kontraktami majacymi za przedmiot
stan tajemnicy miato swoj poczatek juz w latach siedemdziesiatych XX w., poniewaz
zaczely one stanowic¢ pewna alternatywe w stosunku do uzyskiwania patentow?. Na
polskim rynku nowych technologii kontrakty know-how petnia istotna rolg, poniewaz
polscy przedsigbiorcy decyduja si¢ najczesciej na ochrong swoich projektow wyna-
lazczych i rozwiazan technicznych za pomoca stanu tajemnicy. Nalezy zaznaczy¢,

" Autor jest absolwentem Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellonskiego, ORCID: 0000-0001-
9901-3191.

! Zwrécit na to uwagg prawodawca unijny w pkt 4 preambuty oraz art. 1 pkt b rozporzadzenia Komisji (UE)
nr 316/2014 z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej do kategorii porozumien o transferze technologii (Dz. Urz. UE L 93 z 28.03.2014 r., s. 17); dalej: rozpo-
rzadzenie o transferze technologii. Powotane przepisy stanowia, ze: ,,Porozumienia o transferze technologii doty-
czg udzielania licencji na korzystanie z praw do technologii (»prawa do technologii« oznaczaja m.in. know-how).
Tego rodzaju porozumienia zazwyczaj prowadza do poprawy efektywnos$ci gospodarczej i wspieraja konkurencyj-
no$¢, poniewaz moga ograniczy¢ powielanie prac badawczo-rozwojowych, wzmacnia¢ motywacje przedsigbiorstw
do podejmowania nowych prac badawczo-rozwojowych, pobudza¢ innowacje przyrostowe, ulatwia¢ upowszech-
nianie technologii oraz tworzy¢ konkurencj¢ na rynku produktowym”.

2 S. Grzybowski: Umowy know-how na tle kodeksu cywilnego, Krakowskie Studia Prawnicze 1968, z. 1-2,
s.99.
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ze jest to zjawisko odmienne w poroéwnaniu z panstwami zachodnimi. Zgodnie
z raportem Europejskiego Urzedu Patentowego (European Patent Office, EPO),
w 2018 r. polscy wynalazcy dokonali 534 zgtoszen patentowych w EPO. Dla po-
réwnania, niemieckie podmioty dokonaty w tym samym roku 26 734 aplikacji pa-
tentowych®. Ochrona projektow technicznych w ramach know-how moze by¢ tez
spowodowana praktyka Urzedu Patentowego RP, ktory niechetnie udziela patentow
na opracowania, co do ktorych wykazanie technicznego charakteru jest kontrower-
syjne (beda to w szczegdlnosci wynalazki wspomagane komputerowo; ang. Com-
puter implemented inventions)*.

Termin know-how nie posiada jednolitej definicji w doktrynie oraz w aktach
prawnych na poziomie krajowym i europejskim®. Warto jednak wskazaé, ze zgodnie
z rozporzadzeniem o transferze technologii know-how oznacza ,,pakiet informacji
praktycznych, wynikajacych z doswiadczenia i badan, ktore sa niejawne (nie sa
powszechnie znane lub tatwo dostgpne), istotne (wazne i uzyteczne z punktu widze-
nia wytwarzania produktow objetych umowa) oraz zidentyfikowane (opisane
w wystarczajaco zrozumialy sposob, aby mozna byto sprawdzi¢, czy spetniaja kry-
teria niejawnos$ci i istotno$ci)”®. Zdaniem niektorych przedstawicieli doktryny
termin know-how powinien by¢ interpretowany szeroko, jako wykraczajacy poza
nazwe ,.tajemnica przedsigbiorstwa’ z art. 11 ust. 2 u.z.n.k.® oraz art. 55' pkt 8 k.c.’
Odrebna definicje know-how zaprezentowat Naczelny Sad Administracyjny w swo-
im wyroku z dnia 31 lipca 2003 r.'°, w ktorym stwierdzil, ze ,.know-how jest to zespot
informacji poufnych, istotnych i zidentyfikowanych we wtasciwej formie. Termin
»poufny« oznacza, ze przedmiot umowy nie jest powszechnie dostgpny i znany.
Termin »istotny« oznacza, ze informacje sa wazne i niebanalne, za$ termin »ziden-
tyfikowany« oznacza, ze know-how jest opisane lub utrwalone w taki sposob, aby

3 Raport roczny Europejskiego Urzedu Patentowego z 2018 r.: European patent applications per country of
origin, https://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/annual-report/2018/statistics/patent-applications.
html#tab2 (dostgp: 31 marca 2020 r.).

*J. Domzat: Patentowanie wynalazkéow wspomaganych komputerowo — analiza aktualnego stanu praw-
nego, s. 2. Artykul jest streszczeniem referatu, jaki zostal wygloszony przez J. Domzata podczas Krajowego
Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki KSTiT 2017, organizowanego w Warszawie w dniach 13-15
wrzesnia 2017 r., https://www.researchgate.net/publication/322294771 PATENTOWANIE WYNALAZKOW _
WSPOMAGANYCH_KOMPUTEROWO - ANALIZA AKTUALNEGO_STANU_PRAWNEGO (dostep:
30 marca 2020 r.).

3 Przyktadem moze by¢ dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 .
w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsigbiorstwa) przed
ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2016 ., s. 1),
ktora pojeciem know-how poshuguje si¢ w pkt 1, 2, 3, 14 oraz 16 preambuly, jednak nie definiuje tego terminu.

° Por. art. 1 ust. 1 lit. i rozporzadzenia o transferze technologii.

7S. Sottysinski: Umowy know-how (w:) System prawa prywatnego, t. 14A, Prawo wlasnosci przemystowej,
pod red. R. Skubisza, wyd. 2, Warszawa 2017, s. 835-836.

8 Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1010 ze
zm.); dalej: u.z.n.k.

? Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.); dalej: k.c.

1" Wyrok NSA w Warszawie z dnia 31 lipca 2003 r., IIl SA 1661/01, Przeglad Podatkowy 2003, nr 11, poz. 50.
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mozliwe bylo sprawdzenie, Ze spelnia ono kryterium poufnosci i istotnosci”. Warto
wskazac, ze w literaturze niemieckiej zostat wyrazony poglad, iz umowy know-how
zapewniaja dostep do wiedzy technicznej, handlowej lub biznesowej, ktora nie jest
chroniona prawami wtasnos$ci intelektualnej, przez co do tych umow nie ma zasto-
sowania zasada terytorialnosci''. Jezeli w umowie nie zostato okre$lone prawo
wlasciwe do rozstrzygania sporéw zwiazanych z odpowiedzialno$cia stron, to na
podstawie art. 4 ust. 1 lit. b rozporzadzenia Rzym I'? zastosowanie powinno mieé
prawo wilasciwe dla miejsca zamieszkania licencjodawcy!'®. Nalezy podzieli¢ to
stanowisko, poniewaz know-how moze zawiera¢ w sobie elementy spehiajace (lub
nie) kryteria zdolno$ci patentowej', jednakze sa to w dalszym ciagu informacje
poufne, nieujawnione do wiadomosci publicznej. Trzeba mie¢ jednak na uwadze,
ze know-how moze zawiera¢ w sobie elementy chronione przez prawo autorskie,
w szczegolnosci oprogramowanie komputerowe, ktore wspomaga sprawnosc tech-
niczna wynalazku, przez co w takich przypadkach ma zastosowanie zasada teryto-
rialnosci z praw wlasnosci intelektualnej'.

W literaturze mozna zaobserwowac takze trzy odmienne poglady dotyczace
statusu prawnego dysponenta know-how. Pierwszy opisuje model know-how jako
prawo podmiotowe, podobne do prawa wynalazcy oraz skutecznego erga omnes'®.
Drugi poglad stanowi, ze know-how jest takze prawem podmiotowym, ale chronio-
nym na podstawie odpowiedzialno$ci deliktowej oraz czynow nieuczciwej konku-
rencji'’. Trzeci opiera si¢ na zatozeniu, ze know-how jest stanem faktycznym,

! Taki poglad wyrazit D. Martiny: Know-how Vertrag, Rom I-VO Art. 4 Rn. 271 (w:) Miinchener Kommentar
zum Biirgerlichen Gesetzbuch, Hrsg. F.J. Sicker, R. Rixecker, H. Oetker, B. Limperg, 7. Aufl., Miinchen 2018,
Rn. 271.

12 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie
prawa wiasciwego dla zobowiazan umownych (Rzym I) (Dz. Urz. UE 177 2 4.07.2008 r., s. 6); dalej: rozporzadze-
nie Rzym [.

13 Zdaniem autora umowa know-how powinna by¢ utozsamiona z umowa o $wiadczenie ustug na podstawie
art. 4 ust. 1 lit. b rozporzadzenia Rzym I, poniewaz zgodnie z pkt 18 preambuly tego rozporzadzenia pojgcie
$wiadczenia ustug nalezy interpretowa¢ w ten sam sposob, co w przypadku stosowania art. 5 rozporzadzenia (WE)
nr 44/2001 w zakresie, w jakim to rozporzadzenie obejmuje $wiadczenie ustug.

4 R. Golat: Prawa na dobrach niematerialnych jako przedmiot aportu w spotkach kapitatowych (ze szczegol-
nym uwzglednieniem problematyki know-how), Prawo Spotek 2002, nr 4, s. 13.

15 Nalezy zasygnalizowac, ze w przypadku programow komputerowych, ktore sa regulowane na gruncie kon-
wencji migdzynarodowych i prawa europejskiego, poziom ich ochrony jest w wigkszos$ci krajow zblizony, poniewaz
sa one chronione ,,jak utwory literackie” na podstawie art. 10 ust. 1 TRIPS (Agreement on Trade — Related
Aspects of Intellectual Property Rights, Porozumienie w sprawie handlowych aspektow praw wlasnosci intelektu-
alnej, Dz. Urz. UE L 311 2 29.11.2007 r., s. 37; Dz. Urz. UE polskie wydanie specjalne, rozdzial 11, t. 21, s. 305;
dalej: TRIPS), art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w spra-
wie ochrony prawnej programéw komputerowych (Dz. Urz. UE L 111 z 5.05.2009 r., s. 16, oraz art. 4 Traktatu
WIPO o prawie autorskim (Traktat Swiatowej Organizacji Wiasnosci Intelektualnej o prawie autorskim, sporza-
dzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r., Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 12).

16 Jego autorem byt S. Grzybowski w monografii Umowy know-how..., op. cit., s. 104-106.

7W literaturze zostat on zaprezentowany przez A. Michalaka w monografii Ochrona tajemnicy przedsigbior-
stwa, zagadnienia cywilnoprawne, Zakamycze 2006, s. 3, oraz E. Wojcieszko-Gluszko: Ochrona prawna know-how
w prawie polskim na tle prawnoporownawczym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego, Prace z Wyna-
lazczo$ci 1 Ochrony Wiasnosci Intelektualnej 2002, s. 154.
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chronionym na podstawie odpowiedzialnosci deliktowej, przepisow dotyczacych
nieuczciwej konkurencji oraz bezpodstawnego wzbogacenia'®.

Umowa licencyjna know-how nalezy do uméw wzajemnych, co do zasady
odptatnych. W doktrynie przyjmuje si¢, Ze 0 umowie wzajemnej rozstrzyga subiek-
tywna ekwiwalentnos¢ §wiadczen, przyczyna zaciagnigcia przez jedna strong zobo-
wiazania jest zaciagnigcie zobowiazania przez strone druga (do ut des)". Ekono-
miczng przyczyna zawarcia umowy know-how po stronie know-how-biorcy® jest
che¢¢ pozyskania informacji poufnych, ktore podniosa potencjat gospodarczy jego
przedsigbiorstwa oraz przyniosa spodziewane zyski. Z drugiej strony mozna zasu-
gerowacé, ze z punktu widzenia licencjodawcy to korzy$¢ majatkowa w postaci za-
ptaty bedzie causa do udostgpnienia know-how.

Okreslenie odpowiedzialno$ci licencjodawcy z tytutu umowy know-how na
podstawie przepisdw prawa jest utrudnione, poniewaz ten typ umowy nie zostat
okreslony w sposob szczegdlny w zadnym akcie rangi ustawowej. Umowa know-
-how zaliczana byta na gruncie dawnego stanu prawnego?!' do kategorii uméw
nienazwanych, czyli takich, ktorych nie mozna przyporzadkowa¢ do okreslonego
typu ustawowego. Z tego wzgledu duza rolg¢ w zakresleniu jej ram, charakteru
prawnego oraz odpowiedzialnos$ci stron odgrywata doktryna. S. Grzybowski zdefi-
niowal umowy know-how jako ,,umowy dotyczace nicopatentowanych i nie ujaw-
nionych rozwiazan zagadnienia technicznego oraz szczegotdw postgpowania tech-
niczno-produkcyjnego lub tez nie ujawnionych szczegoétdw rozwiazania Iub poste-
powania techniczno-produkcyjnego co do opatentowanych wynalazkow. Podstawa
prawna dopuszczalnosci zawierania umow know-how, przesadzajaca jednoczesnie
o ich skutecznosci, charakterze prawnym, a nawet o ich tresci, jest wige wytaczne
prawo korzystania z wynalazku nieopatentowanego oraz utrzymywanych w tajem-
nicy szczegdtow rozwiazania technicznego i postgpowania techniczno-produkcyj-
nego”*. Definicja ta podlegata licznym zmianom w ramach kolejnych zmian usta-
wodawczych?.

18 Poglad ten zostat stworzony przez B. Gawlika w pracy Umowy know-how, zagadnienia konstrukcyjne, Ze-
szyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego, Migdzyuczelniany Instytut Wynalazczo$ci i Ochrony Wiasnosci
Intelektualnej, Prace z Wynalazczos$ci i Ochrony Wiasno$ci Intelektualnej, z. 3, Krakow 1972, s. 37-46.

YW tej kwestii por. F. Zoll: Pojecie umowy wzajemnej (w:) System prawa prywatnego, t. 6, Prawo zobowiqzan
— czes¢ ogolna, pod red. A. Olejniczaka, wyd. 2, Warszawa 2014, s. 1052.

20W zwiazku z brakiem regulacji ustawowych dotyczacych umowy know-how na okreslenie stron umowy
autor bedzie postugiwal si¢ terminami: know-how-dawca/know-how-biorca oraz ,licencjodawca-licencjobiorca”,
a do okreslenia kontraktu bgda stosowane zamiennie terminy ,,umowa know-how” lub ,,umowa dotyczaca/odno-
szaca si¢ do stanu tajemnicy”.

2l Umowa ta nie zostata uregulowana ani w ustawie z dnia 31 maja 1962 r. — Prawo wynalazcze (Dz. U.
Nr 33, poz. 156), ani w ustawie z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci (Dz. U. Nr 43, poz. 272).

22 S. Grzybowski: Umowy know-how..., op. cit., s. 102.

2 Przyktadowo, zgodnie ze wskazowkami Przewodnika w sprawie zawierania umowy licencyjnej know-how,
wydanej przez Centralny Instytut Informacji Naukowo-Technicznej w latach siedemdziesiatych, ,.know-how jest
suma koncepcji, wiedzy i1 doswiadczenia w kierowaniu procesami, koniecznymi do wytwarzania okreslonego
wyrobu. Tajemnica techniczno-produkcyjna musi posiadaé¢ specjalne wlasciwosci oraz by¢ czastka wiedzy tech-
nicznej, odkryta przez producenta w wyniku prowadzonych badan. Do chwili zawarcia umowy, know-how praw-
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Umowa know-how nie zostala bezposrednio wyodrgbniona w pierwotnym?*
ani w aktualnym brzmieniu ustawy prawo wiasnosci przemystowej®. Jednakze
ustawa prawo wlasnosci przemystowej wprowadzita do polskiego porzadku praw-
nego art. 79, ktory wyodrebnil dwa nowe rodzaje umow ,,0 korzystanie z wynalaz-
ku zgloszonego w Urzedzie Patentowym, na ktory nie udzielono jeszcze patentu”
oraz ,,umowy o korzystanie z wynalazku niezgltoszonego, a stanowiacego tajemni-
ce przedsigbiorcy”. W stosunku do nich maja odpowiednie zastosowanie przepisy
dotyczace umow licencyjnych z rozdziatu IV prawa wiasnosci przemystowej, na
zasadzie iuris dispositivi*®. Kwalifikacja umowy know-how jako jednej z uméw
nazwanych z art. 79 p.w.p.”’ nie przesadza jednak o odpowiedzialnosci z tytutu
umowy know-how, poniewaz ustawa prawo wilasnosci przemystowej nie reguluje
w sposdb szczegblny tego zagadnienia. Ponadto, literalna wyktadnia art. 79 p.w.p.
moze prowadzi¢ do postawienia wniosku, ze obydwie umowy maja odniesienie do
wynalazku (,,wynalazku zgloszonego w Urzedzie Patentowym” oraz ,,wynalazku
niezgloszonego”). Pojecie ,,wynalazek™ nie zostato zdefiniowane w sposob szczego-
towy w zadnym akcie rangi ustawowej. Prawo wlasnosci przemystowej w dziale 11,
rozdziat 1 okresla tylko cechy, jakie powinien mie¢ wynalazek, aby spetniac prze-
stanki patentowalnos$ci?®. Z tego wzgledu prob doprecyzowania tego pojecia nalezy
doszukiwac¢ si¢ w doktrynie oraz orzecznictwie. Warty przytoczenia jest wyrok
Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie (VI SA/Wa 853/10)%, zgod-
nie z ktorym ,,wynalazek polega na znalezieniu nowego sposobu wykorzystania

dopodobnie nie powinno by¢ znane konkurencji” (Organisme de Liaison des Industries Mécaniques Europeens,
ORGALIME: Know-how — przewodnik w sprawie sporzqdzenia umowy licencyjnej, wydanie polskie: Centralny
Instytut Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej, Warszawa 1966, cyt. za: S. Gierczak, B. Janicki: Uwa-
gi o kontrakcie know-how w eksporcie, Polska Izba Handlu Zagranicznego, 1967, s. 53).

¢ Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnos$ci przemystowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508).

#Tj.Dz. U. 22019 r. poz. 501 ze zm.; dalej: p.w.p.

20 Art. 79 p.w.p. stanowi, ze do umowy o korzystanie z wynalazku zgloszonego w Urzedzie Patentowym, na
ktory nie udzielono jeszcze patentu, jak rowniez do umowy o korzystanie z wynalazku niezgloszonego, a stano-
wiacego tajemnicg przedsigbiorcy, stosuje si¢ odpowiednio przepisy o umowie licencyjnej, chyba ze strony posta-
nowily inaczej.

7 Zdaniem A. Szewca umowa know-how stanowi umowg o udostgpnianie projektu wynalazczego, w zwiazku
z czym jest kontraktem nazwanym; zob. A. Szewc (w:) A. Szewc, K. Ziolo, M. Grzesiczak: Umowy jako prawne
narzedzie transferu innowacji, wyd. 3, Polska Agencja Rozwoju Przedsigbiorczosci 2011, s. 77. Ujednolicenie
rezimu prawnego umow know-how, a tym samym postulat stosowania do umow dotyczacych rozwiazan niebeda-
cych projektami wynalazczymi rezimu art. 79 p.w.p., wystosowat S. Sottysinski: Umowy..., op. cit., s. 847-848.

28 Swiadezy o tym tre$é normatywna przepisow art. 24, 25, 26 oraz 27 p.w.p. Pojecie wynalazku nie zostato
takze zdefiniowane w Europejskiej Konwencji Patentowej (Convention on the Grant of European Patents, Europe-
an Patent Convention) of 5 October 1973 as revised by the Act revising Art. 63 EPC of 17 December 1991 and the
Act revising the EPC of 29 November 2000; dalej: EPC. EPC stanowi podobnie jak polskie przepisy, ze: ,,patenty
europejskie powinny by¢ udzielane na wynalazki, w kazdej dziedzinie technologii, ktore sa nowe, posiadaja poziom
wynalazczy oraz nadajq si¢ do przemystowej stosowalnosci” (thum. wiasne, tekst oryginalny art. 52 (1) EPC:
,European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, in-
volve an inventive step and are susceptible of industrial application”). Przestanki udzielenia patentu europejskiego
zostaly doprecyzowane w art. 54 EPC w odniesieniu do nowosci, art. 56 EPC dotyczacym poziomu wynalazczego
oraz 57 EPC nawigzujacym do przemystowej stosowalnosci.

» Wyrok WSA w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2010 r., VI SA/Wa 853/10, LEX nr 759763.



Transformacje Prawa Prywatnego 3/2020

materii, a jego rezultatem musi by¢ wytwor materialny o nowej budowie lub sktadzie
albo nowy sposob technicznego oddziatywania na materig, przy czym techniczny
charakter maja rozwiazania, ktore dotycza jednej z dziedzin techniki jako sfery dzia-
talnosci ludzkiej, w ktorej empirycznie stosowane nauki przyrodnicze pozwalaja na
stworzenie $rodkow 1 sposobow, przy pomocy ktorych cztowiek moze lepiej oddzia-
lywaé na materig i przez to zaspokajac¢ swoje potrzeby. W konsekwencji powyzsze-
go uznaje sig, ze sfera techniki nie wykracza poza domeng nauk przyrodniczych,
a przede wszystkim mechaniki, fizyki i chemii, za$ jej przedmiotem jest wykorzy-
stanie materii nicozywionej lub ozywionej. W sferze techniki nie mieszcza si¢ zatem
rozwiazania, ktorych przedmiotem sa pomysty o charakterze abstrakcyjno-myslowym,
w tym organizacyjnym, gdyz rozwiazuja one problemy intelektualne lub organiza-
cyjne”. W rezultacie wynalazkiem moze by¢ tylko produkt, ktoéry wywotuje okreslo-
ny skutek techniczny na materi¢. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze know-how moze za-
wiera¢ inne elementy niz projekty wynalazcze, w stosunku do ktorych moga miec
zastosowanie przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych®. Bede
nimi nowatorskie rozwiazania z dziedzin nowych technologii, takich jak wirtualna
rzeczywisto$¢ (ang. Virtual Reality, V.R.), Internet of Things, nanotechnologia, dru-
kowanie 3D oraz sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence, A.1.)*'. Przyzna-
nie ochrony patentowej rozwigzaniom technicznym pochodzacym z powyzszych
dziedzin nauki moze by¢ kontrowersyjne. Przyktadem moga by¢ wspomniane juz
wczesniej wynalazki wspomagane komputerowo (ang. Computer Implemented In-
ventions)*?, ktore tacza w sobie elementy wynalazku chronionego na podstawie zasad
og6lnych prawa patentowego oraz programu komputerowego, chronionego na grun-
cie prawa autorskiego jak utwor literacki®’. Na gruncie powyzszych rozwazan moz-
na wigc poda¢ w watpliwo$¢ poglad, ze do umow know-how zawierajacych inne niz
wynalazki projekty techniczne nalezatoby stosowac na zasadzie argumentum a simi-
li przepisy dotyczace umoéw o korzystanie z wynalazkow stanowiacych tajemnice
przedsigbiorstwa i zgtoszonych do opatentowania®*. Bez wzgledu na réznice stano-

30 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 288 ze
zm.); dalej: pr. aut.

31'W kontekscie patentowania wynalazkow opierajacych sig¢ na wykorzystywaniu sztucznej inteligencji duza
rolg odgrywa Europejski Urzad Patentowy, ktory zorganizowat w Monachium, 30 maja 2018 r., ogélno$wiatowa
konferencj¢ Patenting Artificial Intelligence. Zostalo na niej przedstawione, w jaki sposéb EPO rozpatruje zgto-
szenia patentowe zawierajace sztuczng inteligencjg oraz na co nalezy zwroci¢ uwagg, piszac zastrzezenia patento-
we na wynalazki tego rodzaju; por. Patenting Artificial Intelligence, Conference summary, 30 May 2018, EPO
Munich, s. 5-6, zob. takze prezentacje¢ K. Lievensa: Patenting Artificial Intelligence, Examination practise at the
EPO, 30.05.2018, https://www.epo.org/learning-events/events/conferences/2018/ai2018.html (dostgp: 16 sierpnia
2019 1.).

32 Udzielanie patentow na wynalazki wspomagane za pomoca programu komputerowego byto czgsta praktyka
Urzedu Patentow 1 Znakow Towarowych Stanow Zjednoczonych (United States Patent and Trademark Office,
USPTO), por. Raport USPTO, 2019 Revised Patent Subject Matter Eligibility Guidance, Federal Register Vol. 84,
No. 4, January 7, 2019, s. 50-57.

3 Art. 10 ust. 1 TRIPS oraz art. 1 dyrektywy w sprawie ochrony prawnej programéw komputerowych
(Dz. Urz. UE L 111 2 5.05.2009 ., s. 16).

3 S. Sottysinski: Umowy know-how..., op. cit., s. 847.
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wisk w tej kwestii, w braku szczegdtowych uregulowan dotyczacych odpowiedzial-
nos$ci z tytutu umowy know-how w prawie wilasnosci przemystowej, w celu okre-
slenia odpowiedzialnosci za wady stanu tajemnicy mozna zastanowi¢ si¢ nad wy-
korzystaniem na zasadzie per analogiam iuris przepisOw regulujacych umowy
nazwane z kodeksu cywilnego, podobnych do kontraktu know-how, lub poprzez
stosowanie czeséci ogodlnej prawa zobowiazan. Wskutek tego odpowiedzialnos¢ li-
cencjodawcy powinna by¢ oceniana na gruncie ogélnych przepisow niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowiazania (art. 471 k.c.). Generalna dyrektywa
zawarta w art. 354 § 1 k.c. nakazuje wykonywac zobowiazanie zgodnie z jego tres-
cia i w sposob odpowiadajacy jego celowi spoteczno-gospodarczemu oraz zasadom
wspotzycia spotecznego, a jezeli istnieja w tym zakresie ustalone zwyczaje — tak-
ze w sposob odpowiadajacy tym zwyczajom. Umowa know-how moze by¢ zasze-
regowana do kategorii umoéw empirycznych, czyli takich, ktore ,ksztattuja sieg
W nastgpstwie masowego zawierania umdéw o podobnej tresci 1 zwykle w obrocie
okresla sig je swoistymi nazwami”*. Ten typ kontraktu wykazuje pewne podobien-
stwo do umowy najmu i dzierzawy. Wynika to z charakteru obydwu umow, poniewaz
tworza one zobowiazania o skutku trwatym, a ich celem jest umozliwienie korzy-
stania z dobra prawnego (rzeczy lub prawa)*. Z tego powodu warta przeanalizowa-
nia bedzie kwestia stosowania per analogiam przepisOw dotyczacych r¢kojmi za
wady rzeczy najetej (art. 664 k.c.), ktorych stosowanie nie bedzie w sposob pelny
odpowiadato realizacji interesow licencjobiorcy z tytutu umowy know-how?*’.

Na zakonczenie uwag wprowadzajacych warto jeszcze wskazaé, ze w odnie-
sieniu do tej czgsci know-how, ktora spetnia przestanki autorskoprawnej ochrony
(np. w stosunku do oprogramowania w wynalazkach wspomaganych komputerowo),
moglby mie¢ zastosowanie art. 55 pr. aut., regulujacy kwestie¢ ,,usterek’ utworu’®.
,»W zakresie pominigtym w ustawie o prawie autorskim, nalezy stosowac per ana-
logiam przepisy Kodeksu cywilnego, dotyczace odpowiedzialno$ci z tytutu rgkojmi
za wady rzeczy w zwiazku z zawarciem umowy sprzedazy”’. Cytowany poglad
J. Barty oraz R. Markiewicza odnosi si¢ do umowy przenoszacej autorskie prawa
majatkowe, z tego powodu w przypadku umowy know-how tworzacej stosunek

3 Tak Z. Radwanski, J. Panowicz-Lipska: Zobowiqzania — cz¢$¢é szczegolowa, wyd. 11, Warszawa 2015, s. 9.
Autorzy zaliczaja do kategorii uméw empirycznych umowy know-how oraz franchising.

3¢ Jednym z essentialia negotti umowy know-how jest m.in. upowaznienie do korzystania z know-how. W ramach
tej czynnosci osoba trzecia uzyskuje kompetencje do korzystania z przedmiotu $wiadczenia, czego ekwiwalentem
po stronie licencjodawcy jest obowiazek znoszenia (pati) dziatan licencjobiorcy; por. w tej kwestii R. Markiewicz:
Umowy licencyjne miedzy jednostkami gospodarki uspotecznionej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskie-
20 1979, z. 1/11-55, s. 44.

37 Ta kwestia bedzie przedmiotem rozwazan w pkt 1.

3% Warto w tym miejscu wskaza¢ poglad A. Nieweglowskiego, zgodnie z ktorym w celu zachowania popraw-
nosci terminologicznej powinno si¢ do wad fizycznych know-how stosowac termin ,,usterki” zaczerpnigty z prawa
autorskiego; A. Nieweglowski: Umowa know-how (w:) Pozakodeksowe umowy handlowe, pod red. A. Kidyby,
Biblioteka Prawa Handlowego, wyd. 2, Warszawa 2018, s. 931.

3 J. Barta, R. Markiewicz: Prawo autorskie, wyd. 4, Warszawa 2016, s. 351.
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zobowiazaniowy o skutku trwatym powinien on zosta¢ skorelowany do odpowie-
dzialno$ci z tytutu rzeczy najetej (art. 664 k.c.). Nalezy jednak zaznaczy¢, ze rosz-
czenia licencjobiorcy z art. 55 pr. aut. znajduja si¢ w stosunku konkurencyjnym
wobec innych uprawnien przystugujacych mu z przepiséw ogdlnych prawa cywil-
nego (np. w przypadku analogicznego stosowania art. 664 k.c.), z tego wzgledu cz¢s§é
z nich powinna zosta¢ ograniczona. Podsumowujac tg cz¢s$¢ rozwazan, nalezatoby
postawic tezeg, ktorej analiza zostanie podjgta w dalszej czgsci artykutu, ze rezim
odpowiedzialnosci know-how-dawcy moze opiera¢ si¢ na zasadach ogdlnych prze-
pis6w o nienalezytym wykonywaniu zobowiazan, przepisow dotyczacych wykony-
wania i niewykonywania zobowiazan wynikajacych z uméw wzajemnych, rekojmi
za wady przy umowie sprzedazy oraz najmu/dzierzawy, a w przypadku know-how
podlegajacego ochronie prawnoautorskiej — na przepisach dotyczacych usterek
z art. 55 pr. aut.

II. WADY FIZYCZNE KNOW-HOW.
MOZLIWE PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOSCI

W doktrynie prawa cywilnego wyrdznia si¢ tradycyjnie wady fizyczne i wady
prawne przedmiotu $wiadczenia. Okreslenie wady fizycznej w polskim kodeksie
cywilnym, w art. 556' § 1 k.c., nie koresponduje bezposrednio z dobrem niemate-
rialnym, jakim jest know-how. Wada fizyczna rzeczy sprzedanej polega na niezgod-
nos$ci rzeczy z umowa, w szczegolnosci gdy rzecz nie posiada whasciwosci, o jakich
sprzedawca zapewnial lub jakie powinny wynika¢ z celu umowy. Know-how jest
dobrem niematerialnym, przez co termin ten moze odnosi¢ si¢ Sci§le do nosnika, na
jakim zostato utrwalone. Jednakze w literaturze uksztattowat si¢ poglad, ze w sto-
sunku do dobr niematerialnych mozliwe jest wykorzystywanie pojecia ,,wada fi-
zyczna™, w szczego6lnosci wynalazku. Know-how stanowia nieujawnione do wia-
domosci publicznej informacje, ktore moga posiadaé (lub nie) zdolnos¢ patentowa?!,
z tego powodu, do tej czgSci stanu tajemnic, ktore nie sa przedmiotami prawa au-
torskiego, stosowanie terminu ,,wada fizyczna” mozna uzna¢ za whasciwe*?. Wada
fizyczna know-how moglby by¢ brak sprawnosci technicznej*, ocenianej pod wzgle-

40 T¢ opinig prezentuje B. Gawlik: Umowa..., op. cit., s. 122—127; S. Sottysinski: Licencje..., op. cit., s. 241-246;
idem: Umowy know-how..., op. cit., s. 852-853; A. Nieweglowski: Umowa know-how..., op. cit., s. 931-933.

* Podobng opini¢ wyraza takze R. Golat: Prawa na dobrach niematerialnych..., op. cit., s. 13.

2 Nalezy w tym miejscu zaznaczy¢, ze pojecie ,,usterka” w rozumieniu prawa autorskiego jest zblizone do
okreslenia ,,wada fizyczna” z kodeksu cywilnego; por. uwagi K. Wtodarskiej-Dziurzynskiej (w:) T. Targosz,
K. Wiodarska-Dziurzynska: Umowy przenoszqce autorskie prawa majqtkowe, Warszawa 2010, s. 319-327. Rela-
cja pomigdzy ,,wadami fizycznymi” a ,,usterkami’” know-how zostanie omowiona w dalszej czg$ci artykutu.

+ Brak sprawnosci technicznej jest uznawany w literaturze przedmiotu za jedna z wad fizycznych wynalazku;
tak m.in. S. Soltysinski: Odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne (uzytecznosé i sprawnosé techniczng) (w:) System...,
op. cit., s. 816; w odniesieniu do know-how A. Niewegglowski: Umowa..., op. cit., s. 930; B. Gawlik: Umowa...,
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dem celu umowy. Moze by¢ on okreslony w samym porozumieniu stron lub wyni-
ka¢ z istoty oraz przeznaczenia stanu tajemnicy. Umowa know-how powinna przy-
nosi¢ rezultaty, jakie zostaty okreslone w umowie oraz sa wymagane ze wzgl¢du na
zasady obrotu panujace na rynku nowych technologii (art. 56 k.c.). Jak juz zostato
stwierdzone, obiektywna przyczyna zawarcia umowy know-how przez licencjobior-
ce jest mozliwos¢ podniesienia potencjatu gospodarczego przedsigbiorstwa oraz
dochod z licencjonowania know-how. Mozna wigc uznac, ze jedna z wad fizycznych
stanu tajemnicy bedzie jej brak sprawnosci techniczne;j.

W literaturze poswigconej umowie know-how zostal takze zaprezentowany
poglad stanowiacy, ze wady fizyczne stanu tajemnicy powinny by¢ zwiazane z jego
wlasciwosciami techniczno-gospodarczymi, ktorymi sa techniczna wykonalno$é,
uzyteczno$¢ oraz rentowno$¢ produkcyjnego zastosowania know-how**. Warto za-
stanowi¢ sig, jaka relacja wystgpuje pomigdzy tymi pojeciami a ,,sprawnoscia
techniczna”. Aby tego dokona¢, konieczna jest ich blizsza analiza. Zdaniem niekto-
rych przedstawicieli doktryny ,,techniczna wykonalno$¢” know-how to zdolnos¢ do
,produkcyjnego zastosowania przy uzyciu aktualnie dostgpnych srodkoéw technicz-
nych [...], stwierdzenie, ze know-how jest technicznie wykonalne oznacza w pierw-
szym przypadku, ze w ogole mozliwe jest zastosowanie know-how w produkciji,
w drugim przypadku — Ze zastosowanie to moze nastapi¢ w okreslony sposob (np.
na skalg przemystowa, w produkcji seryjnej, bez nadmiernych kosztow inwestycyj-
nych)”®. Majac na uwadze powyzsza definicje, mozna stwierdzi¢, ze pomiedzy
pojeciami ,techniczna wykonalnos¢” a ,,sprawnos¢ techniczna” wystepuje relacja
zawierania®. Trzeba zaznaczy¢, ze istotna cecha know-how powinno by¢ jego prak-
tyczne zastosowanie w produkcji. Wazna rolg odgrywa w tym przypadku umowa,
poniewaz powyzsze elementy powinny by¢ oceniane zgodnie z jej trescig oraz zamie-
rzonym celem wierzyciela w odniesieniu do sposobu wykorzystywania know-how*'.

,» Techniczna uzyteczno$¢” know-how zostata zdefiniowana w doktrynie jako
,»zdolnos¢ do osiagnigcia zamierzonego rezultatu technicznego [przez co — M.B.]
postepowanie produkcyjne zgodne z dyrektywami wskazanymi w opisie know-how
pozwala osiagna¢ rezultaty, ktore stanowig cel techniczny tych dyrektyw”*. Roz-
nica pomigdzy ,,techniczna wykonalnoscia” a ,,uzytecznoscia” know-how poja-
wia si¢ przy skutkach wykonywania umowy. ,,Technicznie uzyteczne” know-
-how pozwala osiagnaé¢ powtarzalne rezultaty w produkcji, przez co moze by¢

op. cit., s. 126127, z tym zastrzezeniem, ze autor definiowat sprawnos$¢ techniczna jako ,,techniczna wyko-
nalno$¢”.

# B. Gawlik: Umowa know-how..., op. cit., s. 126-127.

4 Ibidem, s. 127.

4 Podobny poglad w odniesieniu do sprawnosci technicznej wynalazku wyraza S. Soltysinski: Odpowiedzial-
nos¢ za wady fizyczne (uzytecznosc i sprawnos¢ techniczng), op. cit., s. 816.

47 Na gruncie polskiej doktryny taki poglad wyrazili takze R. Markiewicz: Umowy licencyjne..., op. cit.,
s. 73-74, oraz S. Sottysinski: Licencje..., op. cit., s. 241-243.

* Tak B. Gawlik: Umowa know-how..., op. cit., s. 127.
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przyrownane z jednym z ,,wymogow czastkowych” przemystowej stosowalnos$ci
z art. 24 p.w.p., jakim jest ,,powtarzalnos$¢ rezultatu stosowania wynalazku™*’. Ma-
jac na uwadze powyzsze uwagi, mozna stwierdzi¢, ze ,,techniczna wykonalno$¢”
know-how jest $cisle powiazana z jego ,,uzytecznoscia”, z tego powodu obie stano-
wia wady fizyczne know-how. Pomigdzy sformutowaniami ,,sprawnos¢ techniczna”
know-how a ,techniczna uzytecznos¢” zachodzi relacja podrzednosci. Kazdy stan
tajemnicy, ktory jest ,,technicznie uzyteczny”, musi by¢ takze ,,sprawny technicznie”,
ale ,,sprawno$¢ techniczna” nie determinuje ,,uzytecznosci”’ know-how wzgledem
licencjobiorcy, poniewaz bedzie ona zalezna od jego potrzeb i prowadzonej dziatal-
nosci gospodarczej. W zwiazku z powyzszym termin ,,sprawnos¢ techniczna” know-
-how znajduje si¢ w stosunku podrzednosci wobec ,,technicznej uzytecznosci”. Nie
zmienia to jednak faktu, ze obie stanowia wady fizyczne przedmiotu §wiadczenia.

,»Rentowno$¢” know-how nie powinna by¢ powiazana z jego sprawnoscia
techniczna, poniewaz dotyczy efektywnosci produkcyjnej oraz ekonomicznej, kto-
ra zalezy od wielu czynnikdw niezaleznych od licencjodawcy. Nie ma on najczgsciej
wplywu na rezultaty gospodarczego wykorzystywania know-how oraz dystrybucji
produktéw z niego wytworzonych. Z tego wzgledu niektorzy przedstawiciele dok-
tryny wylaczaja mozliwos$¢ udzielenia gwarancji na rentownos¢ know-how z uwagi
nato, ze nie znajduje ona uzasadnienia ani w ustalonych zwyczajach, ani w zasadach
wspotzycia spotecznego™.

Analiza odpowiedzialnos$ci z tytutu umowy know-how powinna mie¢ za punkt
wyjscia ustalenie, w drodze wyktadni postanowien umowy, jak ksztattuje si¢ zobo-
wigzanie gwarancyjne licencjodawcy. Moze on bowiem, na podstawie art. 473 § 1
k.c.’!, skutecznie zobowiaza¢ si¢ do naprawienia szkody spowodowanej nie tylko
zawinionym zachowaniem, lecz takze innymi okoliczno$ciami. Mozliwo$¢ rozsze-
rzenia odpowiedzialnos$ci licencjodawcy na zasadzie ryzyka wynika réwniez
z elementu zaufania, ktory jest charakterystyczny dla wykonywania wzajemnych
zobowiazan, zaleznych od osobistych kompetencji stron oraz posiadanej przez nich
wiedzy. W przypadku umowy know-how, ktéra moze wiazac si¢ nie tylko z przeka-
zywaniem informacji przemystowych, naukowych czy handlowych, lecz takze ze
swiadczeniem ustug doradczych, ksiegowych, zarzadzania oraz kontroli*2, element
zaufania pelni istotna rolg, z tego powodu udzielenie szerokiej gwarancji przez

4 Zdaniem Naczelnego Sadu Administracyjnego, ,,na przemystowa stosowalno$¢ sktadaja si¢ wigc cztery
zasadnicze wymogi czastkowe: wymog zupelosci (kompletnoscei), wymog nadawania si¢ do uzytku, wymog po-
wtarzalnosci rezultatu stosowania wynalazku, wymog nalezytego ujawnienia wynalazku” (wyrok NSA z dnia
12 kwietnia 2018 r., I GSK 1997/16, niepubl.).

'S, Sottysinski: Licencje..., op. cit., s. 241-242.

31 Zdaniem Sadu Najwyzszego, ,,za jak najbardziej dopuszczalna, na tle wspomnianych przepisow (471, 473
k.c.), uzna¢ nalezy mozliwo$¢, ze odszkodowanie za nienalezyte wykonanie umowy moze przyshugiwac wierzy-
cielowi, jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie bedzie nastgpstwem innych okolicznosci niz tylko zawi-
nione zachowanie dtuznika” (wyrok SN z dnia 27 czerwca 2003 r., IV CKN 300/01, Monitor Prawniczy 2007, nr 10,
poz. 573).

32 Por. wyrok WSA w Krakowie z dnia 9 wrzesnia 2010 r., I SA/Kr 847/10, LEX nr 621107.
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know-how-dawce nalezatoby uznaé za uzasadnione. Waznym aspektem odpowie-
dzialnosci licencjodawcy bedzie okreslenie okoliczno$ci oraz cech przedmiotu
swiadczenia. W praktyce obrotu moze si¢ bowiem zdarzy¢, ze know-how-dawca
udzieli gwarancji na takie dziatania, na ktore nie bedzie mogt mie¢ wptywu. Przy-
ktadem byloby utrzymywanie odpowiedniej sprawnosci technicznej urzadzen czy
wykorzystywanie substancji chemicznych w odpowiedniej temperaturze. W takich
sytuacjach sporzadzenie szczegdélowych zatacznikow do umowy, miedzy innymi
w postaci regulaminu korzystania z know-how, moze stanowi¢ skuteczna przestan-
ke egzoneracyjna po stronie licencjodawcy. W umowie mozna takze wskazaé, ze
licencjodawca bedzie odpowiedzialny za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowiazania, ,,z powodu $cisle okreslonych okolicznosci przypadkowych, a nawet
za site wyzsza, niemniej ogolne stwierdzenie o pelnej odpowiedzialnosci bez ich
oznaczenia jest niewystarczajace”3. Warto doda¢, ze na podstawie zasady swobody
umow (art. 353 k.c.) strony moga takze w pelni wytaczy¢ odpowiedzialno$é licen-
cjodawcy za jakiekolwiek wady know-how. Takie klauzule nalezatoby jednak uznaé
za niewazne, poniewaz miatyby one na celu obejscie ustawy (art. 58 k.c.)**. Nalezy
zaznaczy¢, ze zobowiazanie gwarancyjne moze by¢ zastrzezone do odpowiedniego
okresu probnego. Celem jego wprowadzenia jest zbadanie warto$ci know-how przez
licencjobiorcg. Jezeli z powodu niedochowania nalezytej staranno$ci nie zgtosit on
wady w terminie, nie moze skutecznie powolywac si¢ na gwarancje. W przypadku
braku okreslonych warunkéw gwarancyjnych, mozna dokona¢ ogdlnej wyktadni
umowy (art. 65 k.c.) lub powotac si¢ na opisy know-how w zakacznikach®. Konczac
analiz¢ problematyki rozszerzenia dziatalno$ci licencjodawcy na zasadzie ryzyka,
warto przytoczy¢ jeden z pogladow doktryny, stanowiacy, ze zastrzezenie odpo-
wiednich zobowiazan gwarancyjnych przez know-how-dawce uzasadnia stosowanie
w drodze analogii przepisow dotyczacych rekojmi za wady przy sprzedazy (art. 556!
k.c.)®. Wynika to z podobnych skutkéw, jakie wywoluja obydwie instytucje. Nale-
7y w tym miejscu nadmienié, ze Sad Najwyzszy w odniesieniu do art. 556 § 1 k.c.
stwierdzil, ze zapewnienie o wtasciwosciach rzeczy sprzedanej moze mie¢ charak-
ter og6lny, polegajacy na ,,poinformowaniu kupujacego o pewnych statych cechach
rzeczy (towaru), niezaleznie od sposobu ich (jego) uzycia w dalszym procesie pro-

33 Tak stwierdzit SN w swoim wyroku z dnia 29 listopada 2002 r., IV CKN 1553/00, niepubl.

3 Warto przytoczy¢ w tym miejscu poglad Sadu Najwyzszego, w ktorym stwierdzit, Ze ,,0 czynnosci prawnej
(takze zawarciu umowy) majacej na celu obejscie ustawy mozna mowi¢ wowcezas, gdy czynnosc¢ taka pozwala na
uniknigcie zakazow, nakazow lub obciazen wynikajacych z przepisu ustawy i tylko z takim zamiarem zostata do-
konana. Nie ma na celu obejs$cia prawa dokonanie czynno$ci prawnej dla osiagnigcia skutkow, jakie ustawa wiaze
7z ta czynnos$cig prawng” (wyrok SN z dnia 11 stycznia 2006 r., II UK 51/05, OSNP 2006, nr 23-24, poz. 366).
»Sama che¢ uzyskania $wiadczen z ubezpieczenia spotecznego jako motywacja do podjgcia zatrudnienia nie
$wiadczy o zamiarze obejscia prawa, podobnie jak inne cele stawiane sobie przez osoby zawierajace umowy
o pracg, takie jak na przyktad che¢ uzyskania srodkow utrzymania” (wyrok SN z dnia 28 kwietnia 2005 r., I UK
236/04, OSNP 2006, nr 1-2, poz. 28).

3 Podobnie B. Gawlik: Umowa know-how..., op. cit., s. 126.

% Ten poglad zaprezentowat S. Soltysinski: Licencje..., op. cit., s. 246-247.
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dukcyjnym”, oraz czynny, polegajacy na okres§lonej aktywnos$ci (m.in. sukcesywnym
doradztwie kupujacemu dotyczacym angazowania nabytej rzeczy w okreslone
procesy technologiczne)’’. Przenoszac te rozwazania na grunt umowy know-how,
mozna stwierdzié, ze licencjodawca w podobny sposob mogtby zapewnic licencjo-
biorcg o pewnych niezmiennych wilasciwosciach know-how, ktore beda wystepo-
waty na kazdym etapie procesu technologicznego, oraz roéwnolegle swiadczy¢
ustugi doradcze na kazdym z powyzszych etapow. Warto zastanowi¢ si¢ nad kwes-
tig tzw. dalszych wtasciwosci know-how, ktore nie sa znane w momencie podpisy-
wania umowy, ale moga ujawnic si¢ na poézniejszym etapie jego wykorzystywania.
Majac na uwadze mozliwo$¢ analogicznego stosowania przepisow dotyczacych
rekojmi przy sprzedazy, brak uzyskania powyzszego ,,p6zniejszego skutku” moz-
na zakwalifikowaé jako wade¢ przedmiotu §wiadczenia. Ponadto, licencjobiorca
moze by¢ takze zobowiazany do naprawienia szkody z tytutu odpowiedzialnosci
kontraktowej (art. 471 in. k.c.).

Okreslenie zakresu odpowiedzialnosci licencjodawcy know-how na zasadach
og6lnych ma znaczenie w sytuacji, gdy w umowie nie zawarto zobowiazania gwa-
rancyjnego. Jak juz zostato stwierdzone w uwagach wprowadzajacych, umowa
know-how wykazuje pewne podobienstwo do umoéw najmu i dzierzawy, z uwagi na
stosunek zobowiazaniowy o skutku trwatym, w ramach ktérego jedna ze stron ma
mozliwo$¢ korzystania z rzeczy lub prawa’®. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze stosowa-
nie niektérych uprawnien wynikajacych z przepisow dotyczacych rekojmi za wady
rzeczy najetej (art. 664 k.c.) bedzie niekorzystne z punktu widzenia interesow licen-
cjobiorcy®. Na ich podstawie licencjobiorca mogiby zada¢ odpowiedniego obnize-
nia oplat licencyjnych lub wypowiedzie¢ umowe, gdy know-how miatoby okreslo-
ne wady (art. 664 § 11 2 k.c.). Mozna zasugerowac, ze z punktu widzenia intereséw
ekonomicznych beda to mato korzystne roszczenia, poniewaz licencjobiorca bytby
bardziej zainteresowany realnym wykonaniem zobowiazania lub otrzymaniem
odszkodowania®. Wynika to z faktu, ze co do zasady to posiadacz know-how ma
monopol na jego eksploatacje®!, przez co brak mozliwo$ci dalszego uzywania przed-
miotu tajemnicy blokuje mozliwo$¢ zwigkszania potencjatu gospodarczego przedsig-
biorstwa. Nalezy zaznaczyc¢, ze art. 664 k.c. jest takze wyjatkiem od zasad ogdlnych

37 Wyrok SN z dnia 17 lutego 2005 r., I CK 568/04, niepubl. Zdaniem SN, ,,zapewnienie ogdlne mogtoby
odnosic¢ si¢ tez do pewnych funkcjonalnych wlasciwosci sprzedanej rzeczy w zwiazku z okreslona sfera wiadome-
go sprzedajacemu sposobu zastosowania rzeczy przez kupujacego (np. w razie komponowania jej z innymi rzecza-
mi w okre$lonym procesie technologicznym)”.

¥ R. Markiewicz: Umowy licencyjne..., op. cit., s. 44.

% Podobne zdanie wyrazit S. Sottysinski: Licencje na korzystanie z cudzych rozwiqzan technicznych, Warsza-
wa 1970, s. 243-244.

 Ibidem, s. 244.

1 Podczas zawierania umowy, pomimo nawet bardzo starannego zbadania rynku w sferze globalnej lub regio-
nalnej, licencjodawca know-how moze pozostawa¢ w uzasadnionej niewiedzy co do powszechnosci know-how
w innej czgscei $wiata (np. na rynku technologii w Chile, Argentynie lub innym kraju Ameryki Poludniowej); po-
dobnie S. Sottysinski: Umowy know-how..., op. cit., s. 854.
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odpowiedzialno$ci kontraktowej z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykona-
nia zobowiazania. Stosowanie tej instytucji do umow licencyjnych na podstawie
argumentum a simili (analogia legis) byloby niezgodne z ogo6lna reguta wyktadni
norm prawnych, zakazujaca rozszerzonego stosowania przepisOw stanowiacych
wyjatek (exceptiones non sunt extendendae)®. Jest to jeden z gtdéwnych argumentéw
przeciwko stosowaniu rekojmi z tytutu umowy najmu (dzierzawy) do uméw doty-
czacych know-how.

Odpowiedzialnos¢ licencjodawcy know-how w przypadku zaistnienia wady
fizycznej powinna by¢ oceniana na gruncie ogoélnych przepisow niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowiazania (art. 471 k.c.), zgodnie z zasadami ogdIny-
mi art. 354 § 1 k.c. Warto wspomnie¢, ze ,,przy wykonywaniu zobowiazan umownych
maja znaczenie tylko takie zwyczaje, ktore zostaly juz uksztattowane w odniesieniu
do pewnej kategorii stosunkow obligacyjnych i sa powszechnie znanym oraz apro-
bowanym sposobem postepowania”®. W przypadku kontraktow know-how, ktore
stanowia kategori¢ umow empirycznych®, istotna role przy okresleniu sposobu
wykonywania §wiadczen przez strony bedzie stanowic tre§¢ zobowigzania. Jednak-
ze nalezy stwierdzi¢, ze do okreslenia stopnia nalezytej staranno$ci licencjodawcy
stosowane beda kryteria obiektywne, przy uwzglednieniu zawodowego charakteru
jego dziatalnosci (art. 355 § 2 in fine k.c.). W zwiazku z tym, ze know-how-dawca
posiada monopol na wykorzystywanie stanu tajemnicy i kwalifikowana wiedze
o jego eksploatacji, stopien nalezytej starannos$ci przy ocenie jego dziatan powinien
by¢ podwyzszony. Zdaniem Sadu Najwyzszego, decydujac o tym, ,,czy na tle kon-
kretnych okoliczno$ci mozna osobie zobowiazanej postawic¢ zarzut braku nalezytej
staranno$ci w wypehieniu obowiazkow, decyduje nie tylko niezgodnosé jego dzia-
tania z danym modelem postgpowania, lecz takze uwarunkowana doswiadczeniem
zyciowym mozliwo$¢ przewidywania normalnych nastgpstw danego zachowania”®.
Do oceny nalezytej starannosci licencjodawcy wazny bedzie takze sam typ zobo-
wiazania wynikajacego z umowy know-how, ktora jest kontraktem nienazwanym,
niestosowanym w obrocie powszechnym, tak jak przyktadowo umowa najmu,
dzierzawy lub licencja z prawa autorskiego®. Juz sam proces konstruowania umowy
know-how wymaga co do zasady zaangazowania pelnomocnikdéw profesjonalnych,
przez co odpowiedzialno$¢ z tytutu nienalezytego wykonania §wiadczenia powinna

2 T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek: Wstep do prawoznawstwa, wyd. 9, Warszawa 2014, s. 259.

 Tak stwierdzil Sad Najwyzszy, poddajac interpretacji art. 354 k.c. (wyrok SN z dnia 8 sierpnia 2008 .,
V CSK 87/08, OSNC 2009, nr 2, poz. 57).

¢ Z. Radwanski, J. Panowicz-Lipska: Zobowigzania — czesé szczegotowa, op. cit., s. 9.

% Wyrok SN z dnia 23 pazdziernika 2003 r., V CK 311/02, niepubl. Sad Najwyzszy stwierdza ponadto, ze
ocena postgpowania dluznika nie moze by¢ formutowana ,,na poziomie obowiazkow nie dajacych si¢ wyegzekwo-
wac, oderwanych od doswiadczen i konkretnych okoliczno$ci”.

 Na gruncie bogatej doktryny mozliwe jest sformutowanie modelowej umowy licencyjnej, ktorej szczegdto-
wa tre$¢ bedzie jednak zalezna od danego stanu faktycznego. Przyktadowa umowa licencyjna wraz z krotkim
komentarzem dostgpna jest w monografii J. Barta, R. Markiewicz: Prawo autorskie, op. cit., s. 356-364.
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by¢ podwyzszona®. W rezultacie, w wyniku zawinionego naruszenia zobowiazania,
licencjodawca ponosi odpowiedzialno$¢ kontraktowa, ktora obejmuje tylko szkody
majatkowe. Zgodnie z reguta art. 361 § 2 k.c. dtuznik obowigzany jest do naprawie-
nia strat, ktore poszkodowany faktycznie poniost (damnum emergens), oraz do
wyrownania korzysci (lucrum cessans), ktore mogiby osiagnac, gdyby mu szkody
nie wyrzadzono. Na straty rzeczywiscie poniesione beda sktadaty si¢ wartosc
utraconego przez wierzyciela $wiadczenia lub zmniejszona warto$¢ $wiadczenia,
spowodowana przez nienalezyte wykonanie zobowiazania®. Ci¢zar udowodnienia
i okreslenia wartosci szkody spoczywa na licencjobiorcy (art. 6 k.c.). W przypadku
umowy know-how moze skutkowac to pewnymi trudnosciami praktycznymi
w zwiazku z oszacowaniem szkody w granicach pozytywnego interesu umownego.
Wykorzystanie tajemnicy produkcyjnej jest zadaniem dlugoterminowym, z ktorego
wierzyciel bedzie mogt czerpac¢ ewentualne zyski po wdrozeniu technologii i1 roz-
poczeciu produkcji®®. W celu ustalenia wysokos$ci szkody, w postaci uszczerbku
majatkowego, powszechnie przyjmowana jest w doktrynie metoda nazywana roz-
nicowa lub dyferencyjna’®. Na jej podstawie nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu ma-
jatkowego poszkodowanego oraz wykaza¢ roznice, jaka wywotato zjawisko przed
ujawnieniem si¢ szkody i po nim. Damnum emergens mozna ustali¢, jezeli ,,w majat-
ku osoby poszkodowanej da si¢ uchwyci¢ roznicg wynikajaca z tego poroOwnania,
ktore wykazuje zmniejszenie majatku”’'. Mozna zasugerowac, ze w przypadku li-
cencjobiorcy beda to wydatki poniesione na specjalistyczny sprzgt, maszyny, apa-
rature badawcza, jak i cena przeszkolenia kadry pracowniczej. Trudniejszym zada-
niem bedzie ustalenie wartosci utraconych korzysci, ktore takze sa objete dyspozy-
cja art. 361 § 2 k.c. Podstawa oszacowania lucrum cessans jest okreslenie roéznicy
pomigdzy stanem majatku osoby poszkodowanej, ktory rzeczywiscie istnieje,
a stanem opierajacym si¢ na hipotezie, jak wzrostaby warto$¢ majatku, gdyby do
szkody nie doszto”. Wymagatoby to sporzadzenia odpowiednich kosztoryséw oraz
oparcia si¢ na bilansach szacowanych zyskow i strat sprzed zawarcia umowy. Co
do wartosci wysokosci odszkodowania kodeks cywilny nakazuje ustali¢ ja wedtug
cen z daty ustalenia odszkodowania, a wigc w oparciu o ceny rynkowe (art. 363
§ 2 k.c.). Moze stawiac to w niekorzystnej sytuacji licencjobiorcg, poniewaz z uwa-
gi na szybki rozwdj branzy IT oraz wzmozony obrot nowymi technologiami cena
know-how moze by¢ nieporownywalnie nizsza od tej sprzed zawarcia umowy.
Z tego wzgledu doktadne ustalenie wysokosci szkody w przypadku specyficznego

7 Podobnie orzekt SN w wyroku z dnia 24 listopada 1976 r., IV CR 442/76, niepubl.

% 7. Radwanski, A. Olejniczak: Zobowiqzania — cz¢s¢ ogolna, wyd. 11, Warszawa 2014, s. 335.

9 Z tego powodu przy konstruowaniu umowy know-how istotne znaczenie moze mie¢ zobowigzanie gwaran-
cyjne.

O W. Czachorski: Zobowiqzania. Zarys wyktadu, Warszawa 1994, s. 76-77.

" Ibidem, s. 77.

2 Podobnie T. Wisniewski: Komentarz do art. 361 kodeksu cywilnego (w:) Kodeks cywilny. Komentarz. Zobo-
wiqzania. Czes¢ ogolna, pod red. J. Gudowskiego, t. I1I, wyd. 2, LEX nr 10698.
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kontraktu, jakim jest umowa know-how, moze by¢ utrudnione. Warto jednak wska-
zac, ze ostatecznym rozwigzaniem moze by¢ oszacowanie odszkodowania przez sad
powszechny na podstawie art. 322 k.p.c.”

Umowa know-how jest umowa wzajemna, przez co wskutek wystapienia wady
fizycznej w postaci braku sprawnosci technicznej lub uzytecznos$ci licencjodawca
moze popas¢ w zwloke ze spetnieniem $wiadczenia. W tym przypadku licencjobior-
ca ma mozliwo$¢ wyznaczenia know-how-dawcy dodatkowego terminu na usunig-
cie wad (art. 491 § 1 zd. 1 k.c.).

Nalezy zaznaczy¢, ze termin ten ma by¢ ,,odpowiedni”, czyli ,,realny w sensie
obiektywnym [aby — M.B.] umozliwi¢ drugiej stronie spetnienie $wiadczenia’.
Termin ten musi uwzgledniac¢ specyfikg know-how oraz rodzaj wady. Nalezy jednak
zaznaczy¢, ze jego ocena powinna by¢ dokonywana casu ad casum. W przypadku
ewentualnych sporéw kwestia ta powinna by¢ rozstrzygnigta przez sad. Mozna
zasugerowaé, ze w przypadku wyznaczenia przez licencjobiorce zbyt krotkiego
terminu do usunigcia wady, takie roszczenie mozna bytoby uzna¢ za niemozliwe,
stosujac w drodze analogii art. 385 § 1 k.c. W razie bezskutecznego uptywu termi-
nu na usunigcie wady, know-how-biorca jest uprawniony do odstapienia od umowy
(art. 491 § 1 zd. 1 k.c.) oraz zwrotu tego, co sam $wiadczyt (art. 491 § 1 w zw.
z art. 494 § 1 k.c.)”. Licencjobiorca ma jednak mozliwos¢ w dalszym ciagu zadaé
realnego wykonania zobowiazania i naprawienia szkody wynikltej ze zwtoki (art. 491
§1k.c).

III. USTERKI A WADY FIZYCZNE KNOW-HOW

Jak zostato juz stwierdzone w uwagach wprowadzajacych, wybor rezimu
prawnego odnoszacego si¢ do odpowiedzialnosci licencjodawcy know-how jest
zalezny od danej cze$ci stanu tajemnicy. Jezeli bedzie ja stanowito dobro niema-
terialne, ktore moze by¢ chronione za pomoca prawa autorskiego (m.in. oprogra-
mowanie w przypadku wynalazkow wspomaganych programem komputerowym
zachowywanym w tajemnicy), to w stosunku do niego mogtby mie¢ zastosowanie
art. 55 pr. aut. Przepis ten, w przeciwienstwie do regkojmi przy sprzedazy (art. 556
k.c.), oparty jest na zasadzie winy’. Jednakze zakres jego stosowania w odniesie-

7 Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postgpowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 288 ze
zm.); dalej: k.p.c. Przepis art. 322 stanowi, ze w sprawie 0 naprawienie szkody, o dochody, zwrot bezpodstawne-
go wzbogacenia lub o §wiadczenie z umowy o dozywocie sad uzna, ze $ciste udowodnienie wysokos$ci zadania jest
niemozliwe lub nader utrudnione, moze w wyroku zasadzi¢ odpowiednia sum¢ wedlug swojej oceny, opartej na
rozwazeniu wszystkich okolicznosci sprawy [wyr6znienie — M.B.].

7 Taka opini¢ wyrazit SA w Katowicach w wyroku z dnia 5 stycznia 2000 r., I ACa 817/99, Przeglad Gospo-
darczy (dalej: PG) 2001, nr 1, s. 53.

5 S. Sottysinski: Licencje..., op. cit., s. 244; A. Niewegtowski: Umowa know-how..., op. cit., s. 932.

6 K. Whodarska-Dziurzynska (w:) T. Targosz, K. Wtodarska-Dziurzyniska: Umowy..., op. cit., s. 327.
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niu do umoéw know-how bedzie ograniczony tylko do szczegdlnych sytuacji. Wy-
nika to z tresci samego art. 55 ust. 1 pr. aut. Na jego podstawie, ,,jezeli zamoéwiony
utwor ma usterki, zamawiajacy moze wyznaczy¢ tworcy odpowiedni termin do ich
usunigcia, a po jego bezskutecznym uptywie moze od umowy odstapi¢ lub zadaé
odpowiedniego obnizenia umowionego wynagrodzenia, chyba ze usterki sa wyni-
kiem okolicznosci, za ktore tworca nie ponosi odpowiedzialnosci. Tworca zacho-
wuje w kazdym razie prawo do otrzymanej czg¢sci wynagrodzenia, nie wyzszej niz
25% wynagrodzenia umownego”’’. Zgodnie z dominujacym pogladem doktryny
przepis ten ma zaréwno zastosowanie do umow przenoszacych autorskie prawa
majatkowe, jak i do umoéw licencyjnych’. Jednakze problem w stosowaniu art. 55
pr. aut. pojawia si¢ w ustaleniu jego zakresu podmiotowego, poniewaz przepis
postuguje si¢ wyraznie terminami ,,tworca” (ust. 1 i 4) oraz ,,zamawiajacy” (ust. 1,
2 14). W doktrynie dominuje stanowisko rygorystyczne, opowiadajace si¢ za sto-
sowaniem art. 55 pr. aut. tylko do sytuacji, gdy strong umowy jest podmiot, ktory
rzeczywiscie stworzyt okreslone dzieto™. W rezultacie, w stosunku do podmiotu
innego niz tworca nalezatoby w sposob analogiczny zastosowac instytucjg rekojmi
za wady przy sprzedazy (art. 556 in. k.c.)’’, w przypadku umoéw przenoszacych
autorskie prawa majatkowe. W odniesieniu do umowy licencyjnej bardziej uza-
sadnione bytoby odpowiednie stosowanie przepiséw dotyczacych rekojmi z tytutu
wad rzeczy najetej (art. 664 k.c.). Rygorystyczna interpretacja art. 55 pr. aut. moze
by¢ oparta na literalnej wyktadni samego przepisu. Po pierwsze, porownujac
uprawnienia nabywcy (licencjobiorcy) praw autorskich z art. 55 pr. aut. z roszcze-
niami wynikajacymi z tytutu r¢kojmi za wady przy sprzedazy, nalezy stwierdzié,
ze sa one bardziej korzystne dla zbywcy (licencjodawcy), ktorym jest pierwotny
autor utworu. Wynika to z faktu, ze zatozeniem prawa autorskiego jest ochrona
stabszej strony stosunku zobowiazaniowego, ktora co do zasady jest tworca. Na
podstawie art. 55 pr. aut. moze on bowiem uchyli¢ si¢ od odpowiedzialnosci, jeze-
li wykaze, ze usterki utworu nie powstaty z jego winy (art. 55 ust. 1 zd. 1 in fine

77 Ponadto, zgodnie z art. 55 ust. 2 pr. aut., jezeli utwér ma wady prawne, zamawiajacy moze od umowy od-
stapi¢ i zada¢ naprawienia poniesionej szkody; ust. 3 stanowi, ze roszczenia, o ktorych mowa w ust. 1, wygasaja
z chwila przyjecia utworu, oraz ust. 4: jezeli zamawiajacy nie zawiadomi tworcy w terminie sze$ciu miesigey od
dostarczenia utworu o jego przyjeciu, nieprzyjeciu lub uzaleznieniu przyjgcia od dokonania okreslonych zmian
w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uwaza sig, ze utwor zostat przyjety bez zastrzezen. Strony
moga okresli¢ inny termin.

8 J. Barta, R. Markiewicz: Komentarz do art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (w:) Pra-
wo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, pod red. J. Barty, R. Markiewicza, wyd. 5, Warszawa 2011, s. 377;
T. Targosz: Komentarz do art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (w:) Prawo autorskie i prawa
pokrewne. Komentarz, pod red. D. Flisaka, Warszawa 2015, s. 813.

7 Tak m.in. K. Wlodarska-Dziurzynska (w:) T. Targosz, K. Wtodarska-Dziurzynska: Umowy ..., op. cit., s. 318;
J. Szyjewska-Baginska: Komentarz do art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (w:) Ustawa
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, pod red. E. Ferenc-Szydetko, Warszawa 2014, s. 402;
T. Targosz: Komentarz do art. 55 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych..., op. cit., s. 812.

80 J. Barta, R. Markiewicz: Prawo autorskie..., op. cit., s. 351; K. Wlodarska-Dziurzynska (w:) T. Targosz,
K. Wiodarska-Dziurzynska: Umowy..., op. cit., s. 317.
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pr. aut.). Ponadto, w przypadku odstapienia od umowy, tworca ma mozliwos¢ za-
chowania odpowiedniego wynagrodzenia, czego nie przewiduje regulacja kodek-
sowa. Warto takze zwrdci¢é uwage, ze przyjecie stanowiska, zgodnie z ktorym
art. 55 pr. aut. mogtby mie¢ zastosowanie do innego podmiotu niz tworca, mogto-
by powodowac sytuacjg, w ktorej w wigkszosci wypadkow bytby on zwolniony
z odpowiedzialno$ci z powodu braku mozliwosci przypisania mu winy®!. Z tego
wzgledu autor niniejszego artykutu podziela poglad, zgodnie z ktorym zakres
podmiotowy art. 55 pr. aut. powinien by¢ ograniczony tylko do tworcy. Przenoszac
te rozwazania na grunt umowy know-how, mozna zasugerowac, ze mozliwa jest
sytuacja, w ktorej podmiot tworzacy wynalazek stworzy takze obstugujace go
oprogramowanie.

W art. 55 pr. aut. postuzono si¢ pojeciem ,,usterki”, jednak termin ten nie zostat
zdefiniowany w zadnym akcie rangi ustawowej. Pomimo tego, w doktrynie panuje
zgodne stanowisko, ze pojecie to odpowiada terminowi ,,wada fizyczna rzeczy”*.
Mozna wigc stwierdzi¢, ze usterkami know-how spetniajacego cechy autorskopraw-
nej ochrony bedzie:

1) brak wtasciwosci, o jakich zapewnit know-how-dawca;

2) know-how nie nadaje si¢ do realizacji celu zawartego w umowie lub wynikaja-
cego z okolicznosci lub przeznaczenia know-how;

3) know-how nie zostato w catosci przekazane (jest nickompletne)®.

Kwalifikacja cechy know-how jako usterki powinna by¢ obiektywna, pozwa-
lajaca stwierdzi¢ niezgodnos$¢ z warunkami umowy lub charakterem know-how®.
Warto zwroci¢ uwage, ze pierwsze dwa punkty dotyczace mozliwych usterek know-
-how odpowiadaja zasadniczo jego wadom fizycznym (sprawnosci technicznej,
wykonalno$ci i uzytecznosci), poniewaz sprowadzaja si¢ do niezgodnos$ci przed-
miotu $wiadczenia z umowa. Trzecia sytuacja odnosi si¢ do nosnika, na jakim know-
-how jest utrwalone®. Jednakze w przypadku wystapienia kazdej z powyzszych
usterek, licencjodawca ma mozliwos$¢ wyznaczenia tworcy odpowiedniego, dodat-
kowego terminu do ich usunigcia. Termin ,,odpowiedni” powinien by¢ realny do
wykonania w sensie obiektywnym®. Po tym terminie licencjodawca ma mozliwo$¢
odstapienia od umowy lub zadania obnizenia wynagrodzenia, z zachowaniem jego

81 K. Whodarska-Dziurzynska (w:) T. Targosz, K. Wtodarska-Dziurzynska: Umowy..., op. cit., s. 318.

82 Ibidem, s. 321-322; J. Szyjewska-Baginska: Komentarz do art. 55 ustawy..., op. cit., s. 402; J. Barta,
R. Markiewicz: Komentarz do art. 55 ustawy..., op. cit., s. 378; za tym pogladem opowiedziat si¢ takze SA
w Warszawie (wyrok SA z dnia 17 listopada 2005 r., VI ACa 372/05, Legalis).

8 Taka sytuacja bedzie miata miejsce w przypadku, gdy dokumentacja, na ktorej know-how jest utrwalone,
zawiera braki (np. brak stron lub zatacznikow).

8 Wyrok SN z dnia 31 stycznia 1983 r., IV CR 380/82, OSNCP 1983, nr 9, poz. 142.

85 Zdanie przeciwne w odniesieniu do utworu wyraza K. Wtodarska-Dziurzynska (w:) T. Targosz, K. Wtodar-
ska-Dziurzynska: Umowy..., op. cit., s. 327.

8 Wyrok SA w Katowicach z dnia 5 stycznia 2000 r.,  ACa 817/99, PG 2001, nr 1, s. 53; wyrok dotyczyt
art. 491 k.c., jednakze mozna zasugerowac, ze stosowanie pogladu dotyczacego ,,odpowiedniego” terminu powin-
no by¢ uzasadnione w stosunku do art. 55 pr. aut.

21



Transformacje Prawa Prywatnego 3/2020

odpowiedniej czesci dla tworcy®’. Redukcja wynagrodzenia z art. 55 pr. aut. jest
podobna do mozliwo$ci obnizenia ceny (art. 560 § 1 zd. 1 k.c.)®. Z tego wzgledu
mozna uznac za zasadne skorzystanie z regut jej obnizenia zawartych w art. 560
§ 3 k.c. W rezultacie obnizone wynagrodzenie powinno pozostawaé w proporcji
migdzy wartoscia know-how wolnego od usterek a jego wartoscia rzeczywista,
czyli ustalong z uwzglednieniem istniejacych wad. Tg proporcj¢ nalezy nastgpnie
zastosowa¢ do wynagrodzenia przyjetego w umowie, przez co zostanie obliczone
nowe, obnizone wynagrodzenie®. Trzeba stwierdzi¢, ze redukcja powyzszej kwoty
powinna zosta¢ dokonana z uwzglednieniem tej czg$ci know-how, ktora nie spetnia
przestanek autorskoprawnej ochrony. Wynika to z faktu, ze przedmiotem $wiad-
czenia z tytulu umowy know-how powinien by¢ stan tajemnicy rozumiany jako
cato$¢. Przyktadowo, w przypadku wynalazku wspomaganego komputerowo®,
oprogramowanie stanowi istotna cz¢s$¢ rozwiazania technicznego, poniewaz warun-
kuje jego sprawnos$¢ i uzyteczno$¢ techniczna. Z tego wzgledu nie jest mozliwe
odtaczenie go od catosci wynalazku®'.

Wykonanie prawa do odstapienia od umowy know-how na podstawie art. 55
pr. aut. moze by¢ utrudnione. Usterki dotycza bowiem tej czgsci stanu tajemnicy,
ktora spelnia przestanki ochrony prawnoautorskiej. Z tego wzgledu tylko ta czgsé
know-how moze by¢ wadliwa, przy jednoczesnym poprawnym funkcjonowaniu
czeg$ci niespetniajacej cech utworu. Mozna zasugerowac, ze w tym przypadku za-
chodzi takze zbieg przepisu szczegolnego odstapienia z przepisami o charakterze
og6lnym (art. 491-495 k.c.), prowadzacy do powiazania ,.,komplementarno-korek-
cyjnego”. Jednym ze sposobow rozwiagzania tego rodzaju zbiegu jest kumulatywne
stosowanie powyzszych przepisoéw®. ,,Gdy przepisy szczegbdlne przewiduja w sto-

87 Nalezy zaznaczy¢, ze tworca zachowuje prawo do ,,otrzymanej czesci wynagrodzenia”, przez co w przy-
padku gdy know-how-biorca nie wyptaci zadnego wynagrodzenia, to przepis ten traci swoje znaczenie.

8 Tak K. Wtodarska-Dziurzynska (w:) T. Targosz, K. Wiodarska-Dziurzynska: Umowy..., op. cit., s. 339.

8 Wyrok SN z dnia 2 marca 2006 r., I CSK 22/05, Legalis.

% Zdaniem autora termin ten jest biednie thumaczony z jezyka angielskiego, poniewaz okreslenie computer
implemented invention powinno oznaczac ,,wynalazek, w ramach ktorego jest implementowany/funkcjonuje program
komputerowy”. W tlumaczeniu niemieckim réwniez postuzono si¢ sformutowaniem Computerimplementierte
Erfindung. Thumaczenie polskie moze wprowadza¢ w btad co do istoty programu komputerowego w wynalazku,
ktory stanowi jego istotng czg§¢ i warunkuje jego efektywnos¢ techniczng (w tej kwestii warto zwrdci¢ uwagg na
Wytyczne Europejskiego Urzedu Patentowego w sprawie udzielania patentow na CII (Computer Implemented
Inventions) (w:) Guidelines for Examination in the European Patent Office, November 2019, Part F — Chapter
IV-9, point 3.9).

1 Por. w tej kwestii decyzj¢ EPO z dnia 1 lipca 1998 r., T-1173/97, Computer program product/IBM; decyzj¢
EPO z dnia 4 lutego 1999 r., T-0935/97 — 3.5.1, Computer program product 11/IBM; decyzj¢ EPO z dnia
21 kwietnia 2004 r., T-0258/03, Auction method/HITACHI; a w przypadku ustawodawstwa amerykanskiego, decy-
zj¢ USPTO z dnia 30 pazdziernika 2014 r. o udzieleniu patentu na system pozwalajacy tworzy¢ kombinacje zapa-
chow do produkcji perfum, Pub. No.: US 2014/0324222 Al.

2 Tak G. Tracz: Sposoby jednostronnej rezygnacji z zobowiqzan umownych, Warszawa 2007, s. 267. Warto
zaznaczyC, ze ten sam zbieg powstaje migdzy przepisami ogoélnymi odstapienia a umowami sprzedazy, dostawy,
przewozu, umowy o dzieto, umowy o roboty budowlane czy umowy o §wiadczenie ustug finansowych.

% Ten poglad na gruncie kodeksu zobowiazan zostal zaprezentowany przez A. Kleina w monografii A. Klein:
Ustawowe prawo odstqpienia od umowy wzajemnej, Wroctaw 1964, s. 45.
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sunku do regulacji ogdlnej utrudnienia dla strony uprawnionej w korzystaniu
z prawa odstapienia, co zazwyczaj jest podyktowane interesem dtuznika, stosowanie
przepisow ogolnych w zakresie uregulowanym w przepisach szczegdlnych powin-
no by¢ wylaczone™**. W rezultacie licencjobiorca know-how ma obowiazek wyzna-
czenia odpowiedniego terminu do usunigcia wad (art. 55 ust. 1 pr. aut.). Po bezsku-
tecznym uptywie tego terminu, know-how-biorca moze ponownie zadac realnego
wykonania zobowiazania w postaci naprawienia usterek, naprawienia szkody Iub
odstapi¢ od umowy (art. 491 § 1 k.c.). Pomimo faktu, ze wada dotyczy tylko czesci
swiadczenia, to w przypadku gdy jest ono funkcjonalnie powiazane z pozostata jego
czescia, odstapienie powinno dotyczy¢ catosci stosunku zobowiazaniowego. Przy-
ktadowo, w przypadku wynalazku wspomaganego programem komputerowym,
usterka software’u, od ktoérego uzaleznione jest poprawne funkcjonowanie pozosta-
tej ,,technicznej” czgs$ci wynalazku, bedzie stanowi¢ przyczyng do odstapienia od
cato$ci umowy. Problemem w tym przypadku moga by¢ wzajemne rozliczenia stron
w wyniku wykonania ustawowego prawa odstapienia, ktorego skutki nie sa jedno-
licie traktowane w doktrynie®®. Orzecznictwo Sadu Najwyzszego zdaje si¢ wspieraé
stanowisko co do skutkow ex tunc odstapienia®. Majac jednak na uwadze szczegdl-
ny stosunek zobowiazaniowy, ktory wynika z umowy know-how, zdaniem autora,
uprawnienie do odstapienia od umowy powinno w tym przypadku wywotywaé
skutki ex nunc”. Wynika to takze z charakteru zobowiazania ciagtego, w ramach
ktorego $wiadczenia okresowe sa podzielne wzgledem czasu. Tym samym nie po-
winny zosta¢ zwrocone $wiadczenia, ktére zostaly juz wykonane (z okresu, kiedy
licencjodawca eksploatowal know-how 1 pobieral z niego korzysci, a usterki przed-
miotu $wiadczenia pojawily si¢ pézniej, po zawarciu umowy)®®. Warto nadmienic,
ze uprawnienie do odstapienia od umowy na podstawie art. 491 k.c. czy art. 55 pr.
aut., podobnie jak w przypadku analogicznego stosowania art. 664 k.c.”, sa nieko-
rzystne z punktu widzenia licencjobiorcy. Licencjodawca jest co do zasady jedynym
posiadaczem know-how, przez co nie jest mozliwe znalezienie alternatywnego za-
miennika danego rozwiazania technicznego. Z tego wzgledu know-how-biorca
bylby raczej zainteresowany naprawieniem usterek i mozliwos$cia dalszego korzy-
stania i pobierania korzysci ze stanu tajemnicy.

%4 G. Tracz: Sposoby..., op. cit., s. 268, z powotaniem si¢ na poglad A. Kleina: Ustawowe prawo odstqpienia...,
op. cit., s. 46.

% G. Tracz: Sposoby..., op. cit., s. 31-44, w szczegolnosci por. przyp. 18 (s. 35) co do pogladéw dotyczacych
skutkéw ex tunc lub ex nunc odstapienia.

% Uchwata SN 7 sgdziow z dnia 27 lutego 2003 r., III CZP 80/02, OSNC 2003, nr 11, poz. 141; wyrok SN
z dnia 3 lipca 1980 r., II CR 190/80, OSNC 1981, nr 1, poz. 18; wyrok SN z dnia 26 listopada 1997 r., II CKN
458/97, OSNC 1998, nr 5, poz. 84.

7 Podobnie w odniesieniu do uméw prawnoautorskich K. Wtodarska-Dziurzynska (w:) T. Targosz, K. Wio-
darska-Dziurzynska: Umowy..., op. cit., s. 393.

% Co do charakteru art. 495 k.c. w odniesieniu do umowy know-how por. rozwazania pod koniec pkt I'V.

% Por. uwagi dotyczace odstapienia z powodu wad fizycznych know-how, na podstawie analogicznego stoso-
wania przepiséw dotyczacych wad rzeczy najgtej w pkt 1.
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Podsumowujac t¢ czg$¢ rozwazan, nalezaloby stwierdzié, ze w przypadku
gdy stan tajemnicy zawiera w sobie elementy bedace utworami, to w stosunku do
okreslenia odpowiedzialnosci licencjodawcy bedacym jednoczesnie tworca know-
-how powinien mie¢ zastosowanie przepis art. 55 pr. aut. Pojecie ,,usterka” w ro-
zumieniu powyzszego przepisu nie odbiega znaczaco od kodeksowego rozumienia
»wady fizycznej”. Z tego powodu mozna zaznaczy¢, ze kwalifikacja wady know-
-how jako usterki polega na niezgodnos$ci z warunkami umowy oraz charakterem
stanu tajemnicy. Uprawnienia licencjobiorcy z tytutu art. 55 pr. aut. pozostaja
w zbiegu kumulatywnym z przepisami ogdlnymi (art. 491-495 k.c.). Jednakze
w zwiazku ze szczegolnym charakterem regulacji prawnoautorskiej pierwszenstwo
maja uprawnienia z art. 55 pr. aut.'® W zwiazku z tym licencjodawca moze wy-
znaczy¢ odpowiedni termin na naprawienie usterek. Nastgpnie, po bezskutecznym
uplywie terminu ma mozliwo$¢ obnizenia wynagrodzenia, zadania ponownego,
realnego wykonania zobowigzania, naprawienia szkody na zasadach ogdlnych lub
odstapienia od umowy. Majac na uwadze moment wystapienia wad oraz okres
eksploatacji know-how przez licencjobiorce, odstapienie nie powinno powodowac
obowiazku zwrotu $§wiadczen, ktore zostaty juz spelnione w czasie, gdy przedmiot
$wiadczenia byt wolny od usterek.

IV. WADY PRAWNE KNOW-HOW.
MOZLIWE PODSTAWY ODPOWIEDZIALNOSCI

Termin ,,wada prawna” zostat okreslony w przepisach dotyczacych sprze-
dazy, w art. 556° k.c. Mozna stwierdzi¢, ze to sformutowanie, podobnie jak
w przypadku wady fizycznej, moze by¢ stosowane takze do specyficznego przed-
miotu $wiadczenia, jakim jest know-how!’!. Zgodnie z kodeksem cywilnym, je-
zeli rzecz sprzedana stanowi wlasno$¢ osoby trzeciej lub jest obciazona prawem
osoby trzeciej albo ograniczenie w korzystaniu z rzeczy wynika z decyzji wtas-
ciwego organu, to sprzedawca jest odpowiedzialny za istnienie prawa (wada
prawna). Ekonomiczng przyczyna zawarcia umowy know-how po stronie licen-
cjobiorcy jest che¢ pozyskania informacji poufnych, ktore przyczynia si¢ do
rozwoju przedsigbiorstwa oraz przyniosa spodziewane dochody. Z tego powo-
du przedmiot $wiadczenia licencjodawcy know-how powinien by¢ wolny od
roszczen osob trzecich!'?, Mozliwo$¢ bezproblemowego korzystania z know-how
przez licencjobiorcg jest tak samo istotna jak zachowanie know-how w tajemni-

100 W czasie obowiazywania kodeksu zobowiazan taki poglad wyrazit SN w wyroku z dnia 3 maja 1963 r.,
I CR 250/62, OSNC 1964, nr 9, poz. 179.

101 Majac na uwadze rozwazania podjete w pkt 111, analiza wad prawnych know-how spelniajacego cechy
utworu oraz bedacego rozwiazaniem stricte technicznym zostanie przeprowadzona acznie.

12 B. Gawlik: Umowa..., op. cit., s. 132; S. Grzybowski: Umowy know-how..., op. cit., s. 118.
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cy'®. Realizacja celu kontraktu w postaci produkcyjnego wykorzystywania stanu

tajemnicy jest niemozliwa, gdy osobie trzeciej przystuguje wobec licencjobiorcy
skuteczne ius prohibendi. Warto zwroci¢ uwage, ze kwalifikacja danego zacho-
wania jako wady prawnej moze by¢ zalezna od koncepcji charakteru prawnego
know-how, jako prawa podmiotowego lub stanu faktycznego chronionego na
podstawie deliktu'®. Analiza doktryny pozwala jednak postawi¢ wniosek, ze po-
mimo réznych uzasadnien teoretycznych wystapienie ,,wady prawnej know-how”
bedzie powodowato te same skutki praktyczne. W przypadku przyjecia prawa
wynalazcy do wytacznego korzystania z know-how, brak uprawnienia do korzy-
stania i rozporzadzania stanem tajemnicy lub obciazenie know-how prawem 0so-
by trzeciej bedzie stanowito wadg prawna, przez co uzasadnia odpowiednie sto-
sowanie art. 556' § 1 oraz art. 556° k.c.!® Z drugiej strony, przy przyjeciu stano-
wiska uznajacego koncepcje ochrony know-how jako stanu faktycznego prawnie
chronionego za pomoca przepisow o czynach niedozwolonych, mozliwo$¢ kon-
struowania wad prawnych stanu tajemnicy podobnych do ,,prawa wynalazcy” jest
wykluczona!®. Jednakze to od momentu wystapienia wady prawnej zalezne bedzie,
czy nastgpuje stan pierwotnej niemozliwosci $wiadczenia (art. 387 § 1 k.c.), czy
nastepczej niemozliwosci $wiadczenia (art. 495 § 2 k.c.)!”. W celu zachowania
poprawnosci terminologicznej dalsze wywody zostana oparte na koncepcji prawa
podmiotowego do know-how. W rezultacie brak uprawnien do wykorzystywania
know-how przez licencjodawce bedzie skutkowat catkowita lub czg$ciowa nie-
mozliwoscia $wiadczenia!®, Jezeli powyzsza wada prawna istniata juz w momencie
zawierania umowy, to zachodzi pierwotna niemozliwos¢ swiadczenia, w zwiazku
z czym umowa jest niewazna (art. 387 § 1 k.c.). Jezeli licencjodawca wiedziat
o0 istnieniu praw oséb trzecich, uniemozliwiajacych korzystanie z know-how przez
licencjobiorcg, to jest zobowiazany do naprawienia szkody na podstawie art. 387
§ 2 k.c. Taka sytuacja bedzie miata miejsce w przypadku bezprawnego pozyskania
informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa. Warto w tym miejscu zazna-
czy¢, ze takie zachowanie ,,rzekomego licencjodawcy” spetnia takze przestanki
czynu nieuczciwej konkurencji z art. 11 ust. 3 oraz ust. 4 u.z.n.k.'” Jezeli licen-

183 Co stanowi jeden z essentialia negotti umowy know-how; por. S. Grzybowski: Umowy know-how...,
op. cit., s. 113-124; B. Gawlik: Umowa..., op. cit., s. 93—101; A. Niewggtowski: Umowa..., op. cit., s. 922-926.

194 Warte analizy sa uwagi S. Sottysinskiego, ktory opowiada sig¢ za koncepcja prawa podmiotowego do know-
-how (S. Sottysinski: Umowy ..., op. cit., s. 853—-854) oraz B. Gawlika, reprezentujacego stanowisko, ze know-how
jest stanem tajemnicy chronionym na podstawie deliktu (B. Gawlik: Umowa..., op. cit., s. 132—133).

105'S. Sottysinski: Umowy..., op. cit., s. 853.

106 B. Gawlik: Umowa..., op. cit., s. 132—133.

7 Ibidem, s. 134; A. Niewggtowski: Umowa..., op. cit., s. 933-934.

18 B. Gawlik: Umowa..., op. cit., s. 34; S. Sottysinski: Licencje..., op. cit., s. 854; idem: Umowy..., op. cit.,
s. 229-237; A. Niewggltowski: Umowa..., op. cit., s. 933-944.

199 Przepis ten stanowi, ze pozyskanie informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa stanowi czyn
nieuczciwej konkurencji, w szczegolnosci gdy nastepuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji
lub rozporzadzania nimi i wynika z nieuprawnionego dostgpu, przywlaszczenia, kopiowania dokumentow, przed-
miotéw, materiatdw, substancji, plikow elektronicznych obejmujacych te informacje lub umozliwiajacych wnios-
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cjobiorca w chwili zawierania umowy know-how wiedzial lub przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci mogt si¢ dowiedzieé, ze informacje zostaty pozyskane bez-
prawnie, to takze odpowiada za czyn nieuczciwy (art. 11 ust. 5 w zw. z art. 11
ust. 4 u.z.n.k.). Uprawniony z tytutu know-how moze domagac si¢ zwrotu bez-
podstawnie uzyskanych korzysci oraz wystosowaé roszczenie o odszkodowanie
na zasadach ogdlnych z kodeksu cywilnego, na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 4 oraz
pkt 5 u.z.n.k.'°

Analizujac odpowiedzialnos¢ licencjodawcy, ktory nie byt uprawniony do
rozporzadzania know-how, mozna zastanowi¢ si¢ nad odpowiednim zastosowaniem
przepisow dotyczacych rekojmi za wady przy sprzedazy (art. 556 in. k.c.). Gdy
licencjodawcy od poczatku nie przystugiwato uprawnienie do dysponowania przed-
miotem $wiadczenia, a wigc istniata pierwotna niemozliwo$¢ Swiadczenia (art. 387
§ 1 k.c.), to nie powinno si¢ w stosunku do niego stosowac zasad z art. 556 i n. k.c.
Wynika to z faktu, ze odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi powstaje po zawarciu
waznej umowy, a w tym przypadku nie doszto do dokonania skutecznej czynnosci
prawnej. Ponadto, art. 556 i n. k.c. sa wyjatkami od zasady ogdlnej odpowiedzial-
nosci dtuznika na podstawie winy, w zwigzku z czym dodatkowe rozszerzenie tych
przepisow bedzie sprzeczne z dyrektywa interpretacyjna exceptiones non sunt
extendendae'"'. Jednakze nalezy wskaza¢ na przeciwny poglad Sadu Najwyzszego,
wyrazony w orzeczeniu I CKN 27/96!''2, ktory stanowil, ze ,,brak po stronie sprze-
dawcy przymiotu wlasciciela jest wada prawna w rozumieniu art. 556 § 2 k.c.,
istnienie za§ wady rzeczy, nawet zatajonych podstepnie, nie powoduje niewaznosci
umowy z mocy art. 58 k.c., skoro bowiem instytucja rgkojmi za wadg zostata
w kodeksie cywilnym unormowana odrgbnie, to skutki zawarcia umowy sprze-
dazy rzeczy wadliwej nalezy ocenia¢ wedlug przepiséw o rekojmi, bez potrzeby
siggania do ogdlnych przepiséw o niewazno$ci umowy” [wyrdznienie —
M.B.]. Z tego powodu SN stwierdza, ze ,,umowa dotyczaca zbycia rzeczy przez
osobg nie bedaca jej wlascicielem nie jest bezwzglednie niewazna”. Sad Najwyzszy

kowanie o ich tresci [wyr6znienie — M.B.]. Warto wskaza¢, ze po nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1637) usunigto dawne brzmienie art. 11 ust. 1-4 oraz wprowadzono stypizowa-
ne czyny nieuczciwej konkurencji w postaci ,,pozyskania informacji” (art. 11 ust. 3), ,,wykorzystania lub ujawnie-
nia” (art. 11 ust. 4) oraz przepisy szczegdlne dotyczace powyzszych czynow (art. 11 ust. 5-6). Z tego wzgledu
zachowanie ,,rzekomego licencjodawcy” moze wypetia¢ przestanki art. 11 ust. 34 oraz ust. 6, w przypadku
wykorzystywania know-how w szczegdlny sposob.

10 Warto dodac¢, ze w przypadku czynéw nieuczciwej konkurencji istnieje domniemanie bezprawnosci, wobec
czego analiza sprawy przez sad ogranicza si¢ do zbadania winy, szkody oraz zwiazku przyczynowego. Co do innych
roszczen z tytutu art. 18 u.z.n.k., por. K. Szczepanowska-Koztowska: Komentarz do art. 18 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (w:) E. Nowinska, K. Szczepanowska-Koztowska: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Komentarz, LEX nr 10686.

1 Podobne zdanie wyrazit S. Sottysinski: Licencje..., op. cit., s. 243; idem: Umowa..., op. cit., s. 854.

12 Wyrok SN z dnia 18 grudnia 1996 r., I CKN 27/96, OSNC 1997, nr 4, poz. 43. Wyrok dotyczyt stwierdzenia
niewaznosci oferty sprzedazy nieruchomosci przez spotdzielnie. Glowna teza orzeczenia opiera si¢ na zatozeniu,
ze powdd nie ma interesu prawnego, o jakim mowa w art. 189 k.p.c., w ustaleniu niewaznosci ztozonej przez na-
bywcg oferty sprzedazy nieruchomos$ci w sytuacji, gdy w rzeczywistos$ci zmierza do stwierdzenia niewazno$ci
umowy sprzedazy, zawartej w wyniku przyjecia tej oferty przez osobg trzecia.
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zanegowal w ten sposob zasadeg nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse
habet, wskazujac, ze brak jest w polskim porzadku prawnym przepisoOw bezposred-
nio ja wyrazajacych. Ponadto, SN podkreslit, Ze ,,7aden obowiazujacy przepis
prawa nie ustanawia w sposob pozytywny zakazu zbywania rzeczy cudzej; prze-
ciwnie, w ustawie mozna znalez¢ wiele przepisow, ktore zbycie rzeczy przez nie-
whasciciela wprost przewiduja i sankcjonuja (np. art. 92 § 2, art. 169 § 1, art. 556
§ 2, art. 765, 787 § 2 lub art. 1028 k.c. albo art. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
o ksiggach wieczystych 1 hipotece — Dz. U. Nr 19, poz. 147 ze zm.)”. Przenoszac
te rozwazania na grunt praw na dobrach niematerialnych, w szczego6lnosci know-
-how, opinia Sadu Najwyzszego co do braku istnienia przepisow zakazujacych
rozporzadzenia ,,wlasnoscia” przez osobg niebgdaca wlascicielem nie moze by¢
uznana za uzasadniona. Ze wzgledu na specyficzny przedmiot ochrony, jakim jest
dobro niematerialne, ktore w przeciwienstwie do tradycyjnych débr prawa wtasno-
$ci (np. rzeczy fizycznych) nie podlega pogorszeniu w wyniku eksploatacji i moze
by¢ wykorzystywane w jednym momencie przez duza liczbg uzytkownikow, know-
-how nie moze by¢ zakwalifikowane jako prawo wiasnosci z art. 140 k.c.!*> W przy-
padku prawa na dobrach niematerialnych, nalezy wskazac, ze ,,rzecz” najczgsciej
odnosi si¢ tylko do materialnego nosnika, na jakim dane dobro jest utrwalone.
Orzeczenie SN miato za swoj przedmiot umowe sprzedazy nieruchomosci, przez co
tezy wyroku nie powinny mie¢ odniesienia do umow know-how, ktore w swojej
istocie sa zobowiazaniem o charakterze ciaglym, w ktérym nie wystepuje skutek
rozporzadzajacy lub rozporzadzajaco-zobowiazujacy. Na marginesie warto dodac,
ze w odniesieniu do stanu tajemnicy niezasadny bedzie takze poglad SN co do bra-
ku przepisow zakazujacych rozporzadzania dobrami osoby trzeciej. Jak wynika
z referowanego juz wczesniej art. 11 ust. 4 oraz ust. 5 u.z.n.k., czynem nieuczciwej
konkurencji jest wykorzystywanie i pozyskiwanie informacji stanowiacych tajem-
nicg przedsigbiorstwa, co sankcjonowane jest przez normy o charakterze cywilno-
prawnym (art. 18 u.z.n.k.) oraz karnoprawnym (art. 23 u.z.n.k.). Podsumowujac,
jezeli licencjodawca nie posiadat uprawnienia do udostgpnienia know-how, czynnosé¢
te nalezy uznac za niezawarta oraz pierwotnie niemozliwa (art. 387 § 1 k.c.). Nie

113 Podobne uwagi mozna poczyni¢ w odniesieniu do prawa autorskiego; por. w tym wzgledzie B. Giesen:
Wtasnosciowy model prawa autorskiego — analiza koncepcji przyjetej w prawie polskim, Ruch Prawniczy, Eko-
nomiczny i Socjologiczny 2015, z. 2, s. 61-74, oraz wyrok Trybunatu Konstytucyjnego, ktory w sposob negatyw-
ny odnosi si¢ do ,teorii wlasnosciowej prawa autorskiego” (wyrok TK z dnia 23 czerwca 2015 r., SK 32/14,
Dz. U. z2015 r. poz. 932). Warto wskaza¢, ze na gruncie prawa autorskiego Sad Najwyzszy zaprezentowal poglad,
zgodnie z ktorym w przypadku dostarczenia utworu zawierajacego w sobie wigksze fragmenty innych utworéw
bez oznaczenia autorstwa tworcow (obarczonego wigc wada prawng w postaci naruszenia autorskich praw majat-
kowych i osobistych), gdy stanowiag one o istocie dzieta, a ich wytaczenie znieksztalci utwor, zamawiajacy moze
od umowy odstapic, zachowujac terminy odpowiednie dla r¢gkojmi przy sprzedazy na podstawie art. 638 k.c. w zw.
z art. 576 1 art. 568 k.c. (wyrok SN z dnia 22 pazdziernika 1973 r., I CR 723/73, OSNC 1975, nr 2, poz. 25). Wyrok
dotyczyt zaskarzenia umowy wydawniczej, w ktorej powdd domagat sig stwierdzenia jej niewaznosci z powodu
wad prawnych w postaci przywlaszczenia sobie autorstwa przez wykonawce dzieta. Sad stwierdzit, ze nalezy
odrozni¢ wady powstate przy wykonywaniu dzieta od wad powstatych przy zawarciu umowy. Tylko wady pier-
wotne beda moglyby skutkowa¢ niewaznoscia bezwzgledna, ze skutkiem ex tunc.
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powinno si¢ w stosunku do niej stosowaé¢ odpowiednio przepisOw dotyczacych
rekojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 556 i n. k.c.).

Stan pierwotnej niemozliwosci §wiadczenia w ramach umowy dotyczacej
stanu tajemnicy moze wynika¢ z udzielenia patentu na rzecz osoby trzeciej, ktory
zawieralby calos¢ wiedzy wynikajacej z know-how lub tylko jej czes¢. Mozna za-
sugerowac, ze z punktu widzenia interesow licencjobiorcy, korzystanie z czgséci
wiedzy mogtoby by¢ niewystarczajace do zaspokojenia celdéw ekonomicznych, jakie
chciat osiagnac przed zawarciem umowy. Warto wigc rozwazy¢ sytuacje, czy licen-
cjobiorca, wiedzac o mozliwo$ci eksploatacji tylko czgsci stanu tajemnicy jeszcze
przed podpisaniem kontraktu, bytby sktonny zawrze¢ umowe. Odpowiedzi na to
pytanie nalezy dokonywa¢ ad casum, jednak mozna uznaé, ze w wigkszosci przy-
padkoéw bytaby ona negatywna. Wskutek tego, ocena waznosci catej umowy know-
-how z powodu niewaznos$ci jej poszczegdlnych postanowien powinna by¢ doko-
nana w drodze analogii zgodnie z art. 58 § 3 k.c.'* Jezeli licencjodawca wiedziat
o udzieleniu patentu na rzecz osoby trzeciej, to odpowiada za niedochowanie obo-
wiazku lojalnosci i wzajemnego zaufania wobec drugiej strony kontraktu, na pod-
stawie art. 72 § 2 k.c. Licencjodawca obowiazany jest do odszkodowania na zasadach
culpa in contrahendo, w zakresie negatywnego interesu umownego. Mozna uznaé,
ze w tym przypadku podstawa odpowiedzialnosci bedzie delikt (art. 415 i n. k.c.)'">.
W pismiennictwie mozna jednak znalez¢ zdania odrgbne, méwiace o dopuszczal-
nosci stosowania zasad odpowiedzialnosci ex contractu'®. Konkludujac powyzsze
rozwazania, mozna zasugerowac, ze w praktyce obrotu, pomigdzy licencjobiorca
a ,,rzekomym” licencjodawca zaistnieje mozliwo$¢ stosowania przepisoOw dotycza-
cych odpowiedzialnosci kontraktowej lub deliktowej!!”.

Obiektywna niemozliwo$¢ $wiadczenia wystapitaby takze w przypadku,
gdy przedmiot know-how statby si¢ dobrem powszechnie dostepnym (res omnium
communis)'®. Brak wylacznosci korzystania z know-how moze by¢ przyrownany
z odpowiedzialnoscia licencjodawcy za brak wytaczno$ci korzystania z patentu!'’.

11* Wyrok SN z dnia 12 maja 2000 r., V. CKN 1029/00, OSNC 2001, nr 6, poz. 83. Zdaniem SN, ,,jezeli sank-
cja niewaznosci niektorych postanowien czynnosci prawnej wynika z innych przepisow niz art. 58 § 112 k.c.
[czyli art. 378 § 1 lub art. 73 § 2 k.c. — przyp. M.B.], o waznosci tej czynnosci w pozostatym zakresie nalezy
rozstrzygac, stosujac w drodze analogii art. 58 § 3 k.c. [...] Wypadki te wykazuja bowiem daleko idace podobien-
stwo z sytuacjami, w ktorych poszczegdlne postanowienia czynnos$ci prawnej sa niewazne z mocy art. 58 § 112 k.c.”.

115 Uchwata SN 7 s¢dzidw — zasada prawna z dnia 28 wrzesnia 1990 r., III CZP 33/90, OSNC 1991, nr 1,
poz. 3.

116 R, Trzaskowski, Cz. Zutawska: Komentarz do art. 387 kodeksu cywilnego (w:) Kodeks cywilny. Komentarz,
t. 11, Zobowiqzania. Czes¢ ogolna, pod red. J. Gudowskiego, LEX nr 10698.

7 Ibidem; zdanie odmienne wyraza A. Olejniczak, twierdzac, ze odpowiedzialnos$¢ z tytutu culpa in contra-
hendo powinna by¢ kwalifikowana tylko jako konsekwencja dopuszczenia sig przez zawierajacego umowe czynu
niedozwolonego na podstawie art. 415 k.c. (A. Olejniczak: Komentarz do art. 387 kodeksu cywilnego (w:) Kodeks
cywilny. Komentarz, t. 111, Zobowiqzania — czes¢ ogolna, pod red. A. Kidyby, LEX 2010, LEX nr 8069).

118 B. Gawlik kwalifikuje t¢ wade jako specyficzna i charakterystyczna dla know-how, odrywajac ja od wad
prawnych oraz fizycznych; por. B. Gawlik: Umowa..., op. cit., s. 122.

9 Ibidem, s. 137.
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Obiektywna niemozliwos¢ $wiadczenia bgdzie miata miejsce w przypadku, jezeli
wylacznos$¢ prawna w ogdle nie powstata (na skutek decyzji odmownej UP RP) Iub
know-how jest publicznie dostgpne, przez co kazdy zainteresowany moze si¢ z nim
zapozna¢. Charakter tej niemozliwosci (pierwotnej lub nastgpczej) bedzie zalezny
od czasu jej wystapienia, a skutki — od winy licencjodawcy. Nalezy przy tym za-
akcentowa¢, ze licencjodawca nie zawsze bedzie odpowiadat odszkodowawczo
w stosunku do licencjobiorcy. Podczas zawierania umowy, pomimo nawet bardzo
starannego zbadania rynku w sferze globalnej lub regionalnej, uprawniony z tytutu
stanu tajemnicy moze pozostawa¢ w uzasadnionej niewiedzy co do powszechnosci
know-how w innej czg$ci Swiata (np. na rynku technologii w Chile, Argentynie lub
innym kraju Ameryki Potudniowej). Licencjodawca ma mozliwos¢ zapewnienia
tylko wedlug swojej najlepszej wiedzy o poufnosci know-how. W rezultacie, uza-
sadnione bytoby stwierdzenie, ze nie moze on odpowiada¢ odszkodowawczo
w sytuacji, gdy rownolegte badania nad tym samym rozwiazaniem byty prowadzo-
ne w innym przedsigbiorstwie. Z tego tez powodu trzeba stwierdzi¢, ze licencjo-
dawca nie powinien odpowiada¢ w sytuacji, gdy przy dochowaniu nalezytej staran-
nosci nie wiedziat o tym, ze know-how bylo powszechnie dostepne przed zawarciem
umowy'?°,

W sposob odmienny kreuje si¢ sytuacja prawna stron, gdy wada prawna po-
wstata po zawarciu umowy. Nalezatoby wtedy przyja¢, ze zachodzi nastgpcza nie-
mozliwos¢ swiadczenia. Jednakze, jak stusznie wskazywane jest w doktrynie!?!,
skutki tej niemozliwosci zachodzityby tylko co do $wiadczen przysztych, a nie tej
czesci zobowiazania, ktora zostala juz wykonana (art. 495 § 2 k.c.). Przyczyna ta-
kiego rozwiazania jest istota stosunku zobowiazaniowego o charakterze ciaglym,
ktory jest zalezny od czasu. Umowa licencyjna know-how jest zobowiazaniem wza-
jemnym, w ktorym licencjobiorca jest zobligowany do spetnienia §wiadczen okre-
sowych wzglednie sukcesywnych lub ciagtych (w postaci ptacenia optat licencyj-
nych), a licencjodawca do §wiadczenia jednorazowego (zobowiazanie do znoszenia
wykorzystywania know-how — pati czy zachowania know-how w poufnosci). Re-
zultatem tego jest stwierdzenie, ze umowa know-how tworzy stosunek zobowiaza-
niowy o charakterze ciagtym (trwatym), wigc jest podzielna wzgledem czasu'?.
Nalezy wigc stwierdzi¢, ze wada prawna powstata po zawarciu umowy bedzie co
do zasady skutkowala czesciowa niemozliwoscia $wiadczenia licencjodawcy!'®.
Uzasadnieniem faktycznym tej tezy jest mozliwos¢ korzystania przez licencjobior-
ce z przedmiotu $wiadczenia przez okres poprzedzajacy powstanie wady prawnej,
przez co zobowiazanie zostato juz w czesci spetnione. Do momentu powstania wady
licencjobiorca mogt korzystaé i pobiera¢ pozytki ze stanu tajemnicy. Nastgpcza

120 Przeciwny poglad prezentuje A. Niewegtowski: Umowa..., op. cit., s. 933.
121'S. Sottysinski: Umowy..., op. cit., s. 855; B. Gawlik: Umowa..., op. cit., s. 134.
12 A. Klein: Ustawowe prawo odstgpienia..., op. cit., s. 34.

123 B. Gawlik: Umowa..., op. cit., s. 135.
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niemozliwo$¢ swiadczenia moze wynikaé z okolicznosci, za ktore licencjodawca
know-how nie ponosi odpowiedzialno$ci, a nawet przy dolozeniu nalezytej staran-
nos$ci nie mogltby skutecznie im zapobiec. Przykladem bedzie udzielenie patentu
na rzecz osoby trzeciej, ktory obejmuje know-how. Podobne stanowisko przyjmuje
Z. Radwanski, twierdzac, ze obiektywna niemozliwos¢ §wiadczenia co do zasady
powstaje niezaleznie od winy stron, ,,ani dostawcy, ani odbiorcy nie bedzie mozna
postawi¢ zarzutu, ze wskutek niezachowania nalezytej starannosci spowodowat stan
nastepczej niemozliwosci $§wiadczenia”!?*. W rezultacie mozna stwierdzi¢, ze kon-
sekwencje prawne w stosunku do licencjodawcy ograniczaja si¢ tylko do utraty
czeSci zobowiazania wzajemnego w postaci oplat licencyjnych. Warto zwrocic
uwage, ze na gruncie prawa wilasnosci przemystowej ten sam problem powstaje
w przypadku stwierdzenia niewazno$ci patentu. Jego skutkiem jest niewazno$é
umow licencyjnych, ktorych przedmiotem byly patent oraz zwrot wzajemnych
swiadczen stron'?. Gdyby przyja¢ w tym przypadku skutek ex tunc, to licencjobiorca,
ktory przez dtuzszy czas korzystal i pobierat pozytki z patentu, w przypadku unie-
waznienia licencji moglby otrzymac¢ dodatkowo zwrot oplat uiszczanych wczesniej
na rzecz uprawnionego. Ta sytuacja stawiataby licencjobiorce w uprzywilejowanej
pozycji wzgledem licencjodawcy'?. Z tego powodu polski ustawodawca wprowadzit
do ustawy prawo wiasnosci przemystowej art. 291, na podstawie ktérego, w przy-
padku uniewaznienia patentu, licencjodawca ma mozliwosc¢ potracenia sobie korzy-
Sci, jakie uzyskat licencjobiorca przez korzystanie z wynalazku przed uniewaznie-
niem patentu'?’. Jezeli korzysci licencjobiorcy sa wyzsze od wniesionej zaptaty
i dochodzonego odszkodowania, uprawniony z patentu nie ponosi odpowiedzialno-
Sci. Jest to przepis ogolny, ktoéry ma zastosowanie do catego prawa wlasnosci prze-
mystowej, a wigc takze do ,,umowy o korzystanie z wynalazku zgloszonego
w Urzedzie Patentowym, na ktory nie udzielono jeszcze patentu” oraz ,,umowy
o korzystanie z wynalazku niezgtoszonego, a stanowiacego tajemnicg przedsigbior-
cy” (art. 79 p.w.p.). Trzeba stwierdzi¢, ze dopuszczalnos¢ analogicznego stosowania
art. 291 p.w.p. do uméw know-how bytaby uzasadniona'?®. W przypadku wystapie-
nia nastepczej niemozliwo$ci §wiadczenia, z przyczyn niezaleznych od licencjobior-
cy, jego sytuacja prawna podobna jest do uprawnionego, ktdrego patent zostat

124 7. Radwanski: Uwagi o zobowigzaniach trwalych (ciqglych) na tle kodeksu cywilnego, Studia Cywilistycz-
ne 1969, t. XIII-XIV, s. 261.

125 Polska koncepcja stwierdzenia niewazno$ci decyzji administracyjnej oparta jest na konstrukcji uniewaz-
nialnosci z moca wsteczna; w tej kwestii por. Postepowanie administracyjne, pod red. T. Wosia, wyd. 3, Warszawa
2017, s. 562.

126 A. Niewegtowski: Umowa..., op. cit., s. 934.

127 Art. 291 p.w.p. stanowi, ze jezeli strony nie postanowily inaczej, w razie uniewaznienia patentu nabywca,
licencjobiorca albo inna osoba, na rzecz ktorej uprawniony dokonat odptatnego rozporzadzenia, moze zada¢ zwro-
tu wniesionej zaplaty oraz naprawienia szkody na zasadach ogélnych. Zbywca moze jednak potraci¢ sobie korzy-
$ci, jakie nabywca uzyskat przez korzystanie z wynalazku przed uniewaznieniem patentu; jezeli korzysci te sa
wyzsze od wniesionej zaptaty i dochodzonego odszkodowania, zbywca nie ponosi odpowiedzialnosci.

128 Za ta opinia opowiada si¢ takze A. Niewggtowski: Umowa..., op. cit., s. 934.
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uniewazniony. Licencjobiorca, korzystajac z know-how, przez okreslony czas mogh
pobiera¢ z niego pozytki. Z tego powodu, w przypadku udzielenia na rzecz osoby
trzeciej patentu, ktory zawierat w sobie informacje chronione przez stan tajemnicy,
licencjodawca, ktory pozostawat w uzasadnionej niewiedzy co do tego faktu, powi-
nien mie¢ mozliwo$¢ potracenia sobie korzysci, jakie uzyskat licencjobiorca przez
korzystanie z know-how przed powstaniem nastepczej niemozliwosci §wiadczenia
na podstawie art. 291 p.w.p.

Problem zwiazany z niezawiniona niemozliwo$cia swiadczenia (art. 495 § 2
k.c.) powstaje na gruncie odstapienia jako mozliwosci zakonczenia stosunku praw-
nego przez licencjobiorcg, gdy wykonanie czg¢$ciowe Swiadczenia nie miatoby juz
dla niego znaczenia ze wzgledu na istot¢ umowy albo z powodu zamierzonego celu
kontraktu, o jakim wiedziat licencjodawca. Do stosunkdéw zobowiazaniowych
o charakterze ciagtym powinna mie¢ zastosowanie instytucja wypowiedzenia umo-
wy, a nie odstapienia'?. Artykut 495 § 2 k.c. przewiduje mozliwo$¢ odstapienia od
umowy wzajemnej, jezeli wykonanie czgSciowe nie miatoby dla strony znaczenia
ze wzgledu na wlasciwosci zobowigzania albo ze wzgledu na zamierzony przez t¢
strong cel umowy, wiadomy stronie, ktorej $wiadczenie stato si¢ czgsciowo niemoz-
liwe. W aktualnym orzecznictwie dominuje poglad, ze odstapienie od umowy wy-
wotuje skutki ex tunc'. Nie powinien znajdowaé on zastosowania do uméw licen-
cyjnych know-how, z uwagi na ich trwaty charakter. Czg¢$¢ $wiadczenia licencjo-
dawcy, ktdra zostala juz spetniona w postaci wydania know-how do korzystania, nie
powoduje zmniejszenia jego wartosci, poniewaz jest to dobro niematerialne, przez
co nie mozna skutecznie odstapi¢ od umowy ze skutkiem ex tunc, co jest przestan-
ka art. 495 § 2 k.c.!*! Warto jednak zaznaczy¢, ze w ostatnich latach przewaza coraz
czesciej stanowisko, ze odstapienie od umowy wywotuje skutek ex nunc'*. Przyje-
cie takiego stanowiska znacznie utatwiloby realizacjg art. 495 § 2 k.c. w stosunku
do umowy know-how. Przyjmowanie rygorystycznego skutku wstecznego bytoby
nieuzasadnione z punktu widzenia interesow ekonomicznych obu stron, w szcze-

129 Taki poglad prezentuje F. Zoll: Prawo wypowiedzenia umowy o charakterze ciqglym z powodu naruszenia

zobowiqzania, op. cit., s. 214; G. Tracz: Sposoby..., op. cit., s. 44-T74.

130 Wyrok SN z dnia 3 lipca 1980 r., II CR 190/80, OSNC 1981, nr 1, poz. 18; wyrok SN z dnia 26 listopada
1997 r., I CKN 458/97, OSNC 1998, nr 5, poz. 84; uchwata 7 sedziow SN z dnia 27 lutego 2003 r., III CZP 80/02,
OSNC 2003, nr 11, poz. 141.

B3I B. Gawlik: Umowa..., op. cit., s. 139.

132 M. Podrecka: Glosa krytyczna do uchwaly SN z dnia 27 lutego 2003 r., III CZP 80/02, LEX nr 43761; au-
torka stwierdza w nim, ze przyjgcie stanowiska, na podstawie ktorego, wskutek wykonania ustawowego prawa
odstapienia skutki umowy wygasaja ex nunc, nie narusza zadnych obowiazujacych norm prawnych. Pozwala na-
tomiast uniknac sprzecznosci i watpliwosci, ktore pojawiaja si¢ w przypadku przyjecia skutecznosci ex tunc;
K. Wtodarska-Dziurzynska (w:) T. Targosz, K. Wtodarska-Dziurzynska: Umowy..., op. cit., s. 393, przyjmuje
koncepcje wygasnigecia umowy ex nunc w tych miejscach, w ktorych na gruncie wskazanej rozbieznosci w ocenie
skutkéw umowy réznie ksztattuje si¢ zagadnienie wzajemnych roszczen stron. Zdanie odmienne prezentuje F. Zoll:
Prawo wypowiedzenia umowy o charakterze ciqglym z powodu naruszenia zobowiqzania, op. cit., s. 210, w ktérym
autor w sposob wyczerpujacy przedstawia pozytywne skutki adaptowania do prawa polskiego niemieckiej teorii
przeksztalcalnos$ci stosunku zobowigzaniowego wskutek odstapienia (Umwandlungstheorie).
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goblnosci licencjodawcey. Licencjobiorca przez pewien okreslony czas korzystat
i pobierat pozytki ze stanu tajemnicy, ptacac tym samym optaty licencyjne. W re-
zultacie nie moze on twierdzié, ze cz¢sciowe wykonanie zobowiazania przez do-
stawce nie ma dla niego znaczenia ze wzgledu na cato$¢ umowy. Kazde swiadcze-
nie okresowe nie przestaje by¢ samoistnym $wiadczeniem jednorazowym, a jego
cecha charakterystyczng jest powtarzalno$¢ w okreslonych odstepach czasu'*. Do
takich $wiadczen nalezy zaliczy¢ dokonywanie optat licencyjnych za korzystanie
z know-how. Udostgpnienie stanu tajemnicy do korzystania, jak i ekwiwalent
w postaci zaplaty sa wykonaniem $§wiadczenia zgodnie z treScia umowy, w zwiaz-
ku z czym nie powinny podlega¢ zwrotowi, wbrew zasadzie przyjetej w art. 495
§ 2 k.c. W kontekscie powyzszych rozwazan mozna zasugerowac, ze przyjecie
koncepcji odstapienia od umowy ze skutkiem ex nunc w celu ochrony intereséw
licencjodawcy moze nie$¢ za soba rowniez dalece negatywne skutki w sferze praw-
nej licencjobiorcy. Mozna wyobrazi¢ sobie sytuacj¢, w ktorej licencjobiorca w celu
korzystania z know-how byt zmuszony do zakupu specjalistycznej aparatury. Umo-
wa zostata zawarta na okoto 10 lat. Po dwoch latach nastapita niemozliwo$¢ $§wiad-
czenia po stronie licencjodawcy, ktory znat cel umowy i potrzebeg zakupu specjali-
stycznych urzadzen przez druga strong. W przypadku odstapienia od umowy ze
skutkiem ex nunc licencjobiorca straci 4/5 oczekiwanych przychodow. W rezultacie
przyczynia si¢ to do nieuzasadnionego ograniczenia uprawnien wierzyciela'**.
W takiej sytuacji licencjobiorca nie moze wykorzysta¢ w petni poniesionych nakta-
dow dla celu kontraktu, ktdry byt wiadomy uprawnionemu z tytutu stanu tajemnicy.
Dazac do lepszej ochrony jego interesd6w, powinien mie¢ mozliwo$¢ odstapienia
od umowy ze skutkiem wstecznym ex tunc'¥. Na marginesie nalezy stwierdzié, ze
analiza powyzszych stanow faktycznych stanowi kolejny argument za dopuszczeniem
mozliwosci analogicznego stosowania art. 291 p.w.p. w przypadku wad prawnych
know-how.

V. INNE PRZYPADKI NARUSZENIA ZOBOWIAZANIA

Na zakonczenie analizy odpowiedzialno$ci z tytulu umowy know-how warto
zwréci¢ uwage na stany faktyczne, ktore nie beda stanowity wad fizycznych, usterek
czy wad prawnych sensu stricto, jednak maja wplyw na sfer¢ prawna stron umowy
know-how. Nastgpcza niemozliwo$¢ $wiadczenia moze powstac, gdy uprawniony
z tytutlu know-how, ktoére spetnia przestanki patentowalnosci, zgtosi je do Urzedu
Patentowego w celu uzyskania praw wylacznych oraz otrzyma pozytywna decyzje
udzielajaca patentu. Nalezy uznac, ze ta okolicznos$¢ bedzie powodowaé konwersje

133 7. Radwanski: Uwagi o zobowigzaniach trwalych (ciqglych) na tle kodeksu cywilnego..., op. cit., s. 253.
134 R. Markiewicz: Umowy licencyjne..., op. cit., s. 122.
135S, Sottysinski: Umowy..., op. cit., s. 855.
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statusu licencjobiorcy na uzywacza uprzedniego, na gruncie art. 71 ust. 1 p.w.p.,
poniewaz prawo to powstaje ex lege'*. Licencjobiorca korzystal bowiem w dobrej
wierze z przedmiotu tajemnicy, ktora spetniata przestanki wynalazku na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej, w chwili stanowiacej o pierwszenstwie do uzyskania
patentu. Strona dawnej umowy know-how nie musi juz $wiadczy¢ optat licencyjnych,
poniewaz ma mozliwos$¢ bezplatnego korzystania z wynalazku w zakresie, w jakim
korzystata do momentu zgtoszenia wniosku patentowego (art. 71 ust. 1 in medio
p.w.p.). Aby uzyska¢ status uzywacza uprzedniego, licencjobiorca musi korzystaé¢
z know-how, ktore stanowi przedmiot patentu w celach zarobkowych i zawodowych.
Artykut 71 ust. 1 p.w.p. ogranicza monopol patentowy, z tego wzgledu ,,nie bytoby
uzasadnione przyznanie przez ustawodawce statusu uzywacza osobie, ktora korzy-
stala z wynalazku w celach osobistych czy tez innych”'?’. Takie korzystanie
z przedmiotu wynalazku nie wkracza bowiem w monopol patentowy, poniewaz nie
miedci si¢ w katalogu art. 66 ust. 1 p.w.p."3, ktory wyznacza tzw. pozytywna strone
patentu. ,,Zawodowe korzystanie z wynalazku ma miejsce wowczas, gdy jest ono
zwigzane z wykonywaniem zawodu, a wigc uczestnictwem w profesjonalnym obro-
cie gospodarczym, niezaleznie od tego, czy z tego tytutu uzyskiwane sa jakiekolwiek
korzysci o charakterze materialnym™'*, Nalezy stwierdzic¢, ze licencjobiorca, korzy-
stajac z know-how w ramach waznej umowy licencyjnej, uiszczajac stosowne opla-
ty 1 wykonujac swoje zobowiazania zgodnie z treScia kontraktu, powinien spetniac¢
warunek ,,dobrej wiary”. W przypadku ewentualnych sporéw na tym tle pomigdzy
licencjodawca know-how (uprawnionym z patentu) a licencjobiorca know-how
(uzywaczem uprzednim), ci¢zar udowodnienia naruszenia prawa z patentu spoczy-
wa na know-how-dawcy. Licencjobiorca bedzie mogt skutecznie si¢ broni¢, poprzez
kumulatywne wykazanie wszystkich przestanek z art. 71 ust. 1 p.w.p."* Zakres
korzystania z wynalazku przez uzywacza uprzedniego moze by¢ okreslony na pod-
stawie poziomu dystrybucji wyrobow wyprodukowanych za pomoca wykorzysty-

136 Art. 71 ust. 1 p.w.p. stanowi, ze korzystajacy w dobrej wierze z wynalazku na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej, w chwili stanowiacej o pierwszenstwie do uzyskania patentu, moze z niego nadal bezptatnie korzystac¢
w swoim przedsigbiorstwie w zakresie, w jakim korzystal dotychczas. Prawo to przystuguje rowniez temu, kto
w tej samej chwili przygotowat juz wszystkie istotne urzadzenia potrzebne do korzystania z wynalazku.

137 A. Nieweglowski: Komentarz do art. 71 ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej (w:) T. Demendecki,
A. Niewgglowski, J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec: Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, 2015, LEX nr 10180.

138 Na podstawie art. 66 ust. 1 p.w.p. uprawniony z patentu moze zakazac¢ osobie trzeciej, niemajacej jego
zgody, korzystania z wynalazku w sposob zarobkowy lub zawodowy polegajacy na (1) wytwarzaniu, uzywaniu,
oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celow produktu bedacego przedmiotem wynalaz-
ku, (2) stosowaniu sposobu bgdacego przedmiotem wynalazku, jak tez uzywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do
obrotu lub importowaniu dla tych celéw produktéw otrzymanych bezposrednio takim sposobem.

139 Tak K. Szczepanowska-Koztowska: Patent i tres¢ patentu (w:) E. Nowinska, U. Prominska, K. Szczepa-
nowska-Koztowska: Wilasnos¢é przemystowa i jej ochrona, Warszawa 2014, s. 83.

140 Wyrok SN z dnia 10 pazdziernika 2008 r., II CSK 235/08, LEX nr 55851. Sad Najwyzszy w swoim orze-
czeniu twierdzi, ze art. 71 ust. 1 p.w.p. nie poshuguje si¢ pojgciem zasadniczych przestanek. Aby przepis mogt mie¢
zastosowanie, wszystkie warunki okre§lone w art. 71 ust. 1 p.w.p. musza wystapi¢ kumulatywnie, a brak jakiejkol-
wiek przestanki uniemozliwia jego zastosowanie.
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wania know-how, ktore stanowi przedmiot patentu'!. W przeciwnym wypadku,

w razie przekroczenia granic dozwolonego korzystania z przedmiotu patentu, know-
-how-biorca bedacy uzywaczem uprzednim naraza si¢ na odpowiedzialno$¢ odszko-
dowawcza z tytutu art. 287 i n. p.w.p.'*? Nalezy zaznaczy¢, ze te same roszczenia
w stosunku do licencjodawcy (uprawnionego z patentu) bedzie mogt wykorzystac
licencjobiorca, gdy uprawniony bedzie blokowat lub zaktocat swobodne korzystanie
Z patentu przez uzywacza uprzedniego.

W praktyce obrotu technologiami opartymi na ochronie w postaci know-how
moze pojawic si¢ sytuacja, w ktorej licencjodawca zglosi wynalazek do Urzedu
Patentowego, ale nie otrzyma na niego patentu, co spowoduje utratg jawnosci know-
-how (poprzez m.in. ogloszenie o zgloszeniu wynalazku). Zgodnie z przepisami
prawa wiasno$ci przemystowej wniosek o udzielenie patentu powinien zawieraé
oznaczenie zglaszajacego oraz opis wynalazku ujawniajacy jego istote (art. 31
ust. 1 p.w.p.). Ujawnienie istoty wynalazku jest wigc warunkiem koniecznym uzy-
skania ochrony patentowej'*. Opis istoty wynalazku polega na przedstawieniu
wynalazku na tyle jasno i wyczerpujaco, aby znawca mogt ten wynalazek urzeczy-
wistnic¢ (art. 33 ust. 1 p.w.p.). W opisie wynalazku nalezy ujawni¢ istotg rozwiazania
technicznego, stanowiacego przedmiot zgtoszenia wynalazku, tzn. nalezy wskazac
zespo6t srodkow technicznych, warunkujacych uzyskanie rezultatu, ktéry zamierzyt
sobie tworca rozwiazania zgloszonego do Urzedu Patentowego RP'. Wyjawienie
istoty wynalazku, a tym samym know-how, powoduje wigc utratg cechy poufnosci
przedmiotu $wiadczenia, jakim jest stan tajemnicy. Nie zmienia tego fakt, Zze opis
patentowy nie jest kierowany do dowolnego odbiorcy, ale do specjalisty i to przede
wszystkim dla niego powinien by¢ zrozumiaty'#. Urzad Patentowy dokonuje bowiem
ogloszenia o zgloszeniu wynalazku w Biuletynie Urzedu Patentowego po uplywie
18 miesigcy od daty pierwszenstwa do uzyskania patentu (art. 43 ust. 1 p.w.p.). W ten
sposob kazdy zainteresowany moze si¢ z nim zapoznaé. Jezeli che¢ zgloszenia
wynalazku przez licencjodawce nie zostata okreslona w umowie, to w przypadku

141 Tak postanowit SA w Lodzi w swoim wyroku z dnia 20 lutego 2009 r.,  ACa 74/09, OSAL 2009, z. 3,
poz. 23. Sad Apelacyjny stwierdzit, Zze powolujacy si¢ na prawo uzywacza uprzedniego winien wykazac, ze
w okresie objetym zadaniem pozwu korzystat w swoim przedsigbiorstwie z wzoru przemystowego w takim samym
zakresie, w jakim korzystat z niego w dacie zgloszenia tegoz wzoru przemystowego do rejestracji.

142 Wyrok SN z dnia 13 marca 1967 r., III CR 415/66, OSNC 1967, nr 10, poz. 180. Sad Najwyzszy wyrazit
opinig, ze wynalazcy przystuguje zawsze odszkodowanie w razie przekroczenia przez poprzedniego uzywacza
granic rozciagtosci”, w jakich korzystat on z wynalazku przed jego zgloszeniem w Urzgdzie Patentowym. Przez
pojecie dotychczasowej rozciaglosci w §wietle cytowanego przepisu nalezy rozumie¢ liczbg przedmiotow wpro-
wadzonych do obrotu w okreslonej jednostce czasu, a wyprodukowanych przy zastosowaniu wynalazku chronio-
nego patentem.

143 P, Kostanski: Komentarz do art. 33 p.w.p. (w:) Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, pod red.
P. Kostanskiego, wyd. 2, Warszawa 2014, Legalis.

14 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 maja 2016 r., VI SA/Wa 2291/15, LEX nr 2113781. Zdaniem WSA
celem opisu wynalazku jest przedstawienie przedmiotu wynalazku na tle stanu techniki w dziedzinie, ktorej wy-
nalazek dotyczy, w sposdb na tyle jasny i wyczerpujacy, aby mozliwe byto ustalenie, na czym polega istota wyna-
lazku, warunkujaca osiagnigcie zamierzonego rezultatu.

145 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 marca 2009 r., VI SA/Wa 1837/08, LEX nr 1061908.
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utraty jawnosci przez know-how mozna rozwazy¢ przyjecie zawinionej niemozli-
wosci $wiadczenia (art. 493 § 1 k.c.). Licencjodawca moze zada¢ naprawienia
szkody wyniktej z niewykonania zobowiazania lub odstapi¢ od umowy. Moze tak-
ze odpowiada¢ odszkodowawczo wobec licencjobiorcy, w zakresie pozytywnego
interesu umownego (art. 471 k.c.). Jezeli w umowie zostata zastrzezona kara umow-
na (art. 484 k.c.), zadanie odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kary nie jest
dopuszczalne, chyba ze w umowie postanowiono inaczej.

Analizujac zakres odpowiedzialnosci licencjodawcy know-how, warty prze-
analizowania jest problem klauzuli rebus sic stantibus (art. 357" k.c.). Jezeli z po-
wodu nadzwyczajnej zmiany stosunkoéw spetnienie $wiadczenia bytoby potaczone
z nadmiernymi trudno$ciami lub grozitoby razacq strata, czego strony nie przewi-
dziaty przy zawarciu umowy — sad moze orzec o wykonaniu zobowiazania lub
rozwiazaniu umowy. W trakcie wydawania orzeczenia sad powinien bra¢ pod uwa-
ge¢ zasady wspotzycia spolecznego oraz okoliczno$ci zawarcia umowy. Klauzula
nadzwyczajnej zmiany stosunkéw moze mie¢ istotne znaczenie w przypadku umo-
wy licencyjnej know-how, poniewaz rynek nowych technologii jest bardziej podat-
ny na szybkie zmiany ekonomiczne spowodowane wzrostem koniunktury, jak
1 kryzysami na rynku §wiatowym. Nalezy zaznaczy¢, ze na gruncie prawa prywat-
nego zasada pacta sunt servanda bedaca jedna z podstawowych zasad bezpieczen-
stwa obrotu prawnego nie moze mie¢ charakteru bezwzglednego, poniewaz prowa-
dzitoby to czgsto do razacej szkody jednej ze stron stosunku zobowigzaniowego.
Nie oznacza to jednak, ze zasada z art. 357" k.c. ma charakter nadrz¢dny w stosun-
ku do zasady pacta sunt servanda, ale zakre$la w rozsadny sposob jej granice!*®. Na
podstawie niektdrych orzeczen Sadu Najwyzszego mozna zaobserwowac liberalne
podejscie do klauzuli rebus sic stantibus, poniewaz moze ona by¢ stosowana zarow-
no do zobowiazan umownych, jak i pozaumownych'’. Nadzwyczajna zmiana sto-
sunkow dotyczy tych okolicznosci, ktdre nie sa objete naturalnym ryzykiem umow-
nym, ktory nie mogt by¢ przewidziany przez strony w chwili podpisywania kon-
traktu. Klauzula rebus sic stantibus nie jest wigc zarezerwowana tylko do
dramatycznych, spektakularnych okolicznosci, ale moze wystapi¢ takze w warunkach
stabilnego rozwoju gospodarczego. Moze ja tworzy¢ ,,ciag niemozliwych do prze-
widzenia w dacie zawierania umowy zdarzen w postaci przemian spolecznych,
gospodarczych i politycznych, ktére poprzez oddziatywanie na tres¢ stosunku praw-
nego taczacego strony niweczy ich pierwotne kalkulacje”!*, W przedmiocie klau-
zuli rebus sic stantibus sad orzeka na zadanie strony, nie jest jednak zwigzany za-

146 T. Wisniewski: Komentarz do art. 357" kodeksu cywilnego (w:) Kodeks cywilny..., op. cit.

147 Uchwata SN 7 sedziow z dnia 29 grudnia 1994 r., III CZP 120/94, OSNC 1995, nr 4, poz. 55, w ktorej SN
orzekt, ze art. 357! k.c. moze by¢ w wyjatkowych sprawach zastosowany do umowy obowiazkowego ubezpiecze-
nia rolnikow od odpowiedzialnos$ci cywilnej; postanowienie SN z dnia 26 listopada 1992 r., III CZP 144/92, LEX
nr 5374, gdzie sad stanowi, ze nie jest wyltaczone zastosowanie art. 357! k.c. w drodze analogii rowniez do zobo-
wiazan pozaumownych, w szczegolnosci do zobowiazan spadkowych.

148 Tak SA w Gdansku w wyroku z dnia 1 czerwca 2017 r., V ACa 480/16, LEX nr 2388091.
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daniem pozwu, poniewaz art. 357! k.c. stanowi lex specialis w stosunku do art. 321
k.p.c.'¥ Mozna zasugerowac, ze w przypadku gdy licencjobiorca umowy know-how
nie bedzie osiagat zamierzonych rezultatdéw ekonomicznych, z powodu kryzysu na
rynku §wiatowym, to na podstawie art. 357" k.c. bedzie moégt domagac si¢ obnizenia
optat licencyjnych lub rozwiazania umowy. Trzeba jednak pamigtaé, ze zadanie
rozwiazania umowy nie oznacza, ze sad moze to zadanie w catosci uwzglednic albo
w cato$ci oddali¢. ,,Jezeli zachodza ku temu podstawy, sad moze wowczas takze
odpowiednio uksztattowaé stosunek zobowiazaniowy pomigdzy stronami przez
oznaczenie sposobu wykonania zobowigzania lub ustalenia wysokos$ci $wiadcze-
nia”'°, Warto wskazac¢, ze klauzula rebus sic stantibus moze znalez¢ zastosowanie
takze w wypadku zwtoki jednej ze stron umowy. Moze si¢ okazaé, ze uprawniony
z tytutu know-how z uwagi na pewne nadzwyczajne zdarzenie zewngtrzne nie przy-
gotuje odpowiedniego sztabu szkoleniowego, ktory miatby przeprowadzi¢ instruk-
tarz kadr pracowniczych kontrahenta. Jak wskazywane jest w orzecznictwie Sadu
Najwyzszego, ,,sam fakt zwloki dtuznika co do spetnienia §wiadczenia nie wyklucza
zastosowania klauzuli rebus sic stantibus, z tym zastrzezeniem, ze dtuznik powinien
podac szczegdlne okolicznosci, ktore przemawialyby za zmiana umowy. Nalezato-
by tez wyodrebni¢ sytuacje, gdy okolicznosci, o ktorych mowa w art. 357! k.c.,
zaistniaty przed zwloka, wowczas bowiem sam fakt zwtoki miatby inne znaczenie”'>'.
Uzasadniona zwloka licencjodawcy moze wigc by¢ przestanka do zmiany umowy
know-how przez sad, na podstawie instytucji rebus sic stantibus.

VI. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Przedmiotem niniejszego artykutu byto ustalenie mozliwych rezimow odpo-
wiedzialnosci z tytutu umowy know-how, z powodu zaistnienia wad przedmiotu
$wiadczenia oraz innych przypadkéw naruszenia zobowiazania. Punktem wyjscia
rozwazan byto przeprowadzenie analizy aktualnego ustawodawstwa europejskiego
w zakresie transferu technologii oraz praktyki polskich przedsigbiorstw w zakresie
patentowania wynalazkow w Europejskim Urzgdzie Patentowym. Doprowadzito to

149 Uchwata SN z dnia 11 wrzesnia 1991 r., IIl CZP 80/91, LEX nr 179278. Sad stwierdza w niej, Ze roszczenia
z art. 357! k.c. dotyczy¢ moga umdéw waznych i skutecznych, ktére wymagaja modyfikacji lub rozwiazania
7 przyczyn zaistniatych juz po ich zawarciu. W braku wigc zadania modyfikacji lub rozwiazania umowy w trybie
art. 357! k.c. orzekanie o tym w postgpowaniu dotyczacym innych roszczen pozostawatoby w sprzecznosci
z wymieniong normg art. 321 § 1 k.p.c.

150 Wyrok SN z dnia 2 grudnia 1998 r., I CKN 972/ 97, LEX nr 365059. Sad kieruje si¢ w swoim orzeczeniu
szczegolng ochrong dtuznika. Orzeczenie o modyfikacji umowy, a nie jej rozwiazanie, moze by¢ w szczego6lnosci
uzasadnione, gdy nadzwyczajna zmiana stosunkow w niewielkim stopniu wptyngta na sytuacj¢ dtuznika. Gdy
zadanie obejmuje kilka uméw, rozstrzygnigcie nie musi by¢ takie samo w odniesieniu do wszystkich umow, ale
powinno uwzglednia¢ okolicznosci dotyczace kazdej z nich.

151 Tak stwierdzit SN w wyroku z dnia 24 stycznia 1950 r., Wa.C. 268/49, Nowe Prawo 1950, nr 10, s. 79; cyt.
za: T. Wisniewski: Komentarz do art. 357" kodeksu cywilnego..., op. cit.
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do sformutowania wniosku, ze polscy przedsigbiorcy dziatajacy na rynku nowych
technologii co do zasady chronig swoje rozwiazania technologiczne na podstawie
stanu tajemnicy. Jedna z przyczyn takiego stanu rzeczy moze by¢ praktyka polskie-
go Urzedu Patentowego, ktory prezentuje raczej konserwatywne stanowisko
w odniesieniu do warunku ,,technicznego oddziatywania na materi¢”, przez co pa-
tenty nie sg zwykle udzielane na rozwiazania techniczne, co do ktorych ta przestan-
ka budzi watpliwosci. Z tego wzgledu polscy przedsigbiorcy coraz czgsciej decy-
duja si¢ na ochrong swoich rozwiazan technicznych w postaci know-how. Rezultatem
tej praktyki jest wzrost zainteresowania kontraktami know-how, ktore pomimo
swojej stosunkowo dtugiej historii w doktrynie polskiego prawa prywatnego, sig-
gajacej juz lat siedemdziesiatych XX w., nie doczekaty si¢ jeszcze odrgbnej regula-
cji prawnej w zadnym akcie rangi ustawowej. Praktyka rynku wymusza tez zmiany
pogladow co do samej definicji know-how. Na podstawie przeprowadzonych roz-
wazan mozna stwierdzi¢, ze poczatkowo definiowano know-how jako nieujawnione
informacje o charakterze technicznym, ktore spetnialy cechy wynalazku. Mozna
zasugerowac, ze z tego wzgledu w pierwszym tekscie ustawy prawo wlasnosci
przemystowej wprowadzono w art. 79 dwa nowe rodzaje uméw, z ktoérych jedna
dotyczy ,,wynalazku niezgloszonego a stanowiacego tajemnice przedsigbiorcy”.
Rozwoj nowych technologii wptynat takze na nowe rozumienie pojegcia wynalazku,
ktory niekoniecznie musi posiadac¢ techniczny charakter w postaci zewngtrznego
oddziatywania na materi¢. Wprowadzenie do ustawy prawo wiasno$ci przemystowej
art. 79 nie rozwiazalo jednak kwestii ustalenia podstaw odpowiedzialnosci z tytulu
umowy know-how. Z tego wzgledu, celem dalszej analizy byto okreslenie mozliwych
wad przedmiotu §wiadczenia. Zgodnie z przeprowadzonym zestawieniem mozliwymi
wadami stanu tajemnicy sa wady fizyczne, usterki, wady prawne oraz inne szczegol-
ne zdarzenia, ktoérych wystapienie zalezne jest od zachowania stron umowy.

W celu okreslenia wad fizycznych know-how konieczna jest analiza jego wtas-
ciwosci. Glownymi cechami know-how sa ,,sprawnos¢ techniczna” (rozumiana
takze jako ,,techniczna wykonalno$¢”) oraz ,,techniczna uzyteczno$¢”. Powyzsze
wlasciwosci stanu tajemnicy beda mialy jednak znaczenie w przypadku braku okre-
slenia w umowie zobowiazania gwarancyjnego licencjodawcy. Know-how-dawca
ma bowiem mozliwos¢ rozszerzenia swojej odpowiedzialnosci na zasadzie ryzyka.
Zapewnienia licencjodawcy moga dotyczy¢ niezmiennych wlasciwosci know-how,
ktore beda wystgpowaty na kazdym etapie procesu technologicznego. Jako podmiot
udostgpniajacy informacje poufne objgte stanem tajemnicy mozliwe byloby takze
zobowiazanie do przeszkolenia kadry pracowniczej kontrahenta. W przypadku
wystapienia wad przedmiotu §wiadczenia, know-how-dawca odpowiada z tytutu
odpowiedzialnos$ci kontraktowej (art. 471 i n. k.c.). W braku powyzszych postano-
wien umownych dotyczacych zobowiazania gwarancyjnego rezim odpowiedzial-
nosci licencjodawcy know-how bedzie opierat si¢ na zasadach ogdlnych prawa
cywilnego. Trzeba jednak zaznaczy¢, ze umowa know-how wykazuje pewne podo-
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bienstwo do uméw najmu i dzierzawy, z uwagi na stosunek zobowiazaniowy
o skutku trwatym, w ramach ktdérego jedna ze stron ma mozliwo$¢ korzystania
z rzeczy lub prawa. Z tego wzgledu warta analizy byta mozliwo$¢ odpowiedniego
stosowania wybranych przepiséw dotyczacych umowy najmu do kontraktu know-
-how. Na jej podstawie stwierdzono, ze analogiczne stosowanie przepisow dotycza-
cych rekojmi za wady rzeczy najgtej (art. 664 k.c.) nie jest korzystne z punktu
widzenia interesow licencjobiorcy. Wynika to ze szczeg6lnego charakteru know-
-how, ktére jest dobrem niepowtarzalnym, znanym co do zasady tylko licencjodaw-
cy. Licencjobiorca byltby raczej zainteresowany dalszym bezproblemowym korzy-
staniem z przedmiotu §wiadczenia niz odstapieniem od umowy na podstawie art.
664 k.c. Z tego wzgledu, majac na uwadze wlasciwosci know-how, trzeba stwierdzié,
ze odpowiedzialnos¢ licencjodawcy w przypadku zaistnienia wady fizycznej po-
winna by¢ oceniana na gruncie ogdlnych przepisow niewykonania lub nienalezy-
tego wykonania zobowiazania (art. 471 k.c.), zgodnie z zasadami ogolnymi art.
354 § 1 k.c. W zwiazku z faktem, ze kontrakt dotyczacy stanu tajemnicy nie jest
zawierany w sposob powszechny, a do jego stworzenia wymagana jest co do zasa-
dy pomoc petnomocnikéw profesjonalnych, stopien nalezytej staranno$ci przy
wykonywaniu zobowiazan kontraktowych powinien by¢ podwyzszony. W przy-
padku wystapienia wady, oszacowanie wartosci odszkodowania dla licencjobiorcy
know-how powinno zawiera¢ migdzy innymi wydatki poniesione przez licencjo-
biorcg na specjalistyczny sprzet, maszyny czy aparaturg badawcza. Jezeli umowa
know-how obejmowata Swiadczenie w postaci przeszkolenia kadry pracowniczej,
to ono takze powinno by¢ brane pod uwage. W przypadku problemoéw z ustaleniem
odszkodowania, moze dokona¢ go sad na podstawie art. 322 k.p.c. Warto zwrdcic
uwage, ze umowa know-how jest umowa wzajemna, przez co wystapienie wady
fizycznej w postaci utraty sprawnosci technicznej lub uzytecznosci know-how moze
prowadzi¢ do popadnigcia w zwloke ze spelnieniem $§wiadczenia. Z tego wzgledu
licencjobiorca know-how ma mozliwo$¢ wyznaczenia odpowiedniego, dodatkowe-
go terminu na usunig¢cie wad (art. 491 § 1 zd. 1 k.c.). Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu know-how-biorca moze zada¢ w dalszym ciagu realnego
wykonania zobowiazania, naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki lub odstapi¢ od
umowy.

Kolejnym punktem rozwazan byto przeprowadzenie analizy odpowiedzialno-
Sci licencjodawcy z tytutu usterek know-how, ktore spetnia cechy utworu. Nalezy
zaakcentowac, ze zastosowanie przepisow ustawy o prawie autorskim (art. 55 pr.
aut.) moze by¢ dokonane tylko w szczeg6lnych sytuacjach. Po pierwsze, licencjo-
dawca musi by¢ rzeczywistym tworca utworu. Po drugie, know-how spetniajace
cechy utworu musi posiada¢ wady w postaci usterek. Termin ten nie zostat zdefi-
niowany w zadnym akcie rangi ustawowej, jednakze zgodnie z dominujacym sta-
nowiskiem doktryny jego interpretacja odpowiada ,,wadzie fizycznej rzeczy”.
Z tego wzgledu mozna uzna¢, ze usterkami know-how sa: (1) brak wlasciwosci,
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o jakich zapewnit know-how-dawca, (2) sytuacja, w ktorej know-how nie nadaje si¢
do realizacji celu zawartego w umowie lub wynikajacego z okolicznos$ci lub prze-
znaczenia know-how, oraz (3) niekompletno$¢ know-how. W przypadku zaistnienia
powyzszych wad, licencjobiorca ma mozliwo$¢ wyznaczenia odpowiedniego, do-
datkowego terminu do ich usunigcia. Po tym terminie licencjodawca ma mozliwos¢
odstapienia od umowy lub Zadania obnizenia wynagrodzenia, jednak z zachowaniem
tej czesci, jaka otrzymal juz tworca. Obnizone wynagrodzenie powinno pozostawac
w proporcji migedzy wartoscia know-how wolnego od usterek a jego wartoscia rze-
czywista, czyli ustalong z uwzglednieniem istniejacych wad. T¢ proporcje nalezy
nastegpnie zastosowac do wynagrodzenia przyjetego w umowie. Redukcja wynagro-
dzenia powinna uwzgledniaé t¢ czg¢$¢ know-how, ktora nie spetnia przestanek
ochrony prawnoautorskiej. Przyczyna tego jest konieczno$¢ traktowania stanu ta-
jemnicy w sposob cato$ciowy. Oprocz uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia,
licencjobiorca ma mozliwo$¢ odstapienia od umowy. Skutkiem tego jest powstanie
zbiegu art. 55 pr. aut. z normami ogo6lnymi odstapienia od umowy. Pozwala to na
kumulatywne stosowanie przepiséw. W rezultacie, po wyznaczeniu odpowiedniego
terminu do usunigcia usterek, licencjobiorca ma mozliwo$¢ zadania w dalszym
ciagu ich naprawienia, odszkodowania lub odstapienia od umowy. Biorac pod uwa-
ge¢ moment wystapienia wad oraz okres korzystania z know-how przez licencjobior-
cg, odstapienie nie powinno powodowaé obowiazku zwrotu §wiadczen, ktore zosta-
ty juz spelnione w czasie, gdy stan tajemnicy byt wolny od wad.

»Wada prawna” know-how polega na braku uprawnienia licencjodawcy do
korzystania i rozporzadzania stanem tajemnicy lub obciazenia know-how prawem
osoby trzeciej. Odpowiedzialnos¢ know-how-dawcy z tytutu wad tego rodzaju bedzie
zalezna od momentu ich wystapienia. Jezeli wada prawna istniata juz w momencie
zawierania umowy, to zachodzi wtedy pierwotna niemozliwos$¢ $wiadczenia, przez
co umowa know-how obarczona jest kwalifikowana wada niewaznosci (art. 387 § 1
k.c.). Jezeli licencjodawca wiedzial o istnieniu praw osob trzecich (np. bezprawnie
pozyskat informacje stanowiace tajemnicg przedsigbiorstwa), ktore uniemozliwiaja
eksploatacj¢ know-how, woéwczas jest zobowiazany do naprawienia szkody na pod-
stawie art. 387 § 2 k.c. Powstaje wowczas stan pierwotnej, zawinionej niemozliwo-
sci $wiadczenia. Tym samym odrzucono poglad, zgodnie z ktorym brak przymiotu
wlasciciela stanowi wadg prawna, przez co zawarta umowe mozna oceniac¢ na pod-
stawie przepiséw dotyczacych rekojmi za wady przy sprzedazy. Stan pierwotnej
niemozliwos$ci $wiadczenia moze wynikac takze z udzielenia patentu na rzecz oso-
by trzeciej, ktory zawieratby catos¢ lub cze$¢ wiedzy wynikajacej z know-how.
Doprowadzito to do postawienia pytania, czy z punktu widzenia intereséOw licencjo-
biorcy, eksploatacja czesci know-how bytaby wystarczajaca do zaspokojenia celow
ekonomicznych, jakie chciat osiagnaé przed zawarciem umowy. Majac na uwadze,
ze odpowiedz na tak postawione pytanie powinna by¢ dokonywana casu ad casum,
mozna stwierdzi¢, ze co do zasady licencjobiorca bedzie zainteresowany pozyska-
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niem cato$ci know-how. W rezultacie, jezeli licencjodawca wiedzial o udzieleniu
patentu zawierajacego know-how na rzecz osoby trzeciej, to odpowiada na zasadach
culpa in contrahendo. Z uwagi na rozne poglady doktryny w tej kwestii, stwierdzo-
no, ze licencjodawca moze ponosi¢ odpowiedzialnos¢ deliktowa (art. 415 i n. k.c.)
lub kontraktowa (art. 471 k.c.). W kontekscie pierwotnej lub nastgpczej niemozli-
wosci $wiadczenia nalezy uznaé, ze podczas zawierania umowy, pomimo nawet
bardzo starannego zbadania rynku w sferze globalnej lub regionalnej, uprawniony
z tytutu stanu tajemnicy moze pozostawaé w uzasadnionej niewiedzy co do po-
wszechnosci know-how w innej czgsci §wiata. Z tego powodu, jezeli licencjodawca
byt w uzasadnionej niewiedzy co do faktu, ze know-how stanowi res omnium com-
munis, to nie powinien ponosi¢ odpowiedzialnosci. Dalsze rozwazania dotyczyly
przypadku nastgpczej niemozliwosci $wiadczenia. Analiza tej problematyki dopro-
wadzita do wniosku, ze w przypadku umowy know-how skutki nastgpczej niemoz-
liwosci $wiadczenia zachodzityby tylko co do §wiadczen przysztych, a nie do tej
czesci zobowiazania, ktora zostata juz wykonana (art. 495 § 2 k.c.). Wynika to
z charakteru optat licencyjnych, ktére sa swiadczeniem okresowym, podzielnym
wzgledem czasu. Warto zwrdci¢ uwage, ze przypadek nastgpczej niemozliwosci
$wiadczenia w odniesieniu do umowy know-how jest podobny do sytuacji uniewaz-
nienia patentu. Z tego wzgledu warto rozwazy¢, aby do takiego rodzaju sytuacji
dopusci¢ analogiczne stosowanie art. 291 p.w.p., dzigki ktéremu licencjodawca
moglby potraci¢ sobie korzys$ci, jakie uzyskatl licencjobiorca przez korzystanie
z know-how przed powstaniem nastepczej niemozliwosci $wiadczenia. Sytuacja,
w ktorej licencjobiorca przez dtuzszy czas korzystat i pobierat pozytki z know-how
do momentu wystapienia nastgpczej niemozliwosci §wiadczenia, a nastgpnie mogltby
zada¢ dodatkowego zwrotu optat licencyjnych, stawiataby go w nadmiernie uprzy-
wilejowanej pozycji wzgledem licencjodawcy stanu tajemnicy.

Do innych przypadkéw naruszenia zobowiazania z tytutu umowy know-how
mozna zaliczy¢ konwersj¢ statusu licencjobiorcy na uzywacza uprzedniego, na
podstawie art. 71 ust. 1 p.w.p. Bedzie ona miata miejsce, gdy licencjodawca know-
-how spetniajacego przestanki patentowalno$ci ztozy wniosek do Urzgdu Patento-
wego 1 otrzyma prawo wylaczne. W ten sposob licencjobiorca przy spetnieniu wa-
runkow z art. 71 ust. 1 p.w.p. staje si¢ uzywaczem uprzednim. W rezultacie, nie musi
juz $wiadczy¢ optat licencyjnych, poniewaz ma mozliwo$¢ bezplatnego korzystania
z wynalazku w zakresie, w jakim korzystat do momentu zgtoszenia wniosku paten-
towego. Jezeli licencjodawca zgtosi know-how do Urzedu Patentowego i nie otrzy-
ma patentu, a tym samym know-how stanie si¢ jawne z powodu utraty cechy po-
ufnosci, to zachodzi w tym momencie stan zawinionej niemozliwo$ci $wiadczenia
(art. 493 § 1 k.c.). Licencjobiorca moze zada¢ naprawienia szkody wyniklej z nie-
wykonania zobowiazania lub odstapi¢ od umowy. Warto nadmienié, ze licencjo-
dawca moze takze odpowiada¢ odszkodowawczo, w zakresie pozytywnego intere-
su umownego (art. 471 k.c.).
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Analizujac zakres odpowiedzialnosci licencjodawcy know-how, warto mie¢ na
wzgledzie mozliwos¢ zastosowania klauzuli rebus sic stantibus (art. 357! k.c.).
Klauzula nadzwyczajnej zmiany stosunkéw moze miec istotne znaczenie w przy-
padku umowy licencyjnej know-how, poniewaz rynek nowych technologii jest
bardziej podatny na szybkie zmiany ekonomiczne spowodowane wzrostem ko-
niunktury lub kryzysami ekonomicznymi. Moze si¢ okazaé, ze uprawniony z tytu-
tu know-how, z uwagi na pewne nadzwyczajne zdarzenie zewnetrzne, nie bedzie
w stanie nalezycie spelni¢ $wiadczenia. Przyktadowo, nie przygotuje odpowied-
niego sztabu szkoleniowego, ktéry mialby przeprowadzi¢ instruktarz kadr pra-
cowniczych kontrahenta. Na podstawie instytucji rebus sic stantibus sad moze
dokona¢ zmiany sposobu wykonania zobowiazania z umowy know-how, jezeli
zwloka w spehieniu §wiadczenia licencjodawcy bytaby uzasadniona nadzwyczaj-
nymi okoliczno$ciami.

De lege ferenda, nalezy postulowa¢ wprowadzenie do czgsci szczegolnej kodek-
su cywilnego przepiséw regulujacych umowe know-how. Dzigki temu zostatoby roz-
wiazanych wiele watpliwosci, jakie wystepuja w dzisiejszej praktyce obrotu. Mozna
zasugerowacé, ze pozytywnym rozwigzaniem byloby takze wprowadzenie do kodeksu
cywilnego normy prawnej odpowiadajacej art. 291 p.w.p. W pewien sposob zniwelo-
watoby to negatywne skutki, jakie niesie ze soba ustawowe prawo odstapienia, ktdre
jest sankcja za naruszenie zobowiazania. Na podstawie proponowanej normy prawnej,
w przypadku odstapienia od umowy przez jedna strong, druga strona mogtaby zachowac
prawo do potracenia sobie korzysci, jakie strona odstepujaca uzyskata przed odstapie-
niem od umowy. Moze si¢ wydawac, ze uzasadnionym wnioskiem bytoby takze wpro-
wadzenie do ustawy prawo wlasno$ci przemystowej przepisow regulujacych wady
patentu oraz know-how. Skutkowatoby to zwigkszeniem pewnosci prawnej zwiazanej
z ustalaniem rezimu odpowiedzialnos$ci z tytutu umowy know-how.
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wady wilasnosci intelektualnej, nowe technologie.

MICHAL BARYCKI

LEGAL GROUNDS OF LIABILITY IN KNOW-HOW CONTRACTS:
DEFECTS OF THE SUBJECT OF PERFORMANCE
AND OTHER TYPES OF BREACHES OF CONTRACT

Summary

The main topic of the article is an analysis of the legal grounds of liability in know-how
contracts in the system of the Polish private law. The author focuses on the defects of the
subject of performance and other examples of breaches of a contract. In Polish practice in
the field of new technologies, protection of technical solutions by know-how is used much
more often than protection granted by patents. However, this kind of contracts has not been
regulated in the Polish legal system. Consequently, determination of the legal regime con-
cerning liability in know-how contracts requires application of the general principles from
the private law and the detailed provisions of the Polish Copyright Act. In the author’s opin-
ion, the main defects of know-how can be characterized as physical defects, legal defects
and specific defects related to the part of know-how protected under copyright law. Each of
the above-mentioned defects determines a different legal basis for the liability of the con-
tracting party. The detailed analysis concerns also other specific types of breach of contract,
in particular prior user right and rebus sic stantibus clause. The article contains proposals de
lege ferenda for implementation of know-how contracts in the Polish civil code, which in
consequence will render the legal regime of liability under these agreements much more
effective and clearer.

Keywords: know-how, know-how contract, civil liability, defects intellectual property,
new technologies.



