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Odpowiedzialnos$¢ za niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy
o udzielenie licencji patentowej lub know-how

Wprowadzenie

Szczatkowy charakter unormowania ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
- Prawo wtasnosci przemystowejl (dalej jako p.w.p.), odnoszacy sie do uméw
licencyjnych w przedmiocie odpowiedzialnosci kontraktowej, prowadzi do po-
szukiwania regut odpowiedzialnosci w rozwigzaniach kodeksu cywilnego. Nie
wydaje sie przy tym zbyt uzyteczne, aby w kwestii odpowiedzialnosci stron
postugiwac sie analogia do umowy sprzedazy, najmu czy dzierzawy. Uzasad-
nieniem dla powyzszego pogladu, ktory - jak sie wydaje - ma charakter
dominujacy, jest przede wszystkim to, ze reguty odpowiedzialnosci odnoszace
sie do konkretnych umow nazwanych, m.in. odpowiedzialno$¢ na zasadzie
rekojmi, maja szczeg6lny, wyjatkowy charakter w stosunku do ogélnych za-
sad odpowiedzialnosci kontraktowej2. Na dalece ograniczong przydatno$¢ po-
stugiwania sie takg analogig wskazujg rowniez fundamentalne réznice co do
cech i wiasciwosci przedmiotu $wiadczenia w odniesieniu do jego gospodar-
czej eksploataciji.

Przytoczone argumenty przemawiajg za tym, aby regut odpowiedzialno-
§ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy licencyjnej poszuki-
waé w ogolnych zasadach rezimu kontraktowego, a takze tych, ktore dotycza
skutkow niewykonania umoéw wzajemnych. Stad artykut niniejszy ma na
celu ukazanie wptywu specyfiki przedmiotu Swiadczenia na przestanki, za-
kres i charakter odpowiedzialnosci odszkodowawczej z tytutu niewykonania

1 Tekstjedn. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z pézn. zm.

2 Tak S. Sottysiniski, Licencje na korzystanie z cudzych rozwigzan technicznych, Warszawa
1970, s. 229; R. Markiewicz, Umowy licencyjne miedzy jednostkami gospodarki uspotecznionej,
ZNUJ PWIiOW z 1978, z. 14, s. 74; B. Gawlik, Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne,
ZNUJ PWIOWI 1974, z. 3, s. 132.



42 Marek Salamonowicz

lub nienalezytego wykonania umowy licencyjnej3. Podstawowe znaczenie
w tej materii przypisa¢ nalezy treSci art. 471 i nast. k.c., w mys$l ktérego
dtuznik obowigzany jest do naprawienia szkody wynikiej z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowiazania, chyba ze niewykonanie lub nienale-
zyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore diuznik odpowie-
dzialno$ci nie ponosi.

Odpowiedzialnos$¢ licencjodawcy

Niewaznos$¢ patentu

Jednym z podstawowych obowigzkéw licencjodawcy jest utrzymywanie
waznos$ci patentu. Na tym tle powstaje problem wplywu uniewaznienia pa-
tentu lub tez jego wygasniecia na sytuacje prawng stron umowy i ewentual-
ny zakres odpowiedzialnosci podmiotu udzielajgcego licencji. Czy w ogole moz-
na uzna¢ niewazno$¢ patentu za wade przedmiotu S$wiadczenia? Wszak
przedmiotu Swiadczenia w takiej sytuacji brak, bo nie ma w ogdle wynalazku.

Nie budzi watpliwosci to, ze decyzja podjeta na podstawie art. 89 p.w.p.,
stwierdzajgca niewazno$¢ patentu, powoduje bezwzgledng niewaznos¢ umo-
wy licencyjnej z powodu pierwotnej niemozliwosci Swiadczeniad. Zgodnie bo-
wiem z art. 387 § 1 k.c., umowa o $wiadczenie niemozliwe jest niewaznab.
Bezsporne jest takze to, ze decyzja stwierdzajaca niewazno$é wywiera skutki
ex tunc.

Do kwestii odpowiedzialnoSci za uniewaznienie patentu odnosi sie
art. 291 p.w.p., ktory w przepisie dyspozytywnym wskazuje na nastepujace
roszczenia licencjobiorcy: mozliwos$¢ zgdania zwrotu wniesionej zaptaty oraz
naprawienia szkody na zasadach ogdlnych. Niezmiernie doniosta role
w ochronie uzasadnionych intereséw licencjodawcy odgrywa jednak zdanie
drugie art. 291 p.w.p.,, w mys$l ktérego licencjodawca moze sobie potracic
korzysci, jakie licencjobiorca uzyskat przez korzystanie z wynalazku przed

3 Ustalanie treéci oraz praktycznego i teoretycznego znaczenia przestanek odpowiedzial-
nosci odszkodowawczej zdecydowanie przekracza ramy niniejszego opracowania. Por. szerzej:
T. Pajor, Odpowiedzialno$¢ dtuznika za niewykonanie zobowigzania, Warszawa 1982; A. Szpu-
nar, Ustalenie odszkodowania w prawie cywilnym, Warszawa 1975; idem, Odpowiedzialno$¢
cywilna - Komentarz w formie glos, Sopot 1997; idem, Odszkodowanie za szkode majatkowg
- szkoda na mieniu i osobie, Bydgoszcz 1998, s. 21 i nast.

4 Szerzej na ten temat: K. Kruczalak, Niemozliwo$¢ $wiadczenia w prawie zobowigzan,
Gdarisk 1981, oraz idem, Skutki niemozliwosci $wiadczenia wedtug prawa cywilnego, Warszawa
1989.

5 Warto natomiast zauwazy¢, ze w przypadku zawarcia tzw. umowy mieszanej, ktorej
licencja patentowa byta przyktadowo jednym ze $wiadczerh rownowaznych lub $wiadczeniem
ubocznym, powstaje kwestia tzw. czeSciowej niewazno$ci czynno$ci prawnej, ocenianej wedle
art. 58 § 3 k.c. i art. 65 § 2 k.c., oraz czeSciowej niemozliwo$ci $wiadczenia.
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uniewaznieniem patentu, a przy tym, jesli wskazane korzysci sg wyzsze od
whniesionej zaptaty i dochodzonego odszkodowania, licencjodawca w ogdle nie
ponosi odpowiedzialnoscise.

Watpliwosci powstajg jednak co do zakresu odpowiedzialnosci licencjo-
dawcy wobec licencjobiorcy. Przepis art. 291 p.w.p. zawiera odestanie do
obowigzku naprawienia szkody na zasadach ogolnych. Jednocze$nie nie moz-
na moéwic¢ tu o odpowiedzialnosci kontraktowej, brak jest bowiem podstawo-
wej przestanki, tj. waznie zawartej umowy7. Relewantny w takiej sytuacji
bedzie art. 387 § 2 k.c., stanowigcy, ze strona, ktéra w chwili zawarcia
umowy wiedziata o niemozliwos$ci $wiadczenia, a drugiej strony z biedu nie
wyprowadzita, obowigzana jest do naprawienia szkody, ktérg druga strona
poniosta przez to, ze zawarta umowe, nie wiedzgc o niemozliwosci $Swiadcze-
nias. Jest to przypadek tzw. culpa in contrahendo, czyli winy w kontraktowa-
niu, a wiec ztamania zasady lojalnosci kontraktowejo. A zatem podmiot, ktd-
ry udzielit licencji na uniewazniony nastepnie patent, odpowiada wobec
licencjobiorcy tylko wtedy, gdy wiedziat o przestance uniewaznienia patentu
i nie wyprowadzit drugiej strony z przekonania o waznosci patentuio. Ozna-
cza to, ze odszkodowania i to tylko w granicach negatywnego interesu umo-
wy11, moze zadac jedynie osoba, ktdra nie wiedziata o przestance uniewaz-
nienia patentu.

Skutkiem niewaznosci umowy licencyjnej jest to, ze Swiadczenia dokona-
ne na rzecz licencjodawcy (m.in. uiszczone optaty licencyjne) sg nienalezne
w Swietle art. 291 p.w.p. majacego szczegolny charakter wobec art. 410 § 2.
Powstaje zatem obowigzek ich zwrotuzz.

Wyrazona explicite mozliwo$¢ potragcenia przez licencjodawce korzysci,
jakie uzyskat licencjobiorca przez korzystanie z wynalazku przed uniewaz-

6 A. Nowicka, [w:] Prawo wtasnosci przemystowej, pod red. U. Prominskiej, Warszawa
2005, s. 110.

7 Por. szerzej: W. J. Katner, Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza z uméw w obrocie gospo-
darczym, [w:] Prawo uméw w obrocie gospodarczym, Warszawa 1999, s. 245 i nast. Tak réwniez
S. Sottysinski, Licencje..., s. 231 oraz B. Gawlik, op. cit., s. 134,

8 Nie mozna réwniez wykluczy¢ odpowiedzialno$ci deliktowej licencjodawcy.

9 P. Granecki, Culpa in contrahendo, PPH 2001, nr 3, s. 9 i nast.; R. Kwasnicki,
R. Lewandowski, Culpa in contrahendo w prawie polskim oraz niemieckim, ,,Prawo Spétek” 2002,
nr 5, s. 37 i nast.; takze D. Zawistowski, Wina w kontraktowaniu (Culpa in contrahendo) na tle
zmian w kodeksie cywilnym, ,,Acta Universitatis Wratislaviensis” 2004, nr 2617, s. 281 i nast.

10 Chodzi tu bowiem o wiedze pozytywna, a nie np. o brak dochowania nalezytej staranno-
$ci w ustaleniu mozliwoéci Swiadczenia. Por. szerzej: W. Popiotek, [w:] Kodeks cywilny, t. I:
Komentarz do artykutdw 1—44911, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2005, s. 1006 i nast.
oraz powotana tam literatura i orzecznictwo.

1 W Czachoérski, Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza w ramach tzw. negatywnego interesu
umowy, RPEIiS 1968, nr 3, s. 29 i nast.; idem, Uwagi na temat pojecia tzw. ujemnego interesu
umowy, ,Studia Cywilistyczne” 1996, t. XI11-X1V, s. 11 i nast.; Cz. Zutawska, [w:] Komentarz do
kodeksu cywilnego. Ksiega trzecia. Zobowigzania. Tom I, pod red. G. Bierika, Warszawa 2005,
s. 160 i nast.

12 W. J. Katner, op. cit., s. 250.
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nieniem, zdecydowanie wzmacnia pozycje tego pierwszego. Wydaje sie to by¢
stuszne, gdyz przewaznie stara sie on o uzyskanie patentu na wynalazek
w dobrej wierze, jak réwniez w czasie trwania umowy licencyjnej ponosi
koszty zwigzane z utrzymaniem ochrony patentowej. Moze tez zgodnie
z umowg powstrzymywac sie od korzystania z wynalazku lub nieudzielania
innych licencji. Tymczasem licencjobiorca w okresie domniemania waznosci
patentu korzysta z prawnego monopolu i moze odnosi¢ korzysci z posiadanej
przewagi konkurencyjnej. W tego typu sytuacjach uzasadnione wydawaty sie
poszukiwania mozliwosci ochrony interesow licencjodawcy, na ktérym wobec
niewaznosci umowy ciazy obowigzek zwrotu optat licencyjnych (by¢ moze
wieloletnich). Mozliwosci takiej ochrony upatrywano w konstrukcji naduzy-
cia prawa podmiotowego. Domaganie sie przez licencjobiorce zwrotu optat
licencyjnych w sytuacji, w ktorej korzystat on przez pewien okres z uprzywi-
lejowanej pozycji, moze by¢ za takie naduzycie poczytane. Taka droga obrony
interesow licencjanta mogtaby okaza¢ sie jednak zbyt trudna. Podobnie
zreszta z podejmowaniem préby uznania za bezpodstawne wzbogacenie ko-
rzysci uzyskanych przez licencjobiorce w okresie od ,,zawarcia” umowy uzna-
nej za niewazng do momentu uniewaznienia patentu. Jak bowiem argumen-
towat S. Sohysinski, trudno byloby wskaza¢ na majatek podmiotu, ktérego
kosztem nastgpito to wzbogacenie. Czy bylyby to majatki przedsiebiorcow,
ktorzy respektowali zakres prawnego monopolu, czy tez moze konsumentdw
lub profesjonalnych nabywcoéw produktéw objetych ochrong uniewaznionego
pézniej patentu na wynalazek?13

Trzecig drogg poszukiwania ochrony intereséw licencjodawcy jest powo-
tanie sie na tres¢ art. 408 8§ 1 k.c., w mys$l ktérego zobowigzany do wydania
korzysci moze zadac¢ zwrotu naktadéw koniecznych o tyle, o ile nie znalazty
one pokrycia w uzytku, ktory z nich osiaggnat. Za naktady te uznac nalezato-
by przede wszystkim optaty patentowe, natomiast problematyczna okazataby
sie kwestia np. kosztdw postepowania o uniewaznienie, kosztow zawarcia
umowy, kosztow poniesionych w mylnym przekonaniu, ze wykonuje sie waz-
ne zobowigzanie. Wysitki te znalazty jednak szczesliwie odzwierciedlenie na
gruncie zmienionego art. 69 ustawy o wynalazczos$ci z 1972 r. oraz art. 291
zdanie drugie p.w.p. poprzez odwotanie sie do konstrukcji potracenia, ktora
- jak sie wydaje - zakotwiczona jest w tzw. teorii salda, postulowanej wcze-
$niej w doktrynie prawa wynalazczegoi4. Stad pozytywnie nalezy odnies¢ sie
do obecnego stanu prawnego w tej materii, ktory zawiera mechanizm ochro-
ny stusznych intereséw licencjodawcy.

13 S. Sottysinski, Licencje..., s. 231; A. Kopff, [w:] Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybra-
ne, pod red. S. Grzybowskiego i A. Kopffa, Warszawa 1978, s. 180; T. Szymanek, [w:]
S. Sottysiniski, A. Szajkowski, T. Szymanek, Komentarz do prawa wynalazczego, Warszawa
1990, s. 318.

14 Por. szerzej: S. Sottysinski, Licencje..., s. 233 i nast.
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Czesciowe uniewaznienie patentu powoduje cze$ciowa niemozliwos$é
Swiadczenia, stosujgc odpowiednio art. 387 § 2 k.c. Umowa licencyjna moze
by¢ w takim przypadku, stosownie do zgodnego zamiaru stron, w oparciu
oart. 58 §3 i art. 65 8 2 k.c., uznana za niewazng w catosci lub czesci. Jezeli
natomiast czesciowe uniewaznienie nie wchodzi w zakres upowaznienia li-
cencyjnego, co moze mie¢ miejsce w przypadku licencji ograniczonej, umowa
licencyjna pozostaje wazna w catosci. W sytuacji czesciowej niewazno$ci umo-
wy mozna zastosowa¢ unormowania art. 493 § 2 i 495 k.c. traktujgce
0 odpowiedzialnosci kontraktowej z tytutu czesciowej niemozliwosci Swiad-
czenia. Wydaje sie, iz czeSciowe uniewaznienie patentu, ktére czyni $wiad-
czenie wzajemne czesciowo niemozliwym, zgodnie z tresScig art. 493 k.c. moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez licencjobiorce, a takze
uzasadniacC roszczenie naprawienia szkody wyniktej z niewykonania zobowig-
zania. CzeSciowa niemozliwo$¢ Swiadczenia w Swietle art. 495 § 2 k.c. uza-
sadnia rowniez utrate przez drugg strone prawa do odpowiedniej czesci
Swiadczenia wzajemnego, a wiec bedzie to np. zmniejszenie wysokosci optat
licencyjnych1b.

Sytuacja szczeg6lng jest uniewaznienie patentu z tego powodu, ze zglo-
szono wynalazek z wcze$niejszym pierwszenstwem lub udzielono patentu
osobie nieuprawnionejl6. Zgodnie z trescig art. 75 ust. 1 p.w.p., podmiot,
ktory w dobrej wierze uzyskat licencje i korzystat z wynalazku co najmniej
przez rok przed wszczeciem postepowania o przeniesienie patentu lub w tym
okresie przygotowat wszystkie istotne urzgdzenia potrzebne do korzystania
z wynalazku, moze z tego wynalazku korzysta¢ w swoim przedsigbiorstwie
w zakresie, w jakim z niego korzystat w chwili wszczecia tego postepowania,
z zastrzezeniem obowiazku uiszczania uprawnionemu ustalonego wynagro-
dzenial7. Licencjobiorca zyskuje zatem status tzw. uzywacza, co moze ograni-
cza¢ zakres pozadanego poziomu wykorzystania wynalazku. A zatem docho-
dzi do uniewaznienia pierwotnej umowy licencyjnej w wyniku pierwotnej
niemozliwos$ci $wiadczenia po stronie licencjodawcy, ktéry na podstawie
art. 387 § 2 k.c. moze by¢ pociagniety do odpowiedzialnoSci w granicach tzw.
negatywnego interesu umowy, moze roéwniez wchodzi¢ w gre obowigzek
zwrotu nienaleznie pobranych Swiadczen18.

15 S. Sottysinski, [w:] System prawa witasnosci intelektualnej. Prawo wynalazcze, t. IlI,
pod red. J. Szwaji, A. Szajkowskiego, Warszawa - Wroctaw - Krakéw - Gdansk - £6dz 1990,
s. 484 i nast.

16 Por. art. 74 p.w.p.

17 Przytoczony przepis znajduje réwniez zastosowanie w odniesieniu do osoby, ktéra
w dobrej wierze uzyskata lub nabyta patent nastepnie przeniesiony na rzecz osoby uprawnionej.

18 Por. W. J. Katner, op. cit.,, s. 250 i nast.
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Wygasniecie patentu

Wygasniecie patentu po zawarciu umowy licencyjnej powoduje nastepczg
niemozliwos¢é Swiadczenial9. Rodzi to odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg po
stronie licencjodawcy. Licencjodawca moze odpowiada¢ za szkode wyrzadzo-
ng w wyniku wygasniecia patentu, jezeli nastagpito ono zgodnie z art. 471 k.c.
zjego winy. W zwigzku z tym, jezeli za niemozliwos¢ wykonania Swiadczenia
ponosi odpowiedzialno$¢ licencjodawca, to licencjobiorca, jako ze umowa li-
cencyjna jest umowg wzajemng, ma na podstawie art. 493 § 1 k.c. prawo
wedtug swego wyboru albo zada¢ naprawienia szkody wyniktej z niewykona-
nia zobowigzania, albo moze od umowy odstgpi¢. Natomiast w sytuacji, gdy
za wygasniecie patentu licencjodawca odpowiedzialnosSci nie ponosi, ktorej
dotyczy art. 495 § 1 k.c., powstaje obowiazek zwrotu nienaleznie pobranych
Swiadczen zgodnie z przepisami o bezpodstawnym wzbogaceniu20. Nalezy
réwniez zauwazy¢, ze szczegOlnie w odniesieniu do umoéw mieszanych wyga-
$niecie patentu moze powodowac jedynie czesciowa niemozliwos¢ Swiadczenia.

Licencjodawca ponosi rowniez odpowiedzialno$é wobec licencjobiorcy za
obcigzenia przedmiotu umowy prawem innej osoby. Wchodzi ona w gre wow-
czas, gdy licencjodawca nie poinformowat licencjobiorcy o prawach osoby
trzeciej, np. o prawie zastawu, uzytkowania lub wczes$niejszej licencji. Ko-
nieczne jest przy tym stwierdzenie, czy w istocie wcze$niej udzielona licencja
lub inne prawo cigzace na patencie uniemozliwia lub utrudnia korzystanie
z wynalazku w sposéb okre$lony w umowie2l. Podkres$li¢ bowiem wypada
specyfike przedmiotu Swiadczenia bedgcego dobrem niematerialnym, tzn. ze
moze z niego korzysta¢, przynajmniej teoretycznie, nieograniczony krag pod-
miotéw. Z reguty wczesniej udzielona licencja czy tez inne prawo obcigzajace
patent nie bedzie powodowaé niemozliwosci Swiadczenia lub utrudnia¢ realiza-
cji umowy poézniejszej. Odpowiedzialno$¢ za wskazane wady prawne ma jed-
nak miejsce przede wszystkim w sytuacji udzielenia licencji wytacznej. Jezeli
bowiem licencjodawca nie poinformowat kontrahenta o wczesniej zawartej
umowie, ktéra wchodzi w zakres przyznanej wytgcznosci, woéwczas stanowi to
przestanke odpowiedzialnosci z tytutu pierwotnej niemozliwosci Swiadczenia
(art. 387 §2 k.c.) albo czeSciowej niemozliwosci $wiadczenia (art. 493 k.c.)22.

19 Por. szerzej: B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Niemozliwo$¢ Swiadczenia nastepcza,
»,Studia Prawno-Ekonomiczne” 1970, nr 4; T. Wisniewski, [w:] Komentarz do kodeksu cywilnego.
Ksiega trzecia. Zobowigzania..., s. 602 i nast.

20 S. Dabrowski, [w:] Kodeks cywilny. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, t. II:
art. 353-1088, Warszawa 2005, s. 239 i nast.

21 Gdyby bowiem licencjodawca zatait okoliczno$¢ istnienia wcze$niej udzielonej licencji,
odnoszacej sie do tego samego terytorium i podobnego zakresu zastosowania, wéwczas licencjo-
biorca moze powota¢ sie na wing w kontraktowaniu, jak réwniez na btad na podstawie art. 86 k.c.
Tak S. Sottysinski, Licencje..., s. 238.

22 Naturalnie licencjodawca nie ma obowigzku informowania o licencji wpisanej, a wiec
ujawnionej w rejestrze. Zob. R. Markiewicz, op. cit., s. 75.
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Odpowiedzialno$¢ licencjodawcy moze powsta¢ takze w sytuacji, gdy
wbrew postanowieniom wczes$niejszej umowy udziela on licencji, ktorej za-
kres godzi w sfere wytgcznosci licencji wczesniejszej. Przy czym umowa p6z-
niejsza nie musi mie¢ wytacznego charakteru. W tym zakresie znaczgcg role
moze odegra¢ wpis umowy licencyjnej do rejestru. W takim przypadku w gre
wchodzi¢ moze uznanie umowy pozniejszej za bezskuteczng. Przychyli¢ sie
nalezy do stanowiska Sgadu Najwyzszego, zgodnie z ktérym niewazno$¢ poz-
niej zawartej umowy bytaby zbyt daleko idgca23. Naturalnie udzielenie licen-
cji wbrew postanowieniom umowy wcze$niejszej rodzi odpowiedzialnos$¢
kontraktowg licencjodawcy. Podstawe odpowiedzialno$ci odszkodowawczej
stanowi¢ bedzie wowczas art. 471 k.c. Licencjobiorcy przystuguje takze
mozliwo$¢ odstgpienia od umowy na podstawie art. 493 8 1 lub 2 k.c.
W praktyce jednak nie bedzie on zainteresowany rozwigzaniem stosunku
umownego. Wszak przewaznie przeznaczyt on znaczne $rodki na zastoso-
wanie wynalazku, a odstgpienie od umowy pozbawitoby go tej mozliwosci.
Przeciez licencjodawca ma prawny monopol na korzystanie z wynalazku
i z zasady tylko on moze udzieli¢ licencji na danym terytorium. Za ze
wszech miar uzasadnione uzna¢ nalezy w takim przypadku roszczenie
0 obnizenie optat licencyjnych. W tym przypadku wskazaé¢ nalezy na mozli-
wos¢ postuzenia sie analogig z umowy dzierzawy na podstawie art. 664 § 1 k.c.
w zwigzku z art. 694 k.c.24

W konteks$cie prowadzonych rozwazan nie mozna poming¢ takze sytu-
acji, w ktérej w czasie waznosci licencji udzielona zastanie licencja przymu-
sowa, ktdra bedzie narusza¢ sfere wytgcznosci licencjobiorcy, co moze powo-
dowaé catkowitg lub czesciowag nastepczg niemozliwo$¢ Swiadczenia. Otoz
zgodzi¢ wypada sie z S. Sottysinskim, ktéry twierdzi, ze licencjodawca ,nie
ponosi odpowiedzialnosci za ciezary publicznoprawne ograniczajgce upraw-
nienia licencjobiorcow”. Wyjatkiem jest jednak sytuacja, w ktdrej udzielenie
licencji przymusowej byto nastepstwem okre$lonego zachowania sie ze strony
licencjodawcy25.

Nastepcza niemozliwo$¢ Swiadczenia, za ktdrg licencjodawca nie bedzie
ponosit odpowiedzialno$ci, wystapi réwniez w przypadku uznania wynalazku
za tajny.

23 Na dopuszczalno$¢ stwierdzenia niewaznosci umowy po6zniejszej wskazywat A. Kopff,
op. cit.,, s. 312. Por. takze wyrok SN z dnia 12 marca 2002 r., sygn. IV CKN 509/00, OSNC
2003, nr 4, poz. 50 oraz P. Stec, Skutki udzielenia przez licencjodawce licencji osobie trzeciej
z naruszeniem klauzuli wytaczno$ci wynikajgcej z umowy licencyjnej, ,,Radca Prawny” 2005,
nr 4, s. 86 inast.

24 Tak S. Sottysinski, Licencje..., s. 239.

25 Por. szerzej: ibidem, s. 241.
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Wady fizyczne

Samo zastosowanie pojecia ,wada fizyczna” w odniesieniu do dobra nie-
materialnego, w tym wypadku wynalazku, nie wydaje sie by¢ zbyt fortunne,
tym niemniej przedstawiciele nauki wynalazczosci, zastrzegajac pewne nie-
dogodnosci, postugujg sie tym terminem dla potrzeb prowadzonych rozwa-
zan26. Tak tez uczyniono w niniejszym opracowaniu.

Zdaniem R. Markiewicza wady fizyczne wynalazku mogg uniemozliwiaé
lub utrudniac jego techniczne wykorzystanie lub powodowa¢, ze stosowanie
okaze sie nierentowne. Z kolei B. Gawlik wyr6znia wady fizyczne, ktore
przejawiajg sie brakiem technicznej powtarzalnosci, brakiem technicznej
uzytecznosci czy tez brakiem rentownosci27. A zatem wynalazek powinien
nadawac sie do korzystania zen w sposob wynikajacy z celu umowy. Warto
w tym kontek$cie przywota¢ stanowisko judykatury niemieckiej. Zgodnie
z nim, jezeli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjodawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za sprawno$¢ techniczng wynalazku w zakresie wynikow
i ich parametrow ujetych w opisie patentowym. Z kolei za tzw. uzytecznos$¢
przemystowg licencjodawca odpowiada jedynie wtedy, gdy ztozyt w tym
przedmiocie odpowiednie zapewnienie28.

Niejednokrotnie brak sprawnos$ci technicznej wigze sie z wystgpieniem
przestanki uniewaznienia patentu (np. brak powtarzalnosci, niezupetnos¢
rozwigzania). W takiej sytuacji wystepuje pierwotna niemozliwo$é Swiadcze-
nia (art. 387 k.c.). Jezeli jednak wada nie wigze sie z uniewaznieniem paten-
tu, a jedynie obniza lub uniemozliwia (czeSciowo lub catkowicie) korzystanie
z wynalazku w sposéb w umowie przewidziany, licencjodawca moze ponies¢
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnego rezimu kontraktowego (art. 491-495 k.c.).
Nie wydaje sie przy tym uzasadnione, aby méc odwota¢ sie do odpowiedzialno$ci
na zasadzie rekojmi za wady w oparciu o analogie z umowg sprzedazy czy tez
dzierzawy. Odpowiedzialno$¢ na zasadzie rekojmi jest bowiem - jak juz wskaza-
no - wyjatkiem od ogélnych zasad odpowiedzialno$ci kontraktowej29.

Odpowiedzialno$¢ gwarancyjna

Zgodnie z art. 473 § 1 k.c., licencjodawca moze przyjg¢ na siebie odpowie-
dzialno$¢ za wykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania z powodu

26 Por. R. Markiewicz, op. cit., s. 73.

27 Wedtug B. Gawlika (op. cit,, s. 131 i nast.), przez techniczng wykonalno$¢ rozumiec
nalezy zdatno$¢ know-how do produkcyjnego zastosowania przy uzyciu aktualnie dostgpnych
Srodkéw technicznych. Z kolei techniczna uzyteczno$¢ oznacza zdolno$¢ know-how do osiggnie-
cia zamierzonego rezultatu technicznego. Rentownos$¢ know-how dotyczy natomiast ekonomicz-
nych rezultatow wdrozenia know-how. Uwagi wymienionego autora (oparte na pogladach dok-
tryny niemieckiej) wydajg sie by¢ w petni aktualne réwniez w odniesieniu do wynalazkéw.

28 S. Sottysinski, Licencje..., s. 241

29 Tak: ibidem, s. 244 oraz B. Gawlik, op. cit., s. 133 i nast.
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oznaczonych okoliczno$ci, za ktére z mocy ustawy odpowiedzialno$ci nie po-
nosi. Oczywiscie w interesie licencjobiorcy jest uzyskanie jak najszerszych
gwarancji. Szkoput jednak w tym, ze licencjodawca w spos6b naturalny be-
dzie dazyt do odzwierciedlenia udzielonych gwarancji w uiszczonym przez
licencjobiorce wynagrodzeniu. Z drugiej strony spotka¢ mozna, cho¢ nalezy to
do rzadkosci, ograniczenie odpowiedzialno$ci licencjodawcy. Wyroznia sie
dwa podstawowe rodzaje gwarancji: prawne i techniczne.

Gwarancje prawne mogg obejmowac odpowiedzialno$¢ za stan praw wy-
facznych. Przyjmuje ona przewaznie posta¢ zapewnienia, ze udzielenie licen-
cji oraz pozniejsze korzystanie z wynalazku przez licencjobiorce nie narusza
praw 0s6b trzecich. Licencjodawca moze zobowigza¢ sie w ramach udzielonej
gwarancji do naprawienia szkody wyrzadzonej licencjobiorcy przez dochodze-
nie roszczen przez osoby trzecie z tytutu naruszenia ich praw, w wyniku
ktoérych licencjobiorca bedzie musiat ograniczy¢ lub poniechaé¢ korzystania
z wynalazku badz tez ponie$¢ dodatkowe koszty30. Wskaza¢ mozna takze na
odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za szkody wyrzadzone przez personel licencjo-
dawcy przy wdrozeniu wynalazku lub na skutek np. udzielenia btednych
instrukcji czy wskazowek.

Gwarancje techniczne moga dotyczy¢ takich kwestii, jak okreslony sto-
pien sprawnos$ci technicznej wynalazku i jego niezawodno$¢, przydatnos$¢ do
realizacji celu okre$lonego w umowie, co moze uwidaczniaC sie w parame-
trach jakosci tzw. produktu licencyjnego. Ponadto licencjodawca moze zobo-
wigza¢ sie do odpowiedzialno$ci gwarancyjnej za poziom zuzycia surowcow
lub innych materiatdow oraz energii albo tez za odpowiedni poziom rentowno-
Sci. Z kolei w przypadku, gdy umowa licencyjna obejmuje dostawe okreslo-
nych maszyn czy tez wykonanie okreslonej instalacji, gwarancja moze obej-
mowa¢ réwniez odpowiedzialno$¢ za jako$¢ (czy wydajnos¢) i dziatanie
dostarczonych maszyn. W ramach warunkéw gwarancji strony okre$lajg naj-
czeSciej, oprocz kategorii wad, za ktére odpowiada licencjodawca, takze czas
jej trwania oraz sposob i termin usuniecia wad w ramach gwarancji3l.

Kara umowna

Strony moga postuzy¢ sie instytucja kary umownej poprzez zastrzezenie,
ze naprawienie szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego wyko-
nania zobowigzania niepienieznego nastgpi przez zaptate okreslonej sumy
(art. 483 § 1 k.c.). Warto wskazaé, ze zasadg jest tzw. kara wytgczna, a wiec
nalezna w danej wysokosci bez wzgledu na wysoko$¢ szkody i bez mozliwosci
dochodzenia dodatkowego odszkodowania, nawet jezeli szkoda przewyzszata-

30 A. Nowicka, [w:] Prawo witasnosci przemystowej..., s. 111 oraz Z. Ulatowski, Budowa
umowy licencyjnej, Warszawa 1977, s. 16.
31 Ibidem.
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by wysokos$¢ zastrzezonej kary. Jednakze strony moga umowg statuowac tzw.
kare kumulatywng i wowczas wierzyciel bedzie mogt zgda¢ zaréwno kary
umownej, jak i odszkodowania, lub tzw. kare zaliczalng, gdzie wierzyciel
obok kary umownej moze zgda¢ odszkodowania uzupetniajgcego do wysoko-
$ci szkody32.

Odpowiedzialnos¢ licencjobiorcy

Najczestszg przyczyng powstania odpowiedzialnosci licencjobiorcy jest
brak terminowego wniesienia optaty licencyjnej. Zwioka w wykonaniu umo-
wy wzajemnej, a takg z reguty jest umowa licencji patentowej, powoduje, iz
licencjodawca, zgodnie z art. 491 § 1 k.c., moze wyznaczy¢ odpowiedni termin
do wykonania z zagrozeniem, ze w razie bezskutecznego uptywu wyznaczo-
nego terminu bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy. Licencjodawca
moze takze bez wyznaczenia terminu dodatkowego badz tez po jego bezsku-
tecznym uptywie zgda¢ wykonania zobowigzania i naprawienia szkody wyni-
ktej ze zwtoki33. Nie mozna tez zapomina¢ o odpowiedzialnoSci zwigzanej
z ujawnieniem przez licencjobiorce informacji, ktdre zostaty mu powierzone
w toku wykonywania umowy.

Niewykonanie oraz nienalezyte wykonanie umowy know-how

Powszechnie przyjmuje sie postulat odpowiedniego stosowania regut od-
powiedzialno$ci kontraktowej wyksztatconych na gruncie licencji patento-
wych do uméw know-how. Bedzie to zatem odpowiedzialno$¢ na zasadach
og6lnych kodeksu cywilnego, a w szczegélnosci za wady przedmiotu $wiad-
czenia, czyli know-how34.

Wady ,,fizyczne” know-how

Do wad ,fizycznych” know-how zalicza sie brak odpowiednich wtasciwo-
Sci techniczno-gospodarczych konstytuujacych je informacji. Chodzi tu
przede wszystkim o techniczng wykonalno$¢, uzyteczno$¢ i wcale nierzadko
0 poziom rentownosci. W praktyce spotkaé mozna powigzanie elementéw
uzytecznosci i rentownosci jako wyznacznikow optat licencyjnych. Tym nie-
mniej brak wykonalnosci lub odpowiedniego poziomu uzytecznosci przekaza-
nych informacji moze rodzi¢ odpowiedzialno$¢ kontraktowsg.

32 Por. szerzej: W. J. Katner, op. cit.,, s. 250 oraz przytoczone tam orzecznictwo i literatu-
ra, a takze A. Szwaja, Kara umowna wedtug Kodeksu cywilnego, Warszawa 1967, s. 79 i nast.

33 W sytuacji podzielno$ci $wiadczenia, np. raty optaty licencyjnej zastosowanie znalez¢ moze
art. 491 § 2 k.c. Por. S. Sottysinski, [w:] System prawa wtasnosci intelektualnej..., s. 487 i nast.

34 Ibidem, s. 548 i nast. oraz B. Gawlik, op. cit., s. 122 i nast.
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Okoliczno$¢, ze umowy know-how niekiedy nie okreslajg gwarantowa-
nych cech przekazywanych informacji, sktania do poszukiwania w tej kwestii
ogdlnego standardu. Za B. Gawlikiem nalezy postuzy¢ sie funkcjg spoteczno-
gospodarczg zakreslong w zawartej umowie35. Jesli bowiem przekazane in-
formacje nie sg uzyteczne w realizacji celu okreSlonego w umowie lub co
gorsza nie sg w ogole technicznie wykonalne, to stanowi to niewatpliwie
wade przedmiotu $wiadczenia. Podobnie, gdy umowa wskazuje na konkretne
zastosowanie know-how lub idac dalej - okre$la rezultat techniczny takiego
zastosowania. W takich sytuacjach licencjodawca odpowiadaé moze za brak
technicznej wykonalnosci lub uzytecznosci, w tym takze za nieosiggniecie
okreslonych w umowie rezultatow technicznych (np. poziomu oszczednosci
surowca w toku produkcji). Rozrézni¢ wszakze nalezy sytuacje, gdy odpowie-
dzialno$¢ ptynie z celu umowy, od sytuacji, gdy licencjodawca gwarantuje
osiggniecie okreSlonego rezultatu technicznego. W drugim przypadku w za-
leznosci od sposobu zredagowania tresci umowy (w tym oczywiscie definicji
okreslonego celu lub wskazania na rezultat) moze mie¢ miejsce odpowiedzial-
nos$¢ gwarancyjna.

Odmienng kwestig jest natomiast odpowiedzialno$¢ za rezultat ekono-
miczny przekazanych informacji. Trudno bowiem na podstawie ogdlnego celu
umowy albo wyrazonych w niej zamierzen licencjobiorcy obcigzy¢ licencjo-
dawce ryzykiem fiaska gospodarczego zastosowania know-how. W braku
szczegblnych postanowien gwarancyjnych w tej materii nie mozna obarczaé
licencjodawcy ryzykiem (by¢ moze nieumiejetnie prowadzonej) dziatalnosci
gospodarczej licencjobiorcy. W praktyce jednak trudno odrozni¢ sfere ryzyka
technicznego od gospodarczego. Stanowi to argument na rzecz precyzyjnego
okre$lania zakresu odpowiedzialno$ci w umowie.

Skutkiem prawnym wadliwosci ,fizycznej” know-how jest stan niewyko-
nania lub nienalezytego wykonania umowy. Wobec dyskusyjnego charakteru
mozliwosci postuzenia sie analogiag z umowy dzierzawy (przede wszystkim
art. 664 k.c.), stabilnej podstawy dla roszczen licencjobiorcy nalezy upatry-
waé w art. 491 i 494 k.c.36 W zarysowanej sytuacji licencjobiorcy przystugi-
wacé bedzie zadanie przekazania know-how wolnego od wad w okreslonym
przez niego terminie z zagrozeniem, ze w razie bezskutecznego uptywu wy-
znaczonego terminu bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy. Moze réw-
niez bez wyznaczania dodatkowego terminu, jak tez po jego bezskutecznym
uptywie zadaé wykonania zobowigzania i naprawienia szkody wyniklej ze
zwioki. Natomiast zgodnie z art. 491 i 494 k.c., licencjobiorca moze po bez-
skutecznym uptywie terminu dodatkowego odstgpi¢ od umowy, zadajac zwro-

35 B. Gawlik, op. cit.,, s. 131 i nast. oraz R. Markiewicz, op. cit., s. 74 i nast.
36 Por. uwagi dotyczace odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy licencyjnej majacej za przedmiot Swiadczenia wynalazek.
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tu tego, co Swiadczyt licencjodawcy oraz zada¢ naprawienia szkody wynikiej
z niewykonania zobowigzania3z.

Wadyprawne

Wada prawna know-how wystepuje wowczas, gdy korzystanie z know-
how wigze sie z naruszeniem praw 0s6b trzecich. Polemizowaé nalezatoby
z twierdzeniem, ze nie jest wada prawna know-how sytuacja, w ktérej licen-
cjodawca jest nieuprawniony do przekazania informacji (np. uzyskat je po-
przez pracownika, ktdry je uprzednio wykradt), a licencjobiorca pozostaje
w dobrej wierze. Dyskusyjnym wydaje sie przede wszystkim poglad, ze nie
ma potrzeby konstruowania odpowiedzialnosci dostawcy licencjodawcy za
wady prawne know-howss. Jak bowiem oceni¢ sytuacje, w ktérej wedle art. 11
ust. 3 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjisg
(dalej w skrocie u.z.n.k.) sad zobowigzat licencjobiorce do zaptaty stosownego
wynagrodzenia na rzecz uprawnionego dysponenta know-how za korzystanie
z informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa4o. Trudno odmowic
w takim przypadku mozliwosci wysuniecia roszczenia wobec nieuprawnione-
go licencjodawcy witasnie z tytutu wady prawnej know-how. Owszem zaryso-
wana sytuacja ,nigdy nie moze” doprowadzi¢ do odpowiedzialnosci ,nie-
uprawnionego” licencjodawcy wzgledem licencjobiorcy za brak mozliwosci
korzystania z przekazanych informacji, nie dochodzi bowiem do pozbawienia
mozliwosci korzystania w przypadku dobrej wiary licencjobiorcy. Jednakze
moze doprowadzi¢ do odpowiedzialnoSci nieuprawnionego licencjodawcy za
szkode wynikta z obowigzku zaptaty wynagrodzenia na rzecz uprawnionego
dysponenta tajemnicy.

Z kolei gdy licencjobiorca wiedziat lub powinien byt wiedzie¢ o tym, ze
licencjodawca nie jest uprawnionym dysponentem know-how, a wiec gdy pozo-
stawat w zlej wierze, woweczas - jezeli zagraza to lub narusza interes przedsie-
biorcy - dopuszcza sie on czynu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 1 u.z.n.k.).
Konsekwencjg tego jest mozliwos¢ wystgpienia przez uprawnionego dysponen-
ta wobec bedacego w zlej wierze licencjobiorcy z roszczeniami okre$lonymi
w art. 18 u.z.n.k., w tym m.in. z zgdaniem zaniechania stosowania know-how
oraz naprawienia wyrzadzonej szkody na zasadach ogdlnycha1.

37 Por. Z. Radwanski, A. Olejniczak, Zobowigzania - cze$¢ ogélna, Warszawa 2005, s. 298
i nast. oraz W. Czachdrski, Zobowiazania. Zarys wyktadu, Warszawa 2002, s. 329 i nast.

38 Tak B. Gawlik, op. cit.,, s. 133; odmiennie S. Sottysifnski, [w:] System prawa wtasnosci
intelektualnej..., s. 550.

39 Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z pézn. zm.

40 Przepis méwi o nabywcy know-how, ale wydaje sie, ze moze znalez¢ zastosowanie takze
w stosunku do licencjobiorcy. Warto réwniez wskazaé, ze chodzi tu o nabycie informacji stanowia-
cych tajemnice przedsiebiorstwa w dobrej wierze, na podstawie odptatnej czynnosci prawnej.

41 Por. szerzej E. Nowinska, M. du Vall, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Komentarz, Warszawa 2005, s. 86 i nast. oraz S. Sottysinski, [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji. Komentarz, pod red. J. Szwaji, Warszawa 2000, s. 308 i nast.
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Za przypadek wadliwosci know-how uchodzi takze sytuacja, w ktorej
korzystanie z informacji bedacych przedmiotem $wiadczenia wchodzi w za-
kres prawnego monopolu patentowego lub gdy ustat stan tajemnicy, co za-
sadniczo wigze sie z uzyskaniem ochrony patentowej, ale nie tylko. W przy-
padku pierwszym wskazuje sie na to, ze po pierwsze know-how moze
stanowi¢ w catosci lub czeSci przedmiot patentu osoby trzeciej, po drugie
produkcja i zbyt wyrobow wytwarzanych przy zastosowaniu know-how wkra-
cza w sfere wylgcznosci wynikajacej z udzielenia osobie trzeciej patentu na
ten wyrob42.

Z zaistnieniem wskazanych okolicznosci zwigzana jest catkowita lub cze-
Sciowa niemozliwo$¢ Swiadczenia. W sytuacji bowiem, gdy know-how nie
stanowi juz tajemnicy lub korzystanie z informacji bedacych przedmiotem
umowy licencyjnej objete jest monopolem patentowym, licencjodawca nie
moze korzysta¢ z nich w sposéb przewidziany umowg. W zaleznosci zatem od
momentu powstania wymienionych sytuacji wystapi pierwotna (uprzednia)
lub nastepcza niemozliwos$¢ Swiadczenia43.

Jezeli zgodnie z art. 387 8 1 i 2 k.c. licencjodawca wiedziat w chwili
zawarcia umowy o niemozliwosci $wiadczenia, czyli o tym, ze przekazywane
informacje nie sg poufne lub wchodzg w zakres monopolu patentowego osoby
trzeciej, a z btedu nie wyprowadzit, obowigzany jest do naprawienia szkody,
ktdra ponidst recypient informacji przez to, ze zawart umowe, nie wiedzac
0 niemozliwosci $wiadczenia. Zatem licencjodawca ponosi odpowiedzialnos$¢
za tzw. wine w kontraktowaniu (culpa in contrahendo) w granicach tzw.
negatywnego interesu umowy44. Z tym, ze jezeli Swiadczenie jest niemozliwe
w catosci, to umowa jest niewazna, jezeli zas w czesci, to wedle art. 58 § 3 k.c.
umowa pozostaje w mocy, wyjawszy postanowienia dotkniete niewaznoscia,
chyba ze z okolicznosci wynika, iz bez postanowien dotknietych niewaznoscia
czynnos¢ nie zostataby dokonana.

Stuszny wydaje sie by¢ poglad, ze w praktyce niemozliwos$¢ czeSciowa
Swiadczenia rzadko bedzie prowadzi¢ do czeSciowej tylko niewaznosci umo-
wy. W wiekszosci bowiem przypadkdéw, choc¢ jest to tylko i wykacznie generali-

42 Poglad taki, oparty na orzeczeniu Sadu Rzeszy z 11 lipca 1939 r. (39 RGZ 163), podziela
B. Gawlik, op. cit., s. 133.

43 Por. szerzej: K. Kruczalak, Skutki niemozliwosci Swiadczenia wedtug prawa cywilnego,
Warszawa 1989 oraz uchwata SN z 30 grudnia 1975 r., sygn. Ill CZP 86/75; wyrok Sadu
Apelacyjnego w Poznaniu z 27 maja 1992 r.,, sygn. | ACr 162/92. Wydaje sie przy tym nieuzasad-
nione odpowiednie stosowanie art. 291 p.w.p., ktéry w razie pierwotnej niemozliwos$ci $wiadcze-
nia wyniktej z uniewaznienia patentu daje mozliwo$¢ potracenia przez licencjodawce korzysci
jakie licencjobiorca uzyskat w wyniku korzystania z wynalazku przed uniewaznieniem. Ma to
swoje uzasadnienie w braku istnienia korzystania z monopolu prawnego, dajacego silniejsza
pozycje na rynku. W przypadku know-how mozna méwic¢ jedynie o faktycznej wytacznosci,
ktéra rowniez ma ograniczony wymiar.

44 W. J. Katner, op. cit., s. 250 i nast., a takze W. Czacho6rski, Odpowiedzialno$¢ odszkodo-
wawcza...; P. Granecki, Culpa in contrahendo....
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zacja potoczna, spetnienie Swiadczenia dotknietego takg wadg nie miatoby
dla strony przyjmujacej znaczeniass. Poglad ten znajduje rdwniez zastosowa-
nie, gdy chodzi o czesciowg nastepcza niemozliwos¢ Swiadczenia. Z tym, ze
w takiej sytuacji licencjobiorca moze, zgodnie z art. 493 § 2 k.c.,, od umowy
odstgpic, jezeli wykonanie czesciowe nie miatoby dla niego znaczenia ze wzgle-
du na wiasciwosci zobowigzania albo ze wzgledu na zamierzony przez te stro-
ne cel umowy, wiadomy stronie, ktérej sSwiadczenie stato sie czeSciowo niemoz-
liwe. Uprawnienie do odstgpienia od umowy dotyczy zarOwno czesciowej
niemozliwosci Swiadczenia, zaistniatej wskutek okolicznosci, za ktoére odpowie-
dzialno$¢ ponosi licencjodawca, jak i zgodnie z art. 495 § 2 k.c.,, wskutek
okolicznosci, za ktdre nie ponosi odpowiedzialno$ci zadna ze stronas.

W sytuacji catkowitej nastepczej niemozliwosci Swiadczenia zaistniatej
wskutek okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi licencjodawca, licen-
cjobiorcy wedle art. 493 k.c. przystuguje roszczenie o naprawienie szkody
albo uprawnienie do odstapienia od umowy. Podkresli¢ nalezy, ze zgodnie
z art. 494 k.c. strona, ktéra odstepuje od umowy wzajemnej, moze zadac nie
tylko zwrotu tego, co Swiadczyta, lecz rowniez naprawienia szkody wynikiej
z niewykonania zobowigzania. W praktyce jednak najczesciej bywa tak, ze za
ujawnienie know-how lub opatentowanie wynalazku obejmujgcego poufne
dotychczas informacje licencjodawca nie ponosi odpowiedzialnosci. Trudno
réwniez oczekiwac, by udzielit sie on gwarancji na to, ze informacje stano-
wigce know-how nie sg lub zostang ujawnione lub opatentowane jako wyna-
lazek. Najczesciej spotykane i postulowane w stosunku do tre$ci umowy
know-how jest zamieszczenie o$wiadczenia licencjodawcy, ze nie jest mu zna-
ne istnienie patentéw o0s6b trzecich, ktére mogtyby by¢ naruszone w wyniku
wykonywania umowy know-howas7, a takze ze przekazane informacje nie sg
dostepne publicznieass.

Zastrzec nalezy, iz nie zawsze jest tak, ze udzielenie patentu obejmujgce-
go know-how bedzie powodowac niemozno$¢ (catkowitg lub czeSciowg) korzy-
stania z niego. Wszak licencjobiorca moze uzyskaC pozycje tzw. uzywacza
uprzedniego49. Moze to rzecz jasna powodowaé zmniejszenie zakresu jego
uprawnien w stosunku do umowy know-how. Jesli w wyniku takich okolicz-
nosci licencjodawca nie jest w stanie nalezycie wykonaé zaciggnietych zobo-
wigzan, licencjatowi bedzie przystugiwac roszczenie odszkodowawcze na pod-
stawie art. 471 k.c. i nast.

45 S. Sottysinski, [w:] System prawa wtasnos$ci intelektualnej..., s. 552.

46 J. Mojak, J. Widto, Polskie prawo kontraktowe. Zarys wyktadu, Warszawa 2005, s. 154
i nast.

47 H. Stumpf, Der Know-How Vertrag, Heidelberg 1970, s. 281 i nast.

48 Licencjodawca moze przeciez nie mie¢ wiedzy, czy konkurencja posiada juz informacje
utrzymywane przez niego w poufnosci, czy tez nie. Takiego ustalenia nie mozna przeciez czyni¢
na podstawie samego tylko faktu, ze konkurent nie rozpoczat wykorzystywania tychze informacji.

49 S. Sottysinski, [w:] System prawa wtasnos$ci intelektualnej..., s. 552.
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W przypadku, gdy za nastepczg niemozliwo$¢ Swiadczenia nie ponosi
odpowiedzialnosci zadna ze stron, w mys$l art. 495 § 1 k.c. strona, ktéra miata
Swiadczenie speini¢, nie moze zgda¢ Swiadczenia wzajemnego, a w wypadku,
gdy je juz otrzymata, obowigzana jest do zwrotu wedtug przepiséw o bezpod-
stawnym wzbogaceniuso.

Odpowiedzialno$é gwarancyjna

Podobnie jak w przypadku licencji patentowych, strony umowy know-
how mogg modyfikowac, w tym precyzowac zakres odpowiedzialnosci. Wobec
specyfiki ustalenia wadliwosci dobra niematerialnego, jakim jest know-how,
zabieg taki wydaje sie ze wszech miar uzasadniony. Odpowiedzialno$¢ gwaran-
cyjna przybiera najczesciej postaé réznego rodzaju zapewnien licencjodawcy
o cechach know-hows 1. Przewaznie jednak okreslony rezultat jego zastosowania
zalezy nie tylko od zachowan licencjodawcy, ale takze licencjobiorcy. Stad uza-
sadnione moze by¢ pojawienie sie w umowie okolicznosci egzoneracyjnych,
a wiec zastrzezen, ktore zwalniajg z odpowiedzialnosci licencjodawce. W prak-
tyce dotycza one najczesciej: zachowania przez licencjobiorce odpowiednich
norm technicznych, jakosci surowcow, kwalifikacji personelu, odpowiedniej
organizacji procesu oraz wyposazenia przedsiebiorstwas2.

Podsumowanie

Na odpowiedzialno$¢ kontraktowg stron w stosunku licencyjnym powsta-
tym w wyniku udzielenia licencji patentowej lub know-how przemozny
wplyw majg cechy przedmiotu $wiadczenia prawa z patentu na wynalazek
oraz prawa do know-how. W odniesieniu do roszczen powstaltych w razie
wygasniecia prawa z patentu zawinionego przez licencjodawce, stanowig one
gwarancje realizacji obowigzku dbatosci o przedmiot Swiadczenia, np. po-
przez wnoszenie optat ochronnych. W tym sensie kazda umowa licencyjna
wymaga pewnej aktywnos$ci ze strony licencjodawcy. Warto podkresli¢, ze we
wzajemnych rozliczeniach stron z tytutu niemozliwosci Swiadczenia w razie
uniewaznienia patentu licencjodawca moze zgda¢ uwzglednienia tego, ze
druga strona korzystata przed ustaniem ochrony patentowej z przedmiotu
umowy w warunkach domniemania waznosci prawa wytgcznego. Korzystata
zatem z prawnego monopolu.

50 Por. szerzej: B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, op. cit.; W. Robaczynski, Z problematyki
gospodarczej niemozliwosci Swiadczenia, KPP 1993, nr 2.

51 Por. szerzej przyktadowga liste klauzul gwarancyjnych: J. Dalewski, W. Walewski,
Ochrona witasnoS$ci przemystowej i tajemnic produkcyjnych, Warszawa 1975, s. 178.

52 B. Gawlik, op. cit., s. 125, S. Sottysinski, [w:] System prawa witasnos$ci intelektualnej
s. 553; Z. Ulatowski, op. cit.,, s. 16; S. Gierczak, B. Janicki, Uwagi o kontrakcie know-how
w eksporcie, Warszawa 1967, s. 42 i nast.
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Istotng role w ochronie intereséw licencjobiorcy w sytuacji uznania licen-
cjodawcy za podmiot nieuprawniony pelni instytucja uzywacza p6zniejszego,
w ktorej zabezpiecza sie mozliwos¢ dalszego korzystania z wynalazku. W arty-
kule wskazano réwniez na instrumenty ochrony licencjobiorcy wytgcznego
w razie naruszenia wytgcznosci przez licencjodawce. W tym kontekscie pod-
kresli¢ nalezy role wpisu umowy do rejestru.

Dopuszczalne jest postugiwanie sie okresleniem ,wady fizyczne” w odnie-
sieniu do wad dobra niematerialnego wynalazku lub know-how w sytuacji,
gdy nie nadaje sie ono do wykorzystania w sposob okreslony w umowie
licencyjnej. Co wiecej, licencjodawca moze gwarantowaé, ze technologia po-
siada okre$lone wiasciwosci.

Konkludujagc mozna stwierdzi¢, ze stosunek licencyjny powinien by¢
oparty na szczegOlnej wiezi zaufania pomiedzy licencjodawcg a licencjobior-
c3. Warunkuje ona prawidtowg wspotprace przy przekazywaniu doswiadczen
i informacji poufnych oraz wdrozeniu danego rozwigzania. Ze wzgledu na
wysokie ryzyko zwigzane z zastosowaniem nowej technologii, jak tez tatwosc
naruszenia débr niematerialnych, niejednokrotnie konieczne jest precyzyjne
uregulowanie kwestii wzajemnych praw i obowigzkéw stron. Moze to wply-
ng¢ na umiejetne roztozenie ryzyka i kosztow przedsiewziecia.

Summary

Liability for failure to perform or improperperformance
ofthe contract forgranting apatent license or know-how

Key words: license, patent, know-how, responsibility.

The article in its content covers the liability rules in the license agre-
ement, when the subject of the performence is the right of a patent or know-
how. Discusses the types and reasons of liability, as well as situations where
one can talk about non-execution or improper performance of the obligation
by the sides of the agreement. In particular, it covers the defective of the
item, which can take a form of the expiration of the patent or the “physical
defect” of the invention, which may include a lack of technical utility or
profitability. It also presents the guarantee liability in relation to patent
licenses and know-how. In the course of deliberations the purpose was to
show the influence of item characteristics (right to a patent for an invention
or know-how) on the rights and obligations of the parties in the performance
obligation. In summary considerations the article expressed demand for pre-
cise formulation of the rights and obligations of the parties of the license
agreement. This is justified by the fact that the contract, which usually
applies to new technologies and the performance, is subject to high risk.



