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W Swietle praktyki przedsicbiorstw polskich w latach 1981 -1987

I. UWAGI OGOLNE

Stosunki umowne, na podstawie Kktérych nastepuje udostgpnianie
rozwiazan technicznych w ramach RWPG, nie doczekaty si¢ dotad ure-
gulowania w tzw. prawie wspdélnym. Potrzeba okreSlenia ram prawnych
wspotpracy w tej dziedzinie ujawnita si¢ zwlaszcza po przyjeciu na
41 Sesji Rady w 1985 r. Kompleksowego programu postepu naukowo-
-technicznego krajow cztonkowskich do 2000 roku Aktualnie trwaja
prace nad przygotowaniem ogdlnych warunkow wspdipracy naukowo-
- technicznej, jednakze w planie pracy zatwierdzonym w 1986 r. na 25
posiedzeniu Narady Przedstawicieli Krajéw Czlonkowskich do Spraw
Prawnych przewidziano jedynie opracowanie ogdlnych warunkéw prze-
prowadzania prac naukowo-badawczych i projektowo-konstrukcyjnych’.
Tak wiec zagadnienia uméw, ktdrych przedmiotem jest obrét wynika-
mi naukowo-technicznymi pozostana nadal poza ramami projektowane-
go aktu prawa wspodlnego.

Zalecane do stosowania we wzajemnych stosunkach krajow czton-
kowskich zasady przekazywania wynikéw naukowo-technicznych zosta-
ty okreslone w zatwierdzonych przez Komitet Wykonawczy na 60 po-
siedzeniu w1972 r. Podstawach organizacyjno-metodycznych, ekono-
micznych [ prawnych wspotpracy naukowo-technicznej (dwukrotnie mo-
dyfikowane: w 1985 r. na 116 posiedzeniu Komitetu Wykonawczego oraz
w 1986 r. na 118 posiedzeniu tego Komitetu)®’. Na podstawie regut wyra-

"'J.  Zielinski, Kompleksowy program postepu  naukowo-technicznego  krajow
RWPG, Rynki Zagraniczne 1988, nr 14.

* Por. A. Tynel, Uwagi w sprawie Ogdlnych Warunkow Wspdtpracy —Nauko-
wo-Technicznej RWPG, Przeglad Ustawodawstwa Gospodarczego 1987, nr 2, s,
52 i n.

* W. niniejszym opracowaniu korzystano z tekstu rosyjskiego ostatniej redakcji
Podstaw, wydanej przez Sekretariat RWPG, Moskwa 1986.
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zonych w rozdziale IX Podstaw opracowane zostaty przez Narade Przed-
stawicieli Krajéw Cztonkowskich do Spraw Prawnych i przyjete przez
ten organ — 12 XII 1974 r. oraz wydane przez Sekretariat Rady w
1975 r. Prgyktadowe umowy licencyjne, zalecane do stosowania przez
kraje cztonkowskie’. Dokument ten zawiera przyktady (wzory) naste-
pujacych kontraktéw: 1) umowa licencyjna ogdlnego typu (z zatacz-
nikiem okres§lajacym ,,dodatkowe warunki dotyczace przekazywania wy-
nikdbw naukowo-technicznych nie zawierajacych wynalazkéw i know-
-how), 2) umowa licencyjna na przekazanie know-how, 3) umowa li-
cencyjna na bezptatne przekazywanie wynikow naukowo-technicznych.
Jak podkreslono we wstepie do tlumaczenia polskiego, wzory umow nie
sa obowiazujace. Strony maja wiec — w granicach przystugujacej im
autonomii woli — swobode w ksztattowaniu tresci kontraktu.

W niniejszym opracowaniu pominigte zostato okreSlenie tre$ci po-
jecia ,,wynikdw naukowo-technicznych", stanowiacych w my$l pkt 138-
145 Podstaw przedmiot obrotu na podstawie wymienionych wyzej ty-
péw umow licencyjnych. Zagadnienia te byly juz bowiem szczegdtowo
analizowane w literaturze polskiej w pracach M. Staszkowa’, M. Pazda-
na’il. Szwaji’.

W rozwazaniach ponizszych uwzglednione zostaly wyniki badan
empirycznych przeprowadzonych przez autorke w Ministerstwic Wspot-
pracy Gospodarczej z Zagranica. Analizie zostaty poddane kontrakty li-
cencyjne zaréwno importowe, jak i eksportowe, zawierane przez przed-
sicbiorstwa polskie z partnerami z krajow RWPG w latach 1981-1987.
Poszczegdlne klauzule umowne byty konfrontowane 2z odpowiednimi
postanowieniami wspomnianych ,wzorcow" w celu ustalenia, w jakim
stopniu rozwiazania zalecane do stosowania w ramach RWPG oddziaty-
waja na praktyke ksztattowania tre§ci umowy. Ponadto, zwlaszcza na
tle kontraktéw importowych, analizowano tres¢ konkretnych klauzul
pod katem ich zgodnosci z polskimi przepisami regulujacymi zasady
realizacji eksportu i importu licencji’, zawartymi w szczegdlno$ci w

* W ttumaczeniu polskim ,wzorce" ukazaly sie w: Wspdpraca naukowa i tech-
niczna 7 zagranicq, Biuletyn Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyzszego i Tech-
niki 1976, nr 41.

° M. Staszkdéw, ,, "Wyniki naukowo-techniczne” jako przedmiot obrotu w ra-

mach RWPG, Problemy Prawne Handlu Zagranicznego, t. 5, Katowice 1981, s.11 in.

M. Pazdan, Umowy licencyjne w obrocie pomiedzy paristwami RWPG, Pro-
blemy Prawne Handlu Zagranicznego, t. 10, Katowice 1986, s. 82 i n.

7' J. Szwaja, Osiqgniecia naukowo-techniczne a ochrona wtasnosci przemysto-
wej, Zeszyty Naukowe UJ — Prace z Wynalazczosci i Ochrony Wtiasnosci Intelek-
tualnej, z. 44, Warszawa—Krakéw 1987, s. 7 i n.

* Uchwata nr 184 RM z 15 XI 1985 r. w sprawie eksportu i importu osiagnieé
naukowych i technicznych (MP 1985, nr 37, poz. 246) oraz zarzadzenie Ministra
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Wytycznych MHZ do opracowania kontraktow eksportu i importu osiqg-
nie¢ naukowych i technicznych’. Chodzito o ustalenie, w jakiej mierze
polscy licencjobiorcy zapewniaja sobie pozadane elementy tre$ci umo-
wy, wskazane w § 2 Wytycznych MHZ, oraz w jakim stopniu kontrakty
importu technologii z obszaru RWPG dotknigte sa praktykami restryk-
cyjnymi, wskazanymi w § 3 Whytycznych MHZ.

Rozmiar badanego zjawiska nie jest duzy. O ile w latach 1971 -
- 1980 eksportowalismy do krajow RWPG 35 licencji (na 108 transakcji
eksportowych ogdtem), to w latach 1981 -1987 eksport licencji do tych
krajow osiagnat poziom 15 kontraktéw (na 64 transakcje eksportowe
ogétem). Sposrod krajow RWPG najwickszymi odbiorcami polskiej tech-
nologii byty w okresie objetym badaniami Czechostowacja i NRD (od-
powiednio 6 i 4 kontrakty). Jednak szczegdlnie drastyczny spadek obro-
téw odnotowa¢ mozna po stronie importu licencji: podczas gdy w la-
tach 1971-1980 nabyliSmy w RWPG 38 licencji (na 452 kontrakty
importowe ogoétem), to w latach 1981 -1987 import z tego obszaru zamk-
nat sie liczba 4 kontraktéw (na ogdétem 16 transakcji zakupu techno-
logii). Sposréd wspomnianych 4 licencji dwie zakupiliSmy w ZSRR i po
jednej w NRD i Czechostowacji'.

Na podstawie informacji z Centralnego Rejestru Licencji zbadano
3 umowy importu technologii (na ogdlna liczbe 4 kontraktéw) oraz 8
uméw eksportu licencji (na ogdlna liczbe 15 kontraktéw). Natomiast pet-
nej analizy tre$ci umow, na podstawie kopii kontraktéw udostepnio-
nych w MWGZ, dokonano w stosunku do dwéch uméw importowych
(z NRD i CSRS) oraz 5 kontraktéw eksportowych (3 z NRD i po jed-
nej z CSRS i Wegrami). ;

Handlu Zagranicznego z 28 1 1986 r. w sprawie zasad i trybu realizacji eksportu
i importu osiagnie¢ naukowych i technicznych (MP 1986,, nr 10, poz. 67). Z dniem
31 I 1989 r. uchwata nr 184 RM zostata uznana za nieobowiazujaca; por. MP 1989,.
nr 2, poz. 10.

’ Zatacznik nr 1 do zarzadzenia MHZ powolanego w przypisie 8 cyt. dalej
jako Whytyczne MHZ.

" Informacje wedtug danych Centralnego Rejestru Licencji uzyskanych przez
autorke w Ministerstwie Wspdipracy Gospodarczej z Zagranica oraz zawartych
w pracy J. Maciejewicza, Polski handel licenciami, Rynki Zagraniczne 1988, nr 45;
tenze,. Polska w miedzynarodowym transferze techniki i technologii, Materiaty In-
formacyjne dla Centralnej Kadry Kierowniczej, Os$rodek Informacji Centralnej
CINTE, MI/CKK 8/177/88. Dla poréwnania warto przytoczy¢ informacje dotyczace
innych krajéw RWPG. 1 tak np. Czechostowacja nabywata w latach 1981 -1985
$§rednio 48 licencji rocznie, a w 1987 r. zawarto tam 64 kontrakty. W latach
1986-1987 kraj ten eksportowat 74 licencje (w tatach poprzednich — $redniorocz-
nie 29 kontraktéw); Czechostowacki handel licenciami, Rynki Zagraniczne 1988, nr
96. Rowniez na Wegrzech odnotowuje si¢ systematyczny wzrost sprzedazy licencji.
W ciagu ostatnich 5 lat warto$¢ eksportu wzrosta dwukrotnie; Wegierskie licencje
za granicq, Rynki Zagraniczne 1988, nr 62.
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Dane za lata 1981-1987 wskazuja, ze Polska zawarta wigcej kon-
traktéw sprzedazy licencji (64, w tym 15 do krajéw RWPG) anizeli
umow importowych (16, w tym 4 z krajow RWPG). Oznacza to, ze
liczba licencji sprzedanych byta czterokrotnie wyzsza niz liczba licencji
zakupionych ". Jednakze wielkodci te nie odzwierciedlaja rzeczywistych
proporcji wartosciowych dokonywanego przez nasz kraj transferu tech-
nologii. Po pierwsze—saldo ptatnosci licencyjnych byto przez caty ten
okres ujemne i w dalszym ciagu wystepowat znaczny deficyt wymiany
licencyjnej z zagranica'’. Po drugie — $rednia cena uzyskiwana w ekspor-
cie byta ponad 7 razy nizsza niz w imporcie, co oznacza, ze aby impor-
towaé 1 licencje Polska, musiata sprzedaé ich ponad siedem'. Te nie-
korzystne zjawiska w bilansie transferu technologii wynikaja stad, ze
import w wickszos$ci przypadkdw obejmuje istotne rozwiazania technicz-
ne, ktorych cena jest relatywnie wysoka, natomiast ecksport dotyczy
czesto rozwiazan drobnych, o stosunkowo niewiclkiej cenie jednostko-
wej. Ponadto nalezy zauwazyé, ze eksportujemy gtdwnie osiagnigcia sta-
nowiace dorobek jednostek naukowych i badawczych. Na 8 badanych
kontraktéw z lat 1983-1987 pie¢ dotyczyto rozwiazan pochodzacych
z zaplecza naukowo-badawczego. Inna znamienna cecha naszych obro-
téw licencyjnych jest przedmiot transferu. Zaréwno w eksporcie, jak
i imporcie jest to gtéwnie obrét know-how''. Warto zauwazyé, ze w ba-
danej proébie kontraktéw zawartych w latach 1981-1987 z krajami
RWPG nie stwierdzono ani jednego przypadku transferu rozwiazan
chronionych prawami wytacznymi.

II. PRZEGLAD TYPOWYCH KLAUZUL UMOWNYCH

Z przeprowadzonych badan kontraktéw licencyjnych zawieranych
przez przedsiebiorstwa polskie z kontrahentami z obszaru RWPG wy-

""" Analizujac zjawisko asymetrii obrotéw licencyjnych i stwierdzajac, ze tylko
trzy kraje na $wiecie (USA, W. Brytania i Szwajcaria) maja dodatnie saldo wy-
miany licencyjnej, R. Rapacki ocenia jako paradoksalna sytuacje, w ktérej do
waskiej grupy eksporteréw netto licencji dotaczyta od 1981 r. Polska, co — zdaniem
tego autora — bylo wynikiem wytacznie drastycznego administracyjnego ogranicze-
nia importu licencji przy eksporcie utrzymujacym si¢ na poziomie z lat siedem-
dziesiatych; Miedzynarodowy handel licencjami, Handel Zagraniczny 1987, nr 8,
s. 22 i n.

2 Zob. J. Maciejewicz, Polska w miedzynarodowym transferze, s. 16.

" Tenze, Polski handel.

" W latach 1986 -1987 na 21 umoéw eksportu technologii 12 dotyczyto know-
-how (tylko 6 patentéw), natomiast w imporcie na 11 kontraktéw az 9 obejmowato
know-how; por. J. Maciejewicz, Polska w miedzynarodowym transferze, s. 7, 16.
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nika, ze w formutowaniu poszczegdlnych klauzul umownych zaznacza
sie¢ wyrazny wplyw wspomnianych ,wzorcdw". Ze wzgledu na to, iz
nie stwierdzono przypadku zawarcia umowy o bezptatne przekazanie
wynikéw naukowo-technicznych, kwestie zwiazane z tymi kontraktami
zostana ponizej pominiete. W zwiazku z tym, ze we wszystkich bada-
nych umowach przedmiotem upowaznienia (licencji) byto Kkorzystanie
z poufnego know-how, natomiast nie stwierdzono przypadku, w ktérym
przedmiotem licencji bytyby rozwiazania chronione prawem wytacznym
lub zgtoszone do ochrony, w ponizszych rozwazaniach uwaga zostanie
skupiona na licencji know-how. Zabieg ten nie ma jednak szczegdlnie
doniostego znaczenia dla catoksztattu problematyki obrotu licencyjnego
ze wzgledu na to, iz tre$¢ postanowien ,,wzorcowej umowy licencyjnej
ogdlnego typu" (w ramach ktérej nastepowaé ma udzielanie zezwolen na
korzystanie z rozwiazan chronionych prawami wyltacznymi lub zgtoszo-
nych do ochrony) oraz ,wzorcowej umowy o przekazanie know-how"
jest bardzo podobna. W wielu punktach zawieraja one niemal réwno-
brzmiace sformutowania, nawet w tych przypadkach, w ktérych specy-
fika <$wiadczen stron uzasadnia¢ moglaby odmienne uregulowanie ich
wzajemnych obowiazkéw. Tak np. w obydwu ,wzorcach" niemal iden-
tycznie sformutowano obowiazki w zakresie przekazania dokumentacji
oraz zabezpieczenia poufnos$ci, chociaz sa one istotne z reguty tylko w
odniesieniu do umowy know-how. Niemal jednolite traktowanie przez
autorow ,wzorcow' obydwu kontraktéw przejawia sie¢ rowniez w tym,
iz poszczegdlnym klauzulom odpowiadaja te same oznaczenia liczbowe.
Tylko zatem wowczas, gdy w konkretnych postanowieniach ujawniaja
si¢ réznice, powotano stosowne paragrafy obydwu ,wzorcéw".

1. ZAKRES I CHARAKTER LICENCIJI

W mys$l ,wzorcéw" umownych licencjobiorca uzyskuje prawo wy-
twarzania wyrobow licencyjnych, prawo ich uzywania oraz sprzedazy.
Cata ta triada uprawnien jest ograniczona do terytorium, na ktérym
zostata udzielona licencja. Zaréwno na produkcj¢ wyrobow licencyjnych,
jak i na wykorzystywanie i sprzedawanie tych wyrobow poza teryto-
rium licencyjne, wymagana jest pisemna zgoda licencjodawcy. Powyz-
sze ograniczenie moze okazaé si¢ szczegdlnie dotkliwe dla licencjobior-
cy w dziedzinie eksportu wyrobdw oraz w zakresie uzywania urzadzen
wytworzonych wedlug udostepnionego rozwiazania. W jednym z dwoéch
zbadanych kontraktéw importowych zakaz eksportu zostat wyraznie za-
strzezony. Nalezy zauwazy¢, iz w Swietle polskich przepisow reguluja-
cych zasady importu licencji, ograniczenia w zakresie eksportu trakto-
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wane sa jako praktyki restrykcyjne, na ktére kontrahent polski nie po-
winien si¢ zgadza¢ (§ 3 pkt 8 Wytycznych MHZ). W mys$l tego posta-
nowienia ograniczenia eksportowe usprawiedliwione sa tylko wdéwczas,
gdy zakaz sprzedazy dotyczy krajow, w ktérych licencjodawca dyspo-
nuje waznymi prawami wlasnosci przemystowej na takie towary (ustu-
gi), albo w ktérych licencjodawca udzielit juz wcze$niej licencji wytacz-
nej na korzystanie z tych samych osiagni¢é¢. Poniewaz z treSci umowy,
ktéra przewidywata zakaz eksportu mozna wnioskowaé, iz zadna z tych
przyczyn nie zachodzita, ograniczenie to wypada uznaé za restrykcyjne.
Ten sam kontrakt importowy przewidywat réwniez ograniczenia w zak-
resie uzywania urzadzen wykonanych wedilug know-how. Natomiast w
umowach, w ktérych licencjodawcami byty przedsigbiorstwa polskie,
powyzszych ograniczen dla odbiorcow naszej technologii nie odnotowano.

Zgodnie z § 24 ,wzorcow" licencjobiorca otrzymuje prawo udziela-
nia sublicencji na rzecz o0sob trzecich, w odniesieniu do terytorium Ili-
cencyjnego, jesli maja one na tym terytorium swoje ,miejsce statego
pobytu". Jest on jednak zobowiazany uzgodni¢ warunki sublicencji z li-
cencjodawca i ponadto ponosi wobec niego odpowiedzialno$¢ za poro-
zumienie sublicencyjne. Obydwie analizowane umowy importowe mil-
czaly w kwestii nabycia przez licencjobiorce prawa do udzielania sub-
licencji na rzecz przedsigbiorstw polskich. Nalezy zauwazy¢ iz § 2
pkt 8 Wytycznych MEZ wymienia to prawo wsrdod uprawnien, ktore
polski licencjobiorca powinien sobie zapewni¢. Podobne postanowienie
zawiera § 63 ust. 4 rozporzadzenia w sprawie projektéw wynalazczych'.
Natomiast udzielenie sublicencji poza terytorium licencyjne jest —
wedtug ,,wzorcéw" — zabronione, chyba ze licencjodawca wyrazi na
to pisemna zgode (§ 2.5). W obydwu zbadanych umowach zakaz udziela-
nia sublicencji poza terytorium PRL zostat wyraznie zastrzezony. Po-
dobny zakaz zawieraty dwie umowy eksportu technologii.

»Wzorce" przewiduja mozliwo$¢ udzielenia licencji niewytacznej lub
wyltacznej, przy czym ta ostatnia polega na tym, iz licencjodawca —
poza zobowiazaniem si¢ do nieudzielania dalszych licencji osobom trze-
cim - sam rezygnuje réwniez z prawa do wykonywania na terytorium
licencyjnym uprawnien udzielonych licencjobiorcy (§ 2.1). Praktycznie
donioste znaczenie ma w tym zakresie obowiazek niewprowadzania do
obrotu na terytorium licencyjnym wyrobéw wytworzonych wedtug prze-
kazanego rozwiazania. Spos$réod zbadanych dwéch uméw importowych
tylko jedna okreslata charakter uprawnien licencjobiorcy (licencja wy-
taczna, w ktdérej nie rozstrzygnicto jednak kwestii wykonywania przez
licencjodawce przekazywanych uprawnien), natomiast sposrod pigciu
analizowanych licencji eksportowych tylko w dwdch okreslono ich cha-

" Rozporzadzenie RM z 29 VI 1984 r. (Dz.U. 1984, nr 33, poz. 178 z pdzn. zm.).
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rakter (w jednym wypadku byta to licencja wytaczna, w drugim —
niewytaczna).

2. PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNE]J

Jak juz wspomniano, podobne warunki przewidziano w odniesieniu do
przekazania dokumentacji zaréwno we wzorcu licencji na rozwiazania
chronione tytutami ochronnymi, jak i na know-how (§ 3 ,wzorcoéHw"),
chociaz w wypadku udzielenia zezwolenia na korzystanie np. z opatento-
wanego wynalazku moze nie zachodzi¢ potrzeba przekazania przez licen-
cjodawce dokumentacji zawierajacej informacje niezbedne do korzystania
z przedmiotu licencji, skoro sa one zawarte w opisie patentowym. Wzor-
cowe reguty przekazywania dokumentacji okre$laja, iz powinna by¢ ona
przygotowana wedtug norm i standardéw przyjetych w kraju licencjo-
dawcy i tylko w drodze dodatkowych uzgodnien stron moze zostaé dosto-
sowana do warunkow licencjobiorcy. W tym punkcie w praktyce ujawnia
sic niekiedy silniejsza pozycja naszych kontrahentow, ktérzy — jako od-
biorcy technologii — wymagaja przygotowania dokumentacji wedlug
norm obowiazujacych w ich kraju, natomiast polscy licencjobiorcy otrzy-
muja dokumentacje opracowana wedlug obcych norm.

3. UDOSKONALENIA I ULEPSZENIA PRZEKAZYWANEJ TECHNOLOGII

W kwestii udoskonalen i ulepszen partnerzy zobowiazuja si¢ do wza-
jemnego informowania si¢ o wszelkich dokonanych przez siebie uspraw-
nieniach. Warunki ich przekazywania wzorce umowne pozostawiaja dal-
szym uzgodnieniom stron, przewidujac jednak, ze ulepszenia nie chro-
nione prawami wytacznymi oraz nie zgtoszone do ochrony powinny by¢
w zasadzie przekazywane nieodptatnie, natomiast udoskonalenia chronione
lub zgltoszone do ochrony, jak réwniez ulepszenia ,,0 szczegdlnej war-
tosci" powinny by¢ przekazywane w zasadzie odptatnie na zasadzie od-
rebnej umowy licencyjnej (§ 4.1 i 4.2 wzorca licencji ogdlnego typu;
§ 4.1 - 4.3 wzorca licencji know-how).

W badanych kontraktach — poza sformutowaniem obowiazku wza-
jemnego informowania si¢ o udoskonaleniach — inne kwestie dotyczace
warunkéw ich przekazywania pozostawione byty dalszym uzgodnieniom.
W jednym z kontraktéw eksportowych licencjodawca przyjat na siebie
jednostronne zobowiazanie do przekazania ulepszen.

4. GWARANCIJE I ODPOWIEDZIALNOSC

Licencjodawca udziela z reguty zardwno gwarancji prawnych, jak
i technicznych (§ 5 ,wzorcéw"). Gwarancje prawne dotycza odpowie-
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dzialnosSci na wypadek kolizji praw licencjobiorcy z prawami osob trze-
cich, ktére moga podnies¢ skuteczne wzgledem niego roszczenia o zanie-
chanie wykonywania uprawnien nabytych na podstawie kontraktu. Sy-
tuacje, w ktérych dochodzi do takich kolizji, wyczerpuja pojecie ,,wady
prawnej"'. W praktyce gwarancje prawne przybieraja postaé¢ o$wiad-
czenia, ze licencjodawca jest uprawniony do udost¢pnienia praw okreslo-
nych w umowie, oraz ze w momencie wejScia w zycie kontraktu nie sa
mu znane prawa osob trzecich, ktére mogtyby by¢ naruszone postanowie-
niami zawieranej licencji z tym, ze zwykle oswiadczenie to odnosi si¢ do
terytorium licencyjnego. W jednym z kontrakté4w importowych licencjo-
dawca wyraznie wskazat dwa znane mu patenty krajow zachodnioeuro-
pejskich i podat daty ich wazno$ci. Odno$nie do sposobu obrony w przy-
padku wystapienia oséb trzecich przeciwko licencjobiorcy strony z reguty
postanawiaja, iz na zadanie nabywcy obaj partnerzy bgda wspdlnie orga-
nizowaé¢ obron¢ prawna, lub ze w momencie wystapienia konfliktu przy-
stapia do dalszych uzgodnien. W jednym z kontraktéw eksportowych
licencjodawca po stwierdzeniu nieznajomosci praw oséb trzecich na tery-
torium licencyjnym, wyraznie wytaczyt w tym zakresie swoja odpowie-
dzialnos¢.

Okreélenie zakresu odpowiedzialno$ci we wzorcach umoéw (§ 11.4 li-
cencji ogolnego typu) przybrato postaé zobowiazania zwrotu wydatkéw
i strat poniesionych przez licencjobiorce, z tym, ze ograniczony jest on
do ,,wysoko$ci kwot otrzymanych w mys$l umowy do chwili zatatwienia
zastrzezen lub zakonczenia procesu sadowego". Analogicznego ogranicze-
nia nie zawiera wzorzec licencji know-how (§ 11.2), stanowiac tylko, iz
wydatki i straty poniesione przez licencjobiorce beda w sposéb uzgodniony
podzielone migdzy partneréw. Szczegdlne postanowienie zawiera § 11.1
wzorca umowy know-how. Klauzula ta zobowiazuje strony do podjecia
wspoélnie $rodkdw zmierzajacych do ochrony know-how w sytuacji, gdy
na terytorium licencyjnym osoba trzecia dokona zgloszenia patentu lub
otrzyma patent uniemozliwiajacy korzystanie z know-how.

Poza gwarancjami prawnymi licencjodawca udziela gwarancji tech-
nicznych, ktére stuza do sprecyzowania jego odpowiedzialnosci za wady
fizyczne technologii. Przyktadowy zakres tych gwarancji wskazuje
§ 52-54 ,wzorcéw". Obejmuje on: 1) mozliwo$¢ technicznej realizacji
wyrobow licencyjnych, 2) mozliwo$¢ osiagniecia parametrow technicz-
nych okreslonych w umowie, pod warunkiem przestrzegania instrukcji
licencjodawcy, 3) gwarancje kompletnosci, prawidtowosci i jakosciowego
przygotowania dokumentacji i innych materiaté4w dostarczonych licencjo-

' Por. S. Softysinski, Licencje na korzystanie z cudzych rozwiqzari technicznych,
Warszawa 1970, s. 229 i n.; B. Gawlik, Umowa know-how. Zagadnienia konstruk-
cyjne, Warszawa—Krakow 1974, s. 132.
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biorcy. W praktyce umowy zawieraja wszystkie trzy rodzaje gwarancji.
Postanowienia w zakresie gwarancji sprawnosci technicznej technologii
i jakosci dokumentacji sa bardzo szczegdtowe i zwykle w zalacznikach
podaje si¢ parametry, ktorych osiagniecie licencjodawca gwarantuje, przy
zastrzezeniu S$cistego przestrzegania jego instrukcji, wskazanych materia-
tow, a takze postugiwania sic wykwalifikowana sita robocza. W jednym
z kontraktéw eksportowych licencjodawca gwarantowal takze, ze zakres
uzgodnionej pomocy technicznej z jego strony jest wystarczajacy do opa-
nowania przez nabywce przekazywanej mu metody.

Zakres odpowiedzialnodci z tytutu zobowiazan gwarancyjnych wska-
zany w § 5.6 ,wzorcow" obejmuje ,bezposdrednie straty wynikajace z nie-
wykonania tych zobowiazan", w okre§lonej przez strony kwocie, przy
czym przypis 2 do tej klauzuli wyjasnia, iz kwota ta nie moze zasadniczo
przekraczaé ,wartosci kwot otrzymanych lub wyptaconych ptatno$ci li-
cencyjnych". Wséréd badanych kontraktéw tylko w dwdch strony przy-
toczyly powyzsze postanowienia (wraz z ograniczeniem wysoko$ci odszko-
dowania, przy czym w jednym wypadku odszkodowanie zostato okreslone
na poziomie 50% warto$ci umowy). Pozostate kontrakty w ogdle nie
regulowaty rozmiaru odpowiedzialnosci, ograniczajac si¢ jedynie do wska-
zania sposobu usuwania usterek w dokumentacji.

Odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umow
licencyjnych ksztattowad si¢ tez moze na zasadach okreslonych we ,,wzor-
cowych zasadach materialnej odpowiedzialno$ci organizacji gospodarczych
w umowach z zakresu wspdtpracy naukowo-technicznej". Dokument ten
zostal przyjety w grudniu 1981 r. przez Narade ds. Prawnych i w mysl
preambuty ma zastosowaniec — z woli stron — do uméw cywilno-
prawnych o wspotpracy naukowo-technicznej migdzy podmiotami z kra-
jow cztonkowskich i Jugostawii'’. Mozliwoéé zastosowania ,,wzorcowych
zasad" wynika takze z pkt. 109 Podstaw (w redakcji z 1986 r.). Punkt 39
,wzorcowych zasad" przewiduje obowiazek pokrycia strat w razie wad
polegajacych na braku kompletnosci, prawidtowosci i odpowiedniej jakoS$ci
dokumentacji, a takze w razie nieosiagni¢cia gwarantowanej jakosci
produktu licencyjnego oraz nicosiagni¢cia wskaznikow technicznych, me-
chanicznych, technologicznych i innych. Ponadto — w mys$l pkt. 18 —
dtuznik na zadanie wierzyciela zobowiazuje si¢ bezptatnie w uzgodnionym
terminie dokona¢ niezbednych napraw umozliwiajacych osiagniccie gwa-
rantowanych parametréw lub usunaé usterki dokumentacji. W przypadku,
gdy wady nie daja si¢ usunaé, wierzyciel ma prawo zadaé obnizenia ceny
Iub odstapi¢ od umowy. Natomiast pkt 39 ,wzorcowych zasad" okre$la

" Szerzej A. Tynel, Odpowiedzialnosé z umdw o wspdtpracy naukowo-technicz-

nej w ramach RWPG, cz. I — Przeglad Ustawodawstwa Gospodarczego 1987, nr 10,
s. 253 i n.; cz. Il — Przeglad Ustawodawstwa Gospodarczego 1987, nr 11, s. 300 i n.
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konsekwencje wad prawnych, wprowadzajac obowiazek zaptaty odszko-
dowania.

Szczegblny wypadek niewykonania obowiazkéw umownych reguluje
pkt 28 ,wzorcowych zasad". Chodzi o naruszenie przez licencjobiorce
zakazu eksportu (jak wspomniano, w mysl § 2.5 ,wzorédw uméw licen-
cyjnych" sprzedaz wyrobOdw poza obszarem licencyjnym wymaga pisem-
nej zgody licencjodawcy). Stosownie do § 14.3 ,wzorcow" w razie nie-
przestrzegania ograniczen eksportowych licencjodawca moze zadaé zwro-
tu poniesionych bezposrednich strat" (ponadto moze odstapi¢ od umowy),
natomiast w mys$l pkt. 28 ,wzorcowych zasad" straty te pokrywa si¢
w walucie, w ktorej licencjobiorca uzyskat ptatnosé.

Na podkre$lenie zastuguje fakt, iz w zadnej ze zbadanych uméw stro-
ny nie skorzystaty z mozliwosci uregulowania odpowiedzialnosci wedtug
,wzorcowych zasad" badz — w formie przytoczenia ich postanowien,
badZz — za pomoca powotania si¢ na ten dokument.

5. POMOC TECHNICZNA

Typowym elementem kontraktow licencyjnych sa postanowienia gwa-
rantujace udzielenie licencjobiorcy pomocy w korzystaniu z przedmiotu
licencji. Wzorce umowne zawieraja w tej mierze dos$é¢ liczne i szczegdto-
we postanowienia (§ 6). Pomoc przybiera najczeSciej postaé delegowania
specjalistow do przedsiebiorstwa licencjobiorcy oraz szkolenia jego perso-
nelu (takze w siedzibie licencjodawcy). Te formy pomocy — w mysl
§ 6.5 ,wzorcow" — moga byé regulowane przez strony wedtug zasad
okre$lonych w ogélnych warunkach montazu RWPG . W ramach $wiad-
czenia pomocy przewiduje si¢ tez mozliwos¢ dostarczania odbiorcy tech-
nologii wzoréw (préobek) wyrobow i materiatd4w oraz specjalnego oprzy-
rzadowania. Zgodnie z § 6.9 , wzorcéw" ta forma pomocy moze byé regu-
lowana na podstawie ogdlnych warunkéw dostaw RWPG'", przy czym
moze to nastapi¢ w odrebnym kontrakcie. Badane umowy przewidywaty
wszystkie wspomniane formy pomocy, rozstrzygajac nadto o kosztach po-
bytu, szkolenia, zakwaterowania i leczenia delegowanych specjalistéw.
Z reguty tez poddawano poszczegdlne formy pomocy przepisom OWD
badz OWM. Jesli chodzi o koszty pomocy technicznej, to z reguty ujete
one byty w ogdlnej warto$ci kontraktu i tylko w dwéch umowach stano-
wity wyodrebniona pozycje w ogdlnej sumie optaty licencyjne;j.

" Dz.Urz. MHZ 1973, nr 25, poz. 99.

" OWD RWPG 1968/1975 w redakcji z 1979 r.; Dz.Urz. MHZiGM 1979, nr 7,
poz. 38, cyt. dalej jako OWD. Od 1 VII 1989 r. wprowadzony zostat uscislony tekst
OWD RWPG 1968/1988; Dz.Urz. MWGZ nr 5/1989, poz. 21.
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6. OPLATY LICENCYJNE

Wzorce umow licencyjnych (§ 7) przewiduja dwa podstawowe sposoby
ptatnosci. Pierwszy zaktada tzw. optate jednorazowa (stata), tj. zryczatto-
wana kwote $wiadczenia odbiorcy technologii, przy czym moze by¢ ona
realizowana w ratach. Drugi sposéb dokonywania ptatnosci opiera si¢ na
zasadzie tzw. biezacych potracen (optaty okresowe, royalties) i réwniez
zaktada dwa warianty: 1) jako procent od ceny sprzedazy wyrobow licen-
cyjnych, 2) jako okreslona kwota za jednostke wyrobdéw. Wszystkie zba-
dane umowy — zaréwno w eksporcie, jak i w imporcie — przewidywaty
ptatnosci zryczattowane. Spotykano zaréwno przypadki, w ktérych kwo-
ta opltaty zostata roztozona na raty w zalezno$ci od termindw spetnienia
okreslonych czeséci $wiadczenia licencjodawcy (tj. z reguty dostarczenia
kolejnych partii dokumentacji), jak i przypadki, w ktérych kontrakt na-
ktadat na licencjobiorce obowiazek zaptaty catej uzgodnionej sumy jedno-
razowo. W jednej umowie importowej stwierdzono korzystne dla strony
polskiej takie roztozenie w czasie ptatnosci rat, iz obejmowaty one ponad
potowe okresu obowiazywania umowy. Wzorce umowne nie przewiduja
systemu ,,samosptaty"” licencji wyrobami licencyjnymi i w praktyce row-
niez nie odnotowano takiego sposobu regulowania naleznosci.

Wysoko$¢ optaty licencyjnej pozostawiona jest uzgodnieniom stron.
Punkt 141 Podstaw zawiera tylko wskazéwki instruujace strony, czym
maja si¢ one kierowacé okreslajac rozmiar swiadczenia (wydatki poniesio-
ne przez licencjodawce na opracowanie rozwiazania, stopien jego no-
wosci oraz efekty ekonomiczne, jakie osiaga¢ bedzie licencjobiorca). Ptat-
nosci dokonywane sa w praktyce zawsze w trybie okre$lonym w OWD,
tj. w formie inkasa z natychmiastowa zaptata. Kwota optaty licencyjnej
traktowana jest przez strony jako kwota netto, tj. nie moze by¢ po-
mniejszona o podatki, optaty i inne naleznoS$ci panstwowe. W kwestii po-
datkéw i optat § 8 ,,wzorcow" — powszechnie w praktyce stosowany —
stanowi, iz wszystkie optaty, podatki i inne wydatki zwiazane z podpisa-
niem i realizacja umowy ponosi strona, na ktérej terytorium te wydatki
powstaty.

Wszystkie zbadane umowy zaktadaty dokonywanie ptatno$ci w rublach
transferowych. W tym miejscu nalezy zauwazyé, ze punkt 142 Podstaw
wyraznie zezwala na okres$lenie ptatnosci takze w ,jinnej uzgodnionej
walucie", jak réwniez dopuszcza uzgodnienie w umowie zwrotu czesci po-
niesionych przez licencjodawce wydatkéow w walutach wymienialnych.
Réwniez w przypisie do § 7.5 ,,wzorcow" przewidziano mozliwo$¢ wita-
czenia do umowy postanowien, zgodnie z ktorymi w przypadku sprzedazy
wyrobéw licencyjnych do krajow spoza RWPG — realizacja ptatnosci
moze nastepowaé w walucie, w ktdrej licencjobiorca otrzymuje zaptate
lIub w innej uzgodnionej walucie, pod warunkiem, ze nie jest to sprzecz-
ne z dwustronnymi porozumieniami krajéow cztonkowskich.



76 Aurelia Nowicka

Wydaje sie, iz niewykorzystywanie mozliwosci stworzonych w przy-
toczonych dokumentach ma swa przyczyng w obowiazujacym systemie
rozliczen RWPG. System regulowania wzajemnych naleznos$ci pochodzi
sprzed 25 lat i zostal okreSlony w Umowie o rozliczeniach wielostronnych
w  rublach transferowych i o utworzeniu Miedzynarodowego Banku
Wspdtpracy Gospodarczej . Umowa ta wprowadzita — jako instrument
rozliczen — rubel transferowy bedacy pieniadzem bankowym (bezgotdéw-
kowym). Rozliczenia w tej tzw. walucie wspdlnej nie stwarzaja bodzcow
dla zwigkszenia obrotéw licencyjnych dla bezpo$rednio zaangazowanych
przedsicbiorstw. Ptatnos$ci w rublach transferowych dotycza bowiem tylko
stosunkow miedzy Miedzynarodowym Bankiem Wspotpracy Gospodarczej
a upetnomocnionymi bankami krajow cztonkowskich, natomiast ekspor-
terzy otrzymuja nalezno$ci nie w rublach transferowych, lecz w walu-
tach narodowych swych panstw. Za powazny mankament dotychczaso-
wego systemu walutowo-finansowego RWPG uznawany jest brak wy-
mienialno$ci walut narodowych wzgledem siebie, a takze wzgledem rubla
transferowego, ktory dotychczas spetnia funkcje pieniadza migdzynaro-
dowego tylko w bardzo ograniczonym zakresie’. Stopniowe wykorzysty-
wanie walut narodowych nastepuje — jak dotad — jedynie w rozlicze-
niach w ramach bezpoSredniej wspdipracy w formie wspdlnych przed-
siebiorstw’. Réwniez w tej dziedzinie bowiem dotychczasowe zasady
systemu walutowo-pieni¢znego stanowia istotna barier¢ podejmowania
wspélnych przedsiewzied.

7. GWARANCJE POUFNOSCI

Zarowno wzorzec licencji ogdlnego typu, jak i wzorzec licencji know-
-how zawieraja niemal réwnobrzmiace uregulowanie obowiazku zacho-
wania poufno$ci dokumentacji, informacji, wiadomosci i doswiadczen
otrzymanych przez licencjobiorce, przedsicbiorstwa licencjobiorcy i jego
sublicencjobiorcéw (§ 10). Autorzy ,,wzorcéw" zaktadali zatem, ze w ra-
mach licencji ogdlnego typu, na podstawie ktdorej dochodzi do udostep-
nienia rozwiazan chronionych prawami wytacznymi, nast¢puje tez prze-
kazanie wiadomos$ci typu know-how. Licencjobiorca zobowiazuje si¢ do

* Umowa zawarta 22 X 1963 r. w Moskwie: Dz.U. 1966, nr 44, poz. 259 i 260,
zm. Dz.U. 1973, nr 41, poz. 241 i 242.

* Por. R. Kuninski, Funkcja rubla transferowego, Rynki Zagraniczne 1988,
nr 57.

» W stosunkach miedzy PRL i ZSRR mozliwo$é dokonywania rozliczen w wa-
lutach narodowych stworzyta Porozumienie miedzyrzadowe podpisane 20 I 1989 r.;
por. Rzeczpospolita 1989, nr 80.
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podjecia wszelkich krokéw, ktdore sa niezbedne do zapobiezenia catkowi-
temu lub czeéciowemu ujawnieniu informacji. Maja by¢é z nimi zapozna-
ne tylko te osoby sposrdd jego personelu, ktére sa bezpos$rednio zwiazane
z produkcja licencyjna. Taka tez postaé przybieraja w praktyce klauzule
dotyczace zabezpieczenia tajemnicy (jak wspomniano, wszystkie zbadane
kontrakty dotyczyty przekazania know-how). Niemal zawsze (z jednym
wyjatkiem) obowiazki w tym zakresie rozciagaty si¢ takze na okreslony
czas po wygasnieciu umowy (w jednym przypadku byto to zobowiazanie
bezterminowe). Sankcje na wypadek uchybienia gwarancjom poufnos$ci
przewiduje § 10.5 ,wzorcow" i obejmuja one wyréwnanie bezpo$rednich
strat poniesionych przez licencjodawce. Tylko w dwdéch umowach przyto-
czone zostalo powyzsze sformutowanie, pozostate kontrakty — podobnie
jak ma to miejsce w odniesieniu do innych przypadkdw naruszenia zobo-
wiazan gwarancyjnych — nie regulowaty odpowiedzialno$ci.

8. OCHRONA PRZEKAZYWANYCH PRAW

Odnosnie praw przekazywanych na podstawie licencji ogdlnego typu
(chodzi o osiagniecia chronione prawami wytacznymi lub zgtoszone do
ochrony). — § 11.1 ,wzorca" zawiera postanowienie, w mys$l ktérego
w ciagu catego okresu waznosci umowy licencjobiorca bedzie uznawat
prawa wyptywajace ze $wiadectw autorskich i patentéw licencjodawcy
oraz nie bedzie podwazat i wspdtuczestniczyt w podwazaniu waznosci tych
praw. Postanowienie to ma wyraznie restryktywny charakter i w prak-
tyce miedzynarodowego transferu technologii znane jest jako ,zakaz ata-
kowania tytutéw ochronnych licencjodawcy">. Jest to jeden z nielicznych
przypadkow, kiedy to zalecany do stosowania w ramach RWPG wzorzec
umowy zawiera tak wyraznie sformutowana klauzule restrykcyjna. Na-
lezy zauwazy¢, iz ograniczenie to zostato wymienione w Wytycznych
MHZ wiéréd klauzul, jakich nie powinny zawiera¢ kontrakty licencyjne
z uwagi na ich negatywny wptyw na rozwdj ekonomiczny czy technolo-
giczny kraju lub miedzynarodowy obroét osiagnieciami (§ 3 pkt 2). Row-
niez na obszarze polskiego prawa wynalazczego nie ma watpliwosci, iz
licencjobiorca nie ma obowiazku powstrzymania si¢ od dziatan, ktdére
moga, prowadzi¢ do uniewaznienia patentu’. Z uwagi na to, iz przedmio-
tem udostepnienia w badanych umowach nie byly rozwiazania chronione
prawami wytacznymi, praktyka polskiego obrotu licencyjnego z krajami
RWPG nie odnotowuje tego rodzaju klauzul.

* Por. S. Sottysinski, A. Wawecki, Ograniczenia swobody dziatalnosci gospodar-
czej importera technologii w praktyce polskiego handlu zagranicznego, w: Ochrona
wtasnosci przemystowej w obrocie zagranicznym, Wroctaw 1983, s. 102.

* Por. S. Sottysinski, Licencje, s. 251; tenze,, Prawo wynalazcze. Komentarz,
Warszawa 1975, s. 168.
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W zakresie obrotu know-how wzorzec tej licencji nie zawiera analo-
gicznego ograniczenia i w zadnej z umoéw nie stwierdzono jego obecnosci.
Gdyby natomiast znalazto si¢ ono w kontrakcie, zostatoby ocenione jako
praktyka restrykcyjna w mys$l postanowien Wytycznych MHZ. Przepis
§ 3 pkt 2 wprowadza mianowicie zakaz zamieszczania klauzul, w mys$l
ktérych licencjobiorca zobowiazuje si¢ do powstrzymania si¢ od podej-
mowania krokow prawnych, ktdére zmierzaja do kwestionowania tytutu
prawnego licencjodawcy do know-how, jak réwniez kwestionowania po-
ufnego statusu know-how.

9. ROZSTRZYGANIE SPOROW

W tej kwestii strony zobowiazuja sie¢ w pierwszym rzedzie do polu-
bownego zatatwienia spraw spornych. W przypadku, gdy sposéb ten nie
doprowadzi do likwidacji sporu, podlega on rozpoznaniu przez arbitraz
— z wylaczeniem wtasciwosci sadéw panstwowych — stosownie do Kon-
wencji o rozstrzyganiu w drodze arbitrazu sporéw cywilnoprawnych wy-
nikajacych ze stosunkow wspdipracy gospodarczej i naukowo-technicznej
z 26 V 1972 1. Konwencja dopuszcza wybér sadu arbitrazowego (sposréd
sadéw arbitrazowych majacych siedzibe w panstwach w niej uczestnicza-
cych — art. II ust. 1). Jednakze w zadnej ze zbadanych uméw strony
nie dokonaty takiego wyboru. W takiej sytuacji — w my$l powolanego
przepisu — wtasciwy jest arbitraz przy izbie handlowej w panstwie, na
ktérego terytorium ma siedzibe pozwany.

10. WYBOR PRAWA

Wszystkie zbadane umowy (z wyjatkiem jednej, w ktorej kwestia ta
zostata catkowicie pominigta) zawieraty klauzule, w mys$l ktérej ,,do
wszelkich spraw nieuregulowanych w kontrakcie Ilub uregulowanych
w sposéb niepetny maja zastosowanie przepisy OWD RWPG 1968/75
w redakcji z 1979 r." Zapis taki znajdowat si¢ w grupie tzw. postanowien
koncowych, a wiec w tej czesci kontraktu, w ktorej — zgodnie z ,, wzor-
cami umow" — powinien nastapi¢ wybdér prawa, przy czym ,wzorce"
zalecaja podda¢ umoweg prawu obowiazujacemu w kraju licencjodawcy,
zaznaczajac jednak, ze strony moga te kwestie uregulowacé inaczej (§ 15.1).

Przytoczona klauzula oznacza, iz prawem wybranym przez strony dla
kontraktu licencyjnego ma by¢ tzw. prawo wspdlne RWPG, nie za$ pra-
wo ktorego$ z kontrahentdéw badz kraju trzeciego. Skutecznos$é takiego
wyboru — moim zdaniem — budzi watpliwo$ci. Wydaje si¢ mianowicie,
ze ze wzgledu na odmienny przedmiot regulacji OWD, ktéra dostoso-
wana jest do potrzeb obrotu w zakresie stosunkéw , dostawy”, OWD nie

* Dz.U. 1974, nr 7, poz. 37.
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sa witasdciwe dla regulowania tre§ci praw i obowiazkéw stron umowy
licencyjnej. Wprawdzie pojecie ,,dostawy” powinno by¢ interpretowane
autonomicznie, a wedtug zatozen tej teorii kwalifikacji nie wolno go
utozsamiaé¢ z ,,dostawa” w znaczeniu nadawanym temu terminowi w kra-
jowych systemach prawa merytorycznego, a nadto panuje zgoda co do
tego, iz pojecie to obejmuje takze stosunki wynikajace z umow sprze-
dazy, zamiany oraz — czeSciowo — z uméw o dzieto w rozumieniu kra-
jowych systeméw prawnych’, to jednak stosunki z uméw licencyjnych
nie mieszcza si¢ w zakresie zastosowania OWD. Licencje jako umowe
o korzystanie z cudzych rozwiazan technicznych, dziela bowiem od sprze-
dazy zasadnicze réznice co do przedmiotu Swiadczenia i celu gospodar-
czego obydwu czynno$ci prawnych’’. Gdyby zreszta stosunek licencyjny
miescit sie w zakresie regulacji OWD, to ten akt normatywny mialby
zastosowanie bez wzgledu na to, czy strony uczynity stosowna wzmianke
w kontrakcie. Tak wiec wskazanie przez strony aktu prawa wspdlnego
(OWD RWPG) nie moze by¢ traktowane jako dokonanie skutecznego
wyboru prawa dla kontraktu licencyjnego. W sprawach nieuregulowa-
nych lub nie w petni uregulowanych znajdzie zatem zastosowanie —
jako statut kontraktowy — prawo, ktére jest miarodajne w braku wy-
boru prawa. W tym miejscu nalezy tylko zauwazyé, ze gdyby problem
ten rozstrzygany byt na obszarze polskiej ustawy o prawie prywatnym
miedzynarodowym” nalezatoby — wobec braku szczegélnej normy ko-
lizyjnej — postuzyé si¢ analogia z art. 27 § 1 pkt 4 powotanej ustawy
i poddaé¢ kontrakt prawu obowiazujacemu w panstwie siedziby licencjo-
biorcy ”.

11. CZAS TRWANIA UMOWY

Badane kontrakty, z ktorych wszystkie dotyczyly udostepnienia po-
ufnego know-how, zawierane byly na rozmaite okresy waznoéci. Zadna
z uméw nie przekraczata dziesiecioletniego okresu wazno$ci, co w mysl

26

Por. M. Pozdan, Prawo prywatne miedzynarodowe. Zarys wyktadu, War-
szawa 1987, s. 148.

 Na gruncie polskiego prawa kolizyjnego réznice te wykazali: S. Soltysin-
ski, Prawo wtasciwe dla licencji patentowych w polskim prawie miedzynarodowym
prywatnym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1987, z. 2, s. 15 i n;
W. Popiotek, Prawo wtasciwe dla zobowiqzan z umdow o korgystanie 7z cudzych roz-
wiqzan  technicznych  zawieranych w  obrocie 7 krajami rozwijajqcymi  sie, Proble-
my Prawa Wynalazczego i Patentowego, t. 2, Katowice 1976, s. 105 i n.

*® Ustawa z 12 XI 1965 r.; Dz.U. 1965, nr 46, poz. 290, cyt. dalej jako p.p.m.

® Tak S. Sottysinski, Prawo wiasciwe, s. 17 - 30; zob. tez M. Byrska,, Obrit li-
cencjami w krajach RWPG. Zagadnienia prawa wiasciwego, Pafistwo i Prawo 1986,,
nr 11, s. 83 i n. (autorka opowiada si¢ za wtadciwoscia prawa panstwa siedziby
licencjodawcy) oraz M. Pazdan, Umowy licencyjne, s. 105 -108.
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§ 3 pkt 12 Wytycznych MHZ traktowane bytoby jako praktyka restry-
kcyjna.

Po uptywie czasu trwania umowy licencjobiorca ma prawo bezptatnie
korzystaé¢ z przekazanego osiagniecia, przy czym nadal pozostaje w mocy
(przez okres$lony okres) zobowiazanie zabezpieczenia poufnos$ci know-how
(§ 14.6 ,wzorcéw"). Natomiast na wypadek przedwczesnego ustania kon-
traktu z przyczyn obciazajacych licencjobiorce, zostaje on pozbawiony
prawa korzystania z rozwiazania i ponadto ma obowiazek zwrotu doku-
mentacji (§ 14.5 ,,wzorcéw"). Postanowienia te, przytaczane w badanych
umowach, nie naruszaja zatem § 3 ust. 10 Wytycznych MHZ, ktory za-
brania przyjmowania zobowiazan pokontraktowych, chyba ze przed-
wczesne wygasniecie licencji nastapito z wytacznej winy licencjobiorcy,
a nadto zakaz ten nie dotyczy obowiazku utrzymania tajemnicy know-
-how do czasu jego ujawnienia przez licencjodawce lub osoby trzecie.

12. WNIOSKI

Podejmujac probe oceny praktyki polskiego obrotu licencyjnego
z krajami RWPG nalezy stwierdzié¢, iz sformutowania kontraktéw sa mato
precyzyjne, za$§ regulacja umowna — malto wyczerpujaca. W niedosta-
tecznym stopniu wykorzystywane sa nawet te przyktady sposobu ure-
gulowania obowiazkow i uprawnien stron, jakie podane zostaly w ,,umo-
wach wzorcowych". Niedostatek regulacji umownej ujawmia si¢ zwtasz-
cza w tak istotnych dla kontrahentéw dziedzinach, jak odpowiedzialno$¢
za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie kontraktu (np. zakres i spo-
séb naprawienia szkody, waluta odszkodowania)” udzial licencjodawcy
w obronie przed naruszeniami uprawnien licencjobiorcy i w sporach
z osobami trzecimi w przypadku ujawnienia wad prawnych technologii,
przyczyny i sposdb przedwczesnego wygasnigcia umowy (wypowiedzenie,
odstapienie) oraz konsekwencje utraty statusu poufnosci know-how. Na
tle licencji na osiagnigcia chronione prawami wytacznymi konieczne jest
uregulowanie skutkdw uniewaznienia i wygasnigcia praw. Kwestii tej
nie reguluja ,wzorce umowne", a z uwagi na to, iz w badanej probie
nie stwierdzono takich kontraktéw, nie mozna byto ustali¢, czy licencjo-
biorca zadbal o uregulowanie swej sytuacji w takich przypadkach.
Réwniez niewykorzystywanie mozliwo$ci ustalania odptatnosci na zasa-
dzie ,royalty" uznaé nalezy za niekorzystne z punktu widzenia interesow

¥ Orzecznictwo arbitrazowe wypowiedziato si¢ za dopuszczalnoécia domagania
si¢ zwrotu wydatkéw spowodowanych naruszeniem zobowiazania w walucie, w ja-
kiej zostaly one poniesione, a niekoniecznie w walucie umowy; por. A. Tynel,
Odpowiedzialnosé, cz. 1, s. 257.
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importera technologii. Uzaleznienie wysokosci optaty od wielkos$ci pro-
dukcji badz sprzedazy wyrobow licencyjnych pozwala bowiem na pet-
niejsze, anizeli w systemie optaty zryczattowanej, uwzglednienie rzeczy-
wistych korzysci licencjobiorcy. Ponadto nalezy zakwestionowaé sposdb
dokonywania wyboru prawa (przez wskazanie OWD RWPG jako prawa
rzadzacego kontraktem). Poniewaz , wybdr" taki, z przyczyn, o ktdérych
byta mowa wyzej, bedzie musiat zosta¢ uznany za nieskuteczny, strony
skazuja si¢ w tym zakresie na niepewno$¢, a w razie sporu arbitrazo-
wego — takze na niejednolito$¢ rozstrzygnieé. Zgodnie bowiem z § 12
Regulaminu postgpowania w sprawach miedzy organizacjami gospodar-
czymi panstw-cztonkéw RWPG®' arbitraz rozstrzyga o prawie wlasciwym
wedtug krajowego systemu prawa kolizyjnego panstwa swej siedziby.
I tak arbitraz z siedziba w NRD ™ i na Wegrzech® zastosuje szczegdlna
norme kolizyjna swego ustawodawstwa i rozstrzygnigcia dokona na pod-
stawie prawa siedziby licencjodawcy. Sad arbitrazowy w ZSRR dla
okreslenia prawa wlasciwego postuzy si¢ reguta wskazujaca prawo miej-
sca zawarcia umowy’'. Natomiast arbitraz polski, poszukujac prawa
wlasciwego na gruncie p.p.m., w ktérym kwestia ta nie zostata wyraznie
uregulowana i o ile uwzgledni wspomniane postulaty doktryny — spory
na tle licencji podda prawu panstwa siedziby licencjobiorcy. Tak daleko
posuni¢ta rozmaito$¢ rozstrzygnie¢ w sferze prawa rzadzacego umowa
w potaczeniu ze stwierdzonym w badaniach unikaniem dokonywania wy-
boru sadu arbitrazowego, skazuje kontrahentéw na niepewnos$¢ co do
oceny ich praw i obowiazkow.

Druga grupa wnioskdw wynikajacych z analizy tre$ci kontraktéw
importowych wiaze si¢ ze stwierdzeniem wystepowania takze w stosun-
kach z krajami RWPG praktyk ograniczajacych swobode¢ gospodarcza
polskich licencjobiorcéw”. Niekorzystne z tego punktu widzenia jest

' Tekst regulaminu zamies$cit M. Pazdan. Problemy prawne handlu zagranicz-

nego, Wybor zrodet. Bibliografia, Katowice 1976, s. 270 i n.

? Por. § 12 ust. 1 lit. 1 ustawy z 5 XII 1975 r. o zastosowaniu prawa do mie-
dzynarodowych stosunkéw cywilnych, rodzinnych, prawa pracy i migdzynarodo-
wych umoéw gospodarczych; GBL, 1. 1975, nr 46, s. 748.

* Por. (§ 24 dekretu nr 13/79 o prawie prywatnym miedzynarodowym; cyt. za
A. Vida, Die Immaterialgiiterrechte im ungarischen Gesetz iiber das Internationale
Privatrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht — Internationaler Teil
1980, nr 4, s. 214-215.

* Por. art. 126 Zasad ustawodawstwa cywilnego ZSRR i Republik Zwiazko-
wych z 1961 r.

* Warto w tym miejscu przytoczyé wyniki badan J. Maciejewicza, Polski han-
del licencjami, dotyczacych czestotliwo$ci wystgpowania klauzul restrykcyjnych
w polskim imporcie licencji w latach 1985-1987. Najczesciej przez zagranicznych
licencjodawcdw stosowane byty zakazy udzielania sublicencji (75% ogdlnej liczby
umow) oraz ograniczenia eksportowe (45%).

6 Ruch Prawniczy 2/89
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powielanie § 11.1 wzorca licencji ogdlnego typu, wyrazajacego zakaz ata-
kowania tytutéw ochronnych licencjodawcy (klauzula uznana za restryk-
cyjna w § 3 pkt 2 Wytycznych MHZ) oraz § 2.5 ,wzorcow" zaktadaja-
cego ograniczenia eksportowe (sprzeczne z § 3 pkt 8 Wytycznych). W tej
ostatniej kwestii, chcac wyeliminowaé nieusprawiedliwione zakazy eks-
portu, polscy licencjobiorcy powinni — w mys$l § 2 ust. 1 12 Wytycznych
— uzyskaé¢ od licencjodawcy informacje, w jakich krajach uzyskat on
patenty (prawa ochronne) lub dokonat zgloszern oraz w jakich krajach
udzielit licencji na osiagni¢cia bedace przedmiotem kontraktu w zakresie
objetym udzielanym zezwoleniem. Wedtug § 2 pkt 8 Wytycznych nalezy
takze dazy¢ do uregulowania w umowie uprawnien przedsigbiorstw pol-
skich wobec nabywanej technologii.

Wprawdzie nie mozna przyja¢, by naruszenie postanowien § 3 Wy-
tyeznych MHZ pociagato za soba ujemne nastepstwa w zakresie skutecz-
nosci (waznosci) umowy — postanowieniom tym nie mozna bowiem przy-
pisa¢ charakteru norm bezwzglednie wiazacych®, to jednak sankcjono-
wanie takich uciazliwych dla polskich licencjobiorcow warunkow kon-
traktu nastepowaé powinno w trakcie kontroli wykonywanej przez
MWGZ w trybie § 12 ust. 2 zarzadzenia MHZ z 1986 r. i pociaga¢ moze
za soba odmowe wydania zezwolenia przewozu, chyba ze — jak tego
wymaga powotany przepis — nalezycie zostaly uzasadnione okolicznosci
przemawiajace za zawarciem umowy na wynegocjowanych warunkach.
Z drugiej strony nalezy zauwazyé, iz restrykcyjne klauzule licencyjne
podlegaja ocenie w $wietle ustawy o przeciwdziataniu praktykom mono-
polistycznym ™ o ile wywotuja skutki na terytorium PRL (art. 1) oraz
stanowia praktyki lub porozumienia monopolistyczne w rozumieniu art.
7 pkt 1 i 2 ustawy. Trudno bowiem przyja¢, by omawiane klauzule
objete zostaly wytaczeniem z art. 2 ustawy.

III. TRANSFER TECHNOLOGII W RAMACH WSPOLNYCH PRZEDSIEWZIEC

Omawiajac obrét licencyjny w ramach RWPG nie sposdb nie wspo-
mnie¢ o szczegllnej formie transferu wiedzy technicznej, jaka sa wspdlne
przedsiewziecia (joint ventures) tych krajéw. Ramy prawne dla tej formy
wspOtpracy w wymiarze ogdlnym stworzyta ustawa z 23 IV 1986 r.
o sp6tkach z udziatem zagranicznym™. Szczegétowe unormowanie w od-

* S. Softtysinski okreéla te przepisy mianem ,stabych norm imperatywnych";

por. Choice of Law and Choice of Forum in Transnational Transfer of Technology
Transactions, Recueil des Cours, vol. 196, 1., 1986., s. 280-282.

" Dz.U. 1987, nr 3, poz. 18, ze zm.

* Dz.U. 1986,, nr 17, poz. 88. Od 1 I 1989 r. obowiazuje w tym zakresie ustawa
z 23 XII 1988 r. o dziatalnosdci gospodarczej z udziatem podmiotdw zagranicznych;
Dz.U. 1988, nr 41, poz. 325. Réwniez ustawodawstwa innych krajéw RWPG (z wy-
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niesieniu do partnerow z krajéow RWPG znalazto wyraz w dwustronnych
porozumieniach rzadowych, ktére Polska zawarta dotad z Butgaria, We-
grami, CSRS i ZSRR”. Jesli chodzi o bezpoérednia wspdtprace z ZSRR, to
Rada Ministrow podjeta 30 XI 1987 r. uchwale nr 141 w sprawie reali-
zacji Porozumienia miedzy Rzadem PRL a Rzadem ZSRR o podstawo-
wych zasadach tworzenia i dziatalno$ci wspdlnych przedsiebiorstw i wspol-
nych organizacji, z zatacznikiem zawierajacym Zalecenia w sprawie szcze-
gtowych zasad zawierania umow o tworzeniu wspolnych przedsiebiorstw
i prowadzenia przez nie dziatalnosci gospodarczej *.

Przepisy uchwaty stanowia rozwinig¢cie i uszczegétowienie zasad
wspbéipracy — z podmiotami z obszaru ZSRR — okre$§lonych w ustawie
o spotkach z udziatem zagranicznym. Przewidziana w nich postaé ,,wspol-
nego przedsigbiorstwa" moze przybra¢ dwie formy: 1) spdiki z ograni-
czona odpowiedzialnodcia lub spdtki akcyjnej dziatajacej zgodnie z prze-
pisami ustawy o spdétkach z udziatem zagranicznym, 2) przedsigbiorstwa
miedzynarodowego utworzonego na podstawie art 14 ustawy o przedsic-
biorstwach panstwowych®' w drodze zawarcia umowy migdzynarodowe;j.

W interesujacej nas dziedzinie obrotu wiedza techniczna nalezy zwré-
ci¢ uwage na postanowienie pkt. 1.1 wspomnianych Zaleceri, ktéry wsrdd
przedmiotéw mogacych stanowi¢ wktad polskiego uczestnika wspdlnego
przedsiebiorstwa organizowanego w formie spdtki wymienia — w grupie
»innych praw majatkowych" — m.in. prawa ,z tytutu wynalazkéw, li-
cencji, know-how". Zasada, w mys$l ktérej prawa na dobrach niemate-
rialnych moga stanowi¢ pokrycie udziatu wspdlnika w kapitale zaktado-
wym spotki, przybierajac posta¢ wktadu niepienieznego (aportu), nie bu-
dzi watpliwos$ci w Swietle przepisow ustawy o dziatalnoSci gospodarczej
z udziatem podmiotéw zagranicznych (art. 16), a takze w S$wietle prze-
piséw kodeksu handlowego, a w przytoczonym punkcie Zaleceri zostata
tylko wyraznie wystowiona *.

jatkiem NRD) dopuszczaja tworzenie joint ventures. Przeglad warunkéw obowia-
zujacych w tych krajach zawieraja artykuty zamieszczone w Joint ventures w kra-
Jach socjalistycznych, Rynki Zagraniczne 1988, nr 119 (wktadka).

® Teksty porozumienh rzadowych z Bulgaria (10 IV 1987 r.), Wegrami (z 27 X
1987 r.) oraz z ZSRR (z 15 X 1986 r.) opublikowane zostaty w: Bezposrednia wspdt-
praca przedsiebiorstw oraz organizacji Polski i krajow socjalistycznych, cz. 1V,
Rynki Zagraniczne 1987, nr 148 (wktadka). Na temat umowy z Czechostowacja, za-
wartej w czerwcu 1989 r. — por. Rynki Zagraniczne 1989, nr 80.

“ MP 1987, nr 36, poz. 305.

' Dz.U. 1987, nr 35, poz. 201.

 Po raz pierwszy w ustawodawstwie polskim wyrazne wskazanie praw na
dobrach niematerialnych jako postaci wktadu niepienieznego do kapitatu zakta-
dowego spOtki nastapito w ustawie z 6 VII 1982 r. o zasadach prowadzenia na
terytorium PRL dziatalno$ci gospodarczej w zakresie drobnej wytwdrczosdci przez
zagraniczne osoby prawne i fizyczne; Dz.U. 1985, nr 13, poz. 58 (art. 7 ust. 1,
art. 12 ust. 2).
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Obrét rozwiazaniami technicznymi przy podejmowaniu bezposSrednicj
wspotpracy w formie wspolnego przedsicbiorstwa utworzonego przez
polskie jednostki gospodarcze z partnerami z RWPG przybraé¢ wiec moze
posta¢ badz przeniesienia na spétke prawa do patentu lub patentu (in-
nych tytutédw ochronnych oraz prawa do poufnego know-how) badz usta-
nowienia na rzecz spotki prawa korzystania z rozwiazan technicznych
stanowiacych sktadnik mienia jednego z udziatowcdéw (licencja). Mozna
tez sobie wyobrazi¢ sytuacje, w ktdérej np. wspolnik polski uzyskuje od
licencjodawcy zgode na wykorzystanie swego prawa w ramach spdiki
z udziatem partnera radzieckiego badz wnosi do takiej spotki licencje
uzyskana od innego podmiotu zagranicznego. W tym ostatnim przypadku
mielibyS§my do czynienia z sublicencja, na ktdérej udzielenie wymagana
jest zgoda uprawnionego z patentu (art. 46 ust. 6 ustawy o wynalaz-
czosci). W Swietle wspomnianych wyzej, bardzo czesto restrykcyjnych
w tym zakresie postanowien kontraktéw licencyjnych, ustanowienie sub-
licencji na rzecz spéiki z udzialem podmiotéw zagranicznych, w tym takze
z obszaru RWPG, nastepowaé bedzie mogto zapewne bardzo rzadko®.

W praktyce niewielkie jest dotychczas wykorzystanie stworzonych
przez powyzsze regulacje mozliwosci prowadzenia bezposredniej wspot-
pracy w postaci wspdélnych przedsigbiorstw z udzialem partneréw
z RWPG. I tak np. wspdlnych przedsiebiorstw polsko-radzieckich powstato
jedynie 9 (w tym 4 na terytorium PRL)*. Niewielki zakres i powolne
tempo organizacji wspolnych przedsiebiorstw krajéw socjalistycznych —
w pordwnaniu z powotywaniem joint ventures z udziatem kapitatu zachod-
niego — obserwowane jest zreszta takze w innych krajach RWPG. O ile
np. w ZSRR od stycznia 1987 r., kiedy to zostaly stworzone normatywne
podstawy do tworzenia joint ventures, do konca 1988 r. powstato 164
wspolnych przedsiewzieé z kapitatem zachodnim, o tyle wspdélnych przed-
siebiorstw z partnerami z RWPG powstato tylko 27 *.

Dotychczas nie odnotowano jeszcze przypadku wniesienia praw na
dobrach niematerialnych do kapitatu zaktadowego spdéiki z udziatem za-
granicznym (a wiec takze do funduszu statutowego wspdlnych przedsig-
biorstw polsko-radzieckich)*. Jedna z przyczyn niecheci do wnoszenia
tych wartosSci sa z pewno$cia trudnosci w wycenie takich wktadéw.
Odnognie do metod wyceny powotane wyzej Zalecenia okreSlaja tylko
sposéb wyceny dobr materialnych (pkt 3.1). Tak wiec w zakresie débr
niematerialnych nalezy wykorzysta¢ wskazowki zawarte w okdlniku nr

* Por. przypis 35.

“ Por. M. Sowa, Bezposrednia wspdtpraca polskich i radzieckich przedsie-
biorstw, cz. 1, Rynki Zagraniczne 1989, nr 41.

“ Por. M. Sowa, ZSRR. Reformy we wspdlpracy gospodarczej z zagranicq,
Rynki Zagraniczne il989, nr 52 - 53.

% Zwraca na to uwage M. Weglewski,, Przecieranie szlakow dla wspdinych
przedsiewzie¢, Rynki Zagraniczne 1988. nr 56.
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5/ZG Ministra Finanséw z 5 VI 1987 r. w sprawie wyceny wktadéw
wnoszonych przez wspolnikéw do kapitatu spétki z udzialem zagranicz-
nym ¥, ktéry w pkt. 14 stanowi, iz ,wartoéé patentéw, licencji i innych
podobnych praw majatkowych dla wyceny wktadu niepieni¢znego ustala
sie¢ na podstawie opinii polskiego rzeczoznawcy uznanego przez organ
wydajacy zezwolenie na utworzenie spotki” *.

CONTRACTS FOR USE OF FOREIGN TECHNICAL WORKS IN RELATIONS
BETWEEN THE CMEA COUNTRIES
IN THE LIGHT OF PRAXIS OF POLISH ENTERPRISES IN YEARS 1981-1987

Summary

The article is based on empirical research conducted by the author in the
Ministry of Foreign Economic Relations. The research comprised licence agree-
ments (for both export and import), concluded between 1981 -1987 by Polish en-
terprises with partners from the CMEA countries. Analysing the contents of the
contracts the author takes into account the stipulations of the CMEA documents
which in the form of "directives" regulate the circulation of so-called ,,.scienti-
fic and technical works". Taken into account were the stipulations of Organiza-
tional, Methodical, Economic and Legal Foundations for Scientific and Technolo-
gical Co-operation of the CMEA Member States of 1972 (in the 1986 version) and
the provisions of ,model forms of licencing agreements" issued by the CMEA
Secretariat in 1975. The purpose of the analysis was to establish to what degree
the solutions recommended for application within the CMEA influence the praxis
of shaping the contents of contracts. It should be emphasized that licence relations
have not yet been regulated in the acts of the so-called ,CMEA common “law".
Besides, the author analyses the contents of particular clauses, especially those
of importation contracts, from the viewpoint of their agreement with Polish norms
regulating the transfer of technology contained in the 1986 Regulation on Prin-
ciples and Procedure of Exportation and Importation of Scientific and Technical
Achievements issued by the Minister of Foreign Trade. The author aims at estab-
lishing to what degree Polish licencees are able to secure for themselves preferred
elements of the contents of contracts and to what degree contracts for importa-
tion of technology from the CMEA countries are tainted with restrictive prac-
tices.

The author carries out a survey of typical licence clauses, in particular clauses
regulating the extent and character of a licence, the transfer of technical docu-
mentation, the exchange of technological improvements, the licensor's legal and
technical protective measures and the liability for infringing them, technical assi-
stance, licence fees and their payments, measures to protect the secrecy of know-
-how, the clauses regulating the settling of disputes and the choice of applicable
law. Then, the author turns her attention to the areas of inadequate contractual
regulation (especially the problems of liability and the choice of applicable law).
She also discovers in importation contracts. concluded with the CMEA countries
the existence of practices restricting the economic activity of Polish licencees.

“ Dz. Urz. Min. Finanséw 1987, nr 6, poz. 15.
“ Na temat metodyki obliczania wartoéci licencji — por. H. Janiszewski, S. Sol-
tysinski, Technology Contributions in Joint Ventures (w druku).
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From among the restrictive clauses indicated in the Regulation of 1986 the author
finds the restrictions as to the right of granting sublicences, exportation restrictions
and interdictions to question the licensor's protective title. In that connection the
author deals with the character of Polish legal norms regulating the transfer of
technology and analyses the relation of these provisions to the norms of the Law
on Counteracting Monopolistic Practices. She concludes that restrictive licence
clauses may be subject to, sanctions provided for in the Law.

The last part of her article is devoted to the problem of transfer of tech-
nology within joint ventures carried out with partners from the CMEA countries.
Legal foundations of such a form of co-operation and means of transfering the
technology within joint ventures have been discussed.





