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STANISEAW SOLTYSINSKI

PRAWO WEASCIWE DLA LICENCJI PATENTOWYCH
W POLSKIM PRAWIE MIEDZYNARODOWYM PRYWATNYM

I. WPROWADZENIE

Ustawa prawo miedzynarodowe prywatne z 1965 r.' nie przewidziata
odrebnego tacznika dla licencji patentowych. Dyskusj¢ nad tym doniostym
problemem zapoczatkowat w 1973 r. wybitny znawca zagadnienn prawa
kolizyjnego J. Skapski’, ktéry opowiedziat si¢ za rozwiazaniem opartym
na analogii legis z art. 27 § 1 pkt 1 ustawy, przesadzajacym o wtasciwosci
prawa obowiazujacego w panstwie siedziby ,,sprzedawcy" technologii (li-
cencjodawcy). Podobne rozwiazanie przyjeto nastepnie w ustawach pra-
wa miedzynarodowego prywatnego NRD' i Wegier'. Natomiast za wta-
§ciwoscia prawa panstwa importujacego technologic opowiedziato sie
ustawodawstwo wielu krajow rozwijajacych sie’ oraz Austrii’. Intere-

Dz. U. 1965, nr 46, poz. 290 — zwana dalej ,,ustawa".

> Skapski, Umowa  licencyjna w  prawie  miedzynarodowym  prywatnym,
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego, Prace z Wynalazczos$ci i Ochrony
Wtasno$ci Intelektualnej 1973, zesz. 1, s. 363 i n.

* Art. 12 ustawy o zastosowaniu prawa do miedzynarodowych stosunkéw cy-
wilnych, Gesetzblatt der DDR z 8 XII 1975 r., I, nr 46.

* Ustawa nr 13/1979 o prawie miedzynarodowym prywatnym (art. 25 d), Ma-
gyar Kozlony 1979, nr 33, s. 495; A. Vida, Die Immaterialgiiterrechte im ungari-
schen Gesetz liber das internationale Privatrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht, Int. Teil, 1980, s. 213 - 214.

° W krajach tych problem prawa rzadzacego umowami licencyjnymi reguluja
przede wszystkim ustawy poswiecone importowi technologii. Zawieraja one ogra-
niczenia swobody wyboru prawa, poddajac czesto kontrakty transferu technologii
wytacznej jurysdykcji ustawodawczej importera. Por. G. Cabanellas, Applicable
Law under International Transfer of Technology Regulations, International Review
of Industrial Property and Copyright 1984, s. 39 i n. W Jugostawii ustawa o pra-
wie migdzynarodowym prywatnym z 1982 r. poddata umowy licencyjne prawu
licencjobiorcy (art. 20 ust. 1 pkt 18). K. Sajko, Questions on Private International
Law Concerning International Transfer of Technology Contracts, The Hague-Zagreb
Colloquium, Session VI, 1985, s. 4 i n.

 Austriacka ustawa o prawie miedzynarodowym prywatnym z 15 VI 1978 r.
przyjmuje, ze w braku wyboru prawa przez strony umowy licencyjnej kontrakt
podlega prawu obowiazujacemu w panstwie siedziby licencjobiorcy (art. 34); por..
J. Kohler-Giirtler, [Internationales Privatrecht, Wien 1979, s. 39 i n.
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sujace nas zagadnienie stato si¢ takze przedmiotem glebokich sporéw
w ramach Konferencji Dyplomatycznej UNCTAD-u poswieconej opraco-
waniu Kodeksu Transferu Technologii’.

Kwestia o pierwszorzednym znaczeniu jest sprawa dopuszczalnos$ci
wyboru prawa w kontraktach transferu technologii. Liczne kraje roz-
wijajace sie¢ reprezentuja poglad, ze umowy te powinny by¢ poddane su-
werennej kontroli panstwa, w ktérym dochodzi do zastosowania wynalaz-
kéw i know-how ®. Rozwiniete kraje socjalistyczne i kapitalistyczne stoja
na stanowisku wolno$ci uméw, dopuszczajac jednak pierwszenstwo norm
imperatywnych, obowiazujacych w kraju importera, ktore nie moga by¢
wytaczone wskutek wyboru obcego prawa’. W zwiazku z tym wytania
sie pytanie, czy wobec niekwestionowanego statusu zasady autonomii woli
stron w polskim prawie mig¢dzynarodowym prywatnym i doktrynie warto
zajmowacé si¢ wyjatkowymi sytuacjami, kiedy strony umowy licencyjnej
nie skorzystaty z przystugujacej im kompetencji i nie dokonaty wyboru
prawa rzadzacego kontraktem. Wbrew intuicyjnym oczekiwaniom, procent
transnacjonalnych licencji patentowych, w ktérych nie dokonano wyboru
prawa, jest znaczny. W $§wietle badan przeprowadzonych w 1978 r. przez
grupe¢ badawcza ds. problematyki prawnej postepu technicznego przy INP
PAN ", w okoto 15% kontraktéw stwierdzono brak wyboru prawa przez
strony. Pominigcie tak istotnej kwestii jest najczesciej nastgpstwem nie-
mozliwo$ci osiagniecia porozumienia w trakcie negocjacji. Problem prawa
wtasciwego dla umowy licencyjnej pojawia si¢ takze wowczas, gdy wybor
dokonany przez strony jest watpliwy lub niewazny. Tymczasem, jak juz
wspomniatem, ros$nie liczba panstw, ktére wprowadzaja ograniczenia au-
tonomii woli stron w tej dziedzinie.

Rozwazania =z zakresu prawa kolizyjnego wymagaja analizy tresci
i funkcji spoteczno-gospodarczej badanych kontraktéw. Charakterystyka
umow licencyjnych powinna uwzgledniaé¢ rozwiazania spotykane w obro-
cie migdzynarodowym i odwotywaé si¢ do konstrukcji ustawodawczych
krajéw o réoznych systemach gospodarczych i tradycjach prawnych. Ile-
kro¢ uzywam okre$lenia ,,typowy" dla charakterystyki praw lub obowiaz-
kow stron umowy licencyjnej, oznacza to tyle co ,czesto spotykany
w migdzynarodowym obrocie gospodarczym lub ustawodawstwie". Pod-

" Por. szerzej G. Wilner, Applicable Law and Dispute Settlement in the
Transfer of Technology Code, Journal of World Trade Law 1983, t. 17, s. 389 i n.

* Ibidem, s. 390 - 393.

W 1985 r. kraje rozwijajace si¢ (grupa 77) zaproponowaly tekst, ktéry do-
puszcza wybor prawa pod warunkiem, ze zezwala na to ustawodawstwo panstwa
importera; por. UNCTAD, TD/CODE TOT/47, 1985, App. A, s. 10.

10 Wyniki tych badan omoéwiono w pracy: S. Sottysinski, A. Kawecki, Ogra-
niczenia dziatalnosci  gospodarczej importera technologii w  praktyce polskiego
handlu  zagranicznego, w: Ochrona wfasnosci przemystowej w  obrocie zagranicz-
nym, pod red. S. Softtysiniskiego, Warszawa 1983, s. 95 i n.



Prawo wtasciwe dla licencji patentowych 17

stawg przeprowadzonych uogdlnien stanowia zaréwno badania empi-
ryczne z konca lat siedemdziesiatych, jak réwniez informacje dostepne
w miedzynarodowej literaturze przedmiotu.

Terminy ,,umowa licencyjna" i ,licencja" oznaczaja umowy, na pod-
stawie ktérych ,,wtasciciel” patentu lub podmiot innego prawa wytaczne-
g0, majacego za przedmiot rozwiazania o charakterze technicznym, upo-
waznia inna osobg¢ do korzystania z kontrolowanych przez siebie infor-
macji.

II. PRAWO WEASCIWE DLA ZOBOWIAZAN Z UMOW LICENCYJNYCH

1. PRAWO RZADZACE UMOWA LICENCYJNA JESLI STRONY NIE DOKONALY WYBORU

W dziedzinie zobowiazan umownych polska ustawa o prawie prywat-
nym mi¢dzynarodowym przyjeta zasade swobody wyboru prawa rzadza-
cego kontraktem (art. 25). Strony moga poddaé stosunki obligacyjne wy-
nikajace z czynno$ci prawnej wybranemu przez siebie prawu pod warun-
kiem, ze pozostaje ono w zwiazku ze zobowiazaniem. Jezeli strony nie do-
konaty wyboru, w gre wchodza albo normy obowiazujace w panstwie,
w ktorym podmioty te maja swa siedzibe, albo miejsce zamieszkania
w chwili zawarcia umowy (art. 26), badZz prawo obowiazujace w siedzibie
targdw. Ostatnie rozwiazanie (art. 28) konkuruje z prawem panstwa,
w ktérym strony maja wspdlne miejsce zamieszkania (siedzibg), gdyz
obydwie normy kolizyjne uzalezniaja swa wtasciwo$¢ od tej samej prze-
stanki negatywnej, jaka jest niedokonanie wyboru prawa.

W razie, gdy strony umowy licencyjnej zawartej na targach nie doko-
naty wyboru prawa, a maja one miejsce zamieszkania (siedzibg) w tym
samym panstwie, opowiadam si¢ za przyznaniem pierwszenstwa prawu
wspdélnej siedziby, gdyz zwiazek obu podmiotéw, a czesto takze stosunku
obligacyjnego, z tym wtasnie obszarem jest niewatpliwie silniejszy niz
z miejscem targdw. Siedziba targdw nie ma tez, poza sytuacjami zgola
przypadkowymi, zadnego naturalnego zwiazku z miejscem wykonania
zobowiazan licencyjnych i stanowi szczegdlna odmiang tacznika lex loci
actus, ktérego wady sa powszechnie znane (art. 29) .

Nie jest tez zupetnie klarowny wzajemny stosunek, jaki zachodzi po-
miedzy art. 26 i art. 27 badz 29 ustawy. W literaturze przewaza poglad
przyznajacy pierwszenstwo wspélnemu prawu personalnemu przed pra-
wem miejsca charakterystycznego swiadczenia (art. 27) oraz prawem miej-
sca dokonania czynnodci (art. 29)".

" Odmiennie W. Popiotek, Umowa wydawnicza w polskim prawie prywatnym
miedzynarodowym, Warszawa—Krakow 1982, s. 71. Autor przyznaje pierwszenstwo
prawu siedziby targdw.

" Ibidem, s. 70.

2 Ruch Prawniczy 2/87
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Obecnie podejme probeg udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy do li-
cencji patentowych mozna zastosowaé¢ w drodze analogii ktéry$ z taczni-
kéw wymienionych w art. 27 § 1 ustawy, czy tez w braku wyboru prawa
i przestanek zastosowania art. 26 lub 28 ustawy nalezy bezwzglednie sto-
sowacl lex loci actus (art. 29).

Na konstrukcje art. 27 ustawy wywarty istotny wplyw tzw. reguty flo-
renckie oraz teoria , charakterystycznego $wiadczenia" w ujeciu nadanym
jej przez A, Schnitzera'’. Zestaw umoéw regulowanych w tym przepisie
nie wymienia jednak licencji na korzystanie z cudzych rozwiazan tech-
nicznych ani czynnos$ci prawnych, majacych za przedmiot ustanowienie
prawa korzystania z praw ochrony wtasno$ci przemystowej. W literaturze
polskiej przewaza opinia, ze postugiwanie si¢ analogia w prawie miedzy-
narodowym jest nie tylko dozwolone, ale konieczne. Zadna ustawa o pra-
wie migdzynarodowym prywatnym nie moze by¢ traktowana jako staty-
cznie pojmowany rejestr instytucji prawnych, okre$lonych przy pomocy
poje¢ znanych konkretnemu systemowi w momencie konstruowania norm
prawa kolizyjnego '*. Wprawdzie wyliczenie typéw uméw w art. 27 usta-
wy jest taksatywne, z czego jednak nie wolno wyprowadzaé wniosku, ze
norma ta nie moze znalezé zastosowania do czynnos$ci prawnych zbli-
zonych konstrukcyjnie i funkcjonalnie do typu wyraznie wymienionego
przez ustawodawce .

W literaturze polskiej mozna wyrdznié¢ trzy punkty widzenia na temat
prawa rzadzacego umowa licencyjna w braku wyboru dokonanego przez
strony:

1) koncepcja stosowania w drodze analogii art. 27 § 1 pkt 1 ustawy,
ktéra przesadza o wtasciwosci prawa licencjodawcy w chwili zawarcia
umowy;

2) stanowisko odrzucajace mozliwo$¢ przyporzadkowania licencji ja-
kiejkolwiek umowie nazwanej z art. 27 § 1 i opowiadajace si¢ za stoso-
waniem art. 29 (lex loci actus);

3) poglad opowiadajacy si¢ za stosowaniem w drodze analogii art. 27
§ 1 pkt 4 ustawy, ktory zaktada wlasciwo$é¢ prawa licencjobiorcy w chwili
zawarcia umowy; importer technologii jest tu traktowany jak ,nabywca"
praw autorskich.

" A. Schnitzer, Handbuch des internationalen Privatrecht, Basel 1958, t. 2,
s. 594 i n.

). Skapski, Umowa licencyjna, s. 377, B. Gawlik, M. Pazdan, Umowy licen-
cyjne w obrocie miedzynarodowym, Katowice 1976, s. 117 i n.; W. Popiotek, Prawo
wtasciwe dla zobowiqzan z umdow o korgystanie 7z cudzych rozwiqzan technicznych
gawieranych w obrocie 7 krajami rozwijajacymi sie, Prace Naukowe Uniwersytetu
Slaskiego 1976, nr 105, s. 114.

" Por. M. Pazdan, Prawo wiasciwe dla kontraktu licencyjnego w obrocie mie-
dzynarodowym, Katowice 1976, s. 9.
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Prébe uzasadnienia pierwszego stanowiska podjat J. Skapski'®. Autor
wyszedt z zatozenia, Zze zasada polskiego prawa mig¢dzynarodowego pry-
watnego jest konstrukcja prawa ,,charakterystycznego $wiadczenia".
W konsekwencji wszedzie tam, gdzie da si¢ wyrdézni¢ $wiadczenie charak-
terystyczne, ,nalezy dazy¢é do wskazania wtasciwego prawa merytorycz-
nego przez analogiczne zastosowanie tacznika, ktorym postuzono si¢
w art. 27 § 1 dla najbardziej zblizonego co do charakteru typu umowy" .
Powszechnie znane wady tacznika miejsca zawarcia umowy sugeruja, aby
art. 29 ustawy stosowaé dopiero woéwczas, gdyby analogiczne postugiwa-
nie si¢ tacznikami z art. 27 § 1 okazato si¢ niemozliwe. Nastepnie J. Skap-
ski przytoczyt argumenty, ktdére przemawiaja za podobienstwem licen-
cji patentowej do umowy sprzedazy (art. 27 § 1 pkt 1 ustawy). Umowa
licencyjna jest z reguty czynno$cia prawna odptatna, stuzy do wymiany
dobr intelektualnych $cidle zwiazanych z obrotem towarowym, a ponadto
,»Z reguty licencjodawca uzyskuje patent w tym kraju, gdzie posiada sie-
dzibe lub domicyl" . Dzieki proponowanej konstrukcji umowa podlega
temu samemu prawu, ktére udzielito ochrony wynalazkowi licencjodawcy
(lex loci protectionis).

Propozycja J. Skapskiego spotkata si¢ z krytyka. W. Popiotek zarzu-
cit, ze rozumowanie to jest bltedne, a prowadzone konsekwentnie wiodto-
by do wyktadni contra legem”. Jego zadaniem, jezeli zatozymy, ze za-
sada polskiego prawa kolizyjnego jest dyrektywa podporzadkowania zo-
bowiazan prawu personalnemu dtuznika spetniajacego $wiadczenie cha-
rakterystyczne, to nalezatoby konsekwentnie przyjaé, ze w kazdej sy-
tuacji, gdy $wiadczenie jednej ze stron mozna uznaé za charakterystycz-
ne, stosuje sie do takiego zobowiazania prawo obowiazujace na tym
obszarze, gdzie dtuznik ten ma siedzibg (miejsce zamieszkania). Niekon-
sekwentne i zbedne jest zatem twierdzenie, ze nalezy dazy¢ do analogicz-
nego zastosowania jednego z tacznikow wymienionych w art. 27 § 1 usta-
wy. Zarzut ten idzie moim zdaniem zbyt daleko, gdyz oparty jest on
w tym punkcie na polemice nie tyle z rzeczywistym pogladem J. Skap-
skiego, ale ze stanowiskiem, ktdore polemista mu , konsekwentnie" przy-
pisuje; trafne jest natomiast spostrzezenie, ze $wiadczenie sprzedawcy
(przeniesienie wtasno$ci i wydanie rzeczy) jest zasadniczo odmienne od
Swiadczenia licencjodawcy (,,upowaznienie do wykonywania prawa i re-

' J. Skapski, Umowa licencyjna, s. 375 i n. Poglad ten podzielit A. Kopff
w ksiazce Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane, pod red. S. Grzybowskiego
i A. Kopffa, Warszawa 1978, s. 534, a takze: M. Byrska, Obrot licenciami w kra-
jach RWPG, Panstwo i Prawo 1986, zesz. 11, s. 87 i n. Autorka nie przytacza no-
wych argumentédw za tym rozwiazaniem.

"7 J. Skapski, Umowa licencyjna, s. 377.

" Ibidem, s. 379.

" W. Popiotek, Prawo wtasciwe, s. 113.
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zygnacja z prawa wytacznoéci")’’. Opinie W. Popiotka podzielili M. Paz-
dan®' i J. Szwaja.

Zdaniem J. Szwai do uméw licencyjnych nalezy stosowaé¢ w drodze
analogii art. 27 § 1 pkt 4 ustawy, a wiec prawo ,,nabywcy" technologii.
Wiele odmian licencji patentowych wykazuje bliskie podobienstwo do
uméw majacych za przedmiot ,zbycie" praw autorskich”. W swej wy-
powiedzi Szwaja zwrécit uwage na fakt, ze licencje patentowe maja za
przedmiot korzystanie z débr niematerialnych, a ich punkt cigzkosci lezy
z reguty w panstwie, gdzie licencjobiorca ma swoja siedzibe. Tam bowiem
przewaznie nastepuje wykorzystanie udostepnionego wynalazku lub wzo-
ru uzytkowego.

Trzecie rozwiazanie zaproponowali W. Popiotek i M. Pazdan. Zdaniem
W. Popiotka de lege lata, jedynym stusznym rozwiazaniem jest stosowa-
nie do zobowiazan wynikajacych z umoéw licencyjnych prawa obowiazu-
jacego w miejscu zawarcia umowy . Jego zdaniem zaden z typéw czyn-
nosci prawnych wymienionych w art. 27 § 1 ustawy nie wykazuje do-
statecznego podobienstwa do umowy licencyjnej. Wobec ztozonos$ci sto-
sunkow licencyjnych, autor nie dostrzega réwniez mozliwosci przyjecia
jakiej§ jednolitej reguty kolizyjnej de lege ferenda *'. Za koniecznoscia
stasowania do umow licencyjnych art. 29 ustawy opowiedziat si¢ takze
M. Pazdan. Autor ten wyraznie podkre$la jednak dyskusyjny charakter
omawianej kwestii i akcentuje, ze zarowno siegnigecie do art. 29, jak i do
art. 27 § 1 pkt 4 ustawy ma swoje stabe strony”.

Stabe strony tacznika miejsca zawarcia umowy sa powszechnie znane:
jego czesta przypadkowo$é i trudnosci zwiazane z ustaleniem miejsca do-
konania kontraktu zawartego droga korespondencyjna sprawiaja, ze co-
raz wiecej panstw ogranicza go do roli niepopularnego tacznika positko-
wego. Dos$wiadczenie panstw rozwijajacych sie¢ uczy, ze jest to tacznik
faworyzujacy strone silniejsza ekonomicznie. W stosunkach miedzynaro-
dowych podmiot dominujacy wymaga zwykle podpisania kontraktéw go-
spodarczych w swojej siedzibie. Z tych wtadnie wzgleddéw kraje Ameryki

* Ibidem, s. 114, przypis 43.

» Por. M. Pazdan, Umowy licencyjne, s. 199 i n.

? J. Szwaja, rec. pracy: B. Gawlik, M. Pazdan, Umowy licencyjne, w: Prob-
lemy Prawne Handlu Zagranicznego 1977, s. 247. Za stosowaniem art. 27 § 1 ust, 4
ustawy opowiedzial si¢ zachodnioniemiecki kolizjonista jeszcze przed zajeciem sta-
nowiska przez doktryne polska; D. Pfaff, Qualifikation and Ankniipfung von inter-
nationalen Lizenzvertrdgen im internationalen Privatrecht, w:. Gewerblicher Recht-
schutz, Urheberrecht, Wirtschaftsrecht. Festschrift fiir Eugen Ulmer, Koln 1973,
s. 477.

¥ W. Popiotek, Prawo wiasciwe, s. 114; S. Sottysifski, Umowy licencyjne,
Katowice 1971, s. 47.

* W. Popiotek, Prawo wiasciwe, s. 116.

¥ M. Pazdan, Umowy licencyjne, s. 124. Autor ten nie wyklucza jednak moz-
liwo$ci siegniecia do art. 27 § 1 pkt 4 (prawo licencjobiorcy), por. s. 120-121.
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Yacinskiej porzucaja lex loci actus na rzecz innych tacznikéw, a zwtaszcza
. Polska — jako importer technologii z krajéw
rozwinietych — rowniez stoi przed tym dylematem i nie tagodzi go po-

lex loci  performationis

stulat W. Popiotka, aby krajowe przedsigbiorstwa handlu zagranicznego
wykorzystywaty nasza, watpliwa moim zdaniem, przewage ekonomiczna
do zawierania umoéw licencyjnych z Kkrajami rozwijajacymi sie w Pol-
sce”’. W §$wietle ustaw o transferze technologii obowiazujacych w wielu
panstwach rozwijajacych si¢ taka préba podporzadkowania kontraktu
prawu polskiemu nie wywota zamierzonych celow.

Zgadzam si¢ natomiast z argumentami podniesionymi przeciwko pod-
porzadkowaniu umow licencyjnych prawu panstwa licencjodawcy. Uzu-
petniajac przytoczone uwagi krytykéw tej koncepcji pragne ustosunko-
waé sie do dwodch szczegdtowych argumentdw, ktére miatyby rzekomo
przemawiaé¢ na rzecz analogicznego stosowania art. 27 § 1 pkt 1 do umoéw
licencyjnych. Pierwszy z nich wskazuje na zwiazek mig¢dzy umowa licen-
cyjna a sprzedaza towardw potrzebnych licencjobiorcy do rozpoczegcia
produkcji. Dostawy takie rzeczywiscie towarzysza czesto licencjom pro-
dukcyjnym. Nie jest to jednak z reguty samodzielny element umowy, lecz
$Swiadczenie uboczne, ktdre nie moze przesadzaé¢ o kwalifikacji catej czyn-
nosci prawnej. Za celowoscia stosowania prawa panstwa, w ktorym licen-
cjodawca ma siedzibe, nie przemawia absolutnie okoliczno$é, ze umowa li-
cencyjna podlega systemowi prawnemu, ,,ktéry udzielit ochrony wyna-

lazkowi" *".

Jedli np. korporacja z Toronto udzielita licencji naszemu
przedsigbiorstwu na korzystanie z opatentowanego wynalazku w Polsce,
to podporzadkowanie kontraktu prawu kanadyjskiemu nie wywotuje
zadnych korzystnych nastepstw z punktu widzenia postulatéow nauki pra-
wa kolizyjnego nawet wowczas, je$li to samo rozwiazanie byto opatento-
wane najpierw w Kanadzie. Tamtejsze prawo patentowe obowiazuje tylko
w Kanadzie, a nie w Polsce. Korzysci w postaci unikniecia konfliktu mie-
dzy prawem patentowym panstwa importujacego technologie (Polska)
a prawem statutu obligacyjnego umowy licencyjnej moga wynikaé tylko
z przyjecia wtasciwosci prawa licencjobiorcy, a $cislej prawa panstwa, na
ktérego obszarze ma nastapi¢ wykorzystanie wynalazku. Chodzi tu o te-
rytorium licencyjne, na ktdrym licencjobiorcy stuzy uprawnienie do wy-
twarzania, uzywania lub wprowadzania do obrotu wyrobdow, na ktére

rozciaga sie prawo wylacznodci”.

* Z tych wzgledéw np. w Peru ograniczono do minimum znaczenie }acznika
lex loci actus; por. Codigo Civil 1984, art. 2095, Rabels Zeitschrift 1985, s. 522-543;
tamze J. Samtleben, Neues internationales Privatrecht in Peru, s. 512.

 W. Popiotek, Prawo wiasciwe, s. 116.

* Tak J. Skapski, Umowa licencyjna, s. 379.

¥ J. Skapski dostrzega terytorialny charakter patentu, ale nie przytacza prze-
konywajacego uzasadnienia dla tezy, jakoby byto ,rzecza korzystna, jezeli statut
zobowiazaniowy, ktéremu podlega umowa licencyjna, nalezy do tego samego sy-
stemu prawnego, co normy chroniace prawa licencjodawcy jako uprawnionego
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Opowiadajac si¢ za podporzadkowaniem licencji prawu obowiazuja-
cemu na tym obszarze, gdzie licencjobiorca ma swoja siedzibg, biore za
punkt wyj$cia dwa twierdzenia J. Skapskiego, ktére nie zostaty w zasadzie
podwazone w toku pdzniejszej dyskusji: 1) teze o dopuszczalnosci analo-
gicznego stosowania art. 27 § 1 ustawy do uméw tam nie wymienionych
oraz 2) twierdzenie o subsydiarnym charakterze tacznika miejsca dokona-
nia czynno$ci oraz niedogodnos$ciach zwiazanych z jego stosowaniem.

Licencje patentowe sa znacznie bardziej zblizone do umdéw o ,,przenie-
sienie praw autorskich" z art. 27 § 1 pkt 4 niz do uméw sprzedazy. Zau-
wazmy na wstepie, ze niefortunny termin , przeniesienie" uzyty w tym
przepisie musi byé interpretowany tak szeroko, aby mdégl obejmowad
réwniez licencje autorskie, gdyz w wielu systemach prawnych podstawo-
wa forma korzystania z dziet literackich, a mianowicie umowa wydaw-
nicza, nie jest ujmowana ani jako przeniesienie prawa, ani jako rozpo-
rzadzenie w waskim znaczeniu’’, ktére odrzuca mozliwo$é obciazenia
prawa podmiotowego prawem wzglednym ’'. Tak samo sporny jest w wiek-
szo$ci systemédw prawnych charakter licencji patentowej (rozporzadze-
nie, czynno$é rozporzadzajaco-zobowiazujaca, swoista czynno$é upowaz-
niajaca, czynnos$é czysto zobowiazujaca). Skoro wiec termin , przeniesienie
prawa" jest interpretowany tak szeroko, ze obejmuje on réwniez licencje
autorskie, odpada pierwsza przeszkoda, natury jezykowej, do postuzenia
sie¢ analogia legis.

z patentu w kraju jego siedziby" (ibidem, s. 379, przypis 46). Owszem, taki stan
rzeczy jest korzystny, jesli prawem wtasciwym dla statutu zobowiazaniowego jest
prawo miejsca wykorzystania licencji, ale nie prawo siedziby licencjodawcy. Moz-
liwo$¢ wpisu licencji do rejestru patentowego w kraju eksportera technologii nie
tylko nie odgrywa zadnej ,szczegdlnie waznej roli", ale jest mato prawdopodobna.
W razie udzielenia licencji przez firme¢ kanadyjska w Polsce przedmiotem czyn-
nosci prawnej jest patent udzielony w Polsce. Tak jak trudno sobie wyobrazié
wpis uzytkowania ustanowionego przez Kanadyjczyka na nieruchomos$ci potozonej
w Polsce w jakim$ rejestrze kanadyjskim, tak samo rejestr licencji poza obszarem
licencyjnym jest po prostu nie do pogodzenia z zasada terytorializmu, chyba ze
chodzitoby o rejestr eksportu technologii, ktéry nie ma nic wspdlnego z prawem
patentowym, lecz np. z kontrola strategiczna wynalazkéw.

* Por. szerzej: W. Popiotek, Umowa wydawnicza, s. 16-19. Autor przyjmuje,
ze umowami o ,przeniesienie praw autorskich" w rozumieniu art. 27 § 1 pkt 4
ustawy sa wszystkie te umowy, przez ktére ma nastapi¢ rozporzadzenie — w naj-
szerszym tego stowa znaczeniu — prawem autorskim (ibidem, s. 75). W. Popiotek
stusznie zalicza do tak rozumianych rozporzadzen nie tylko umowy o przeniesienie
i obciazenie prawa autorskiego uprawnieniami o charakterze bezwzglednym, lecz
takze czynnosci prawne, ,ktdére maja czysto obligacyjne skutki, przez ktére na-
bywca prawa uzyskuje okre$§lone, wzglednie skuteczne uprawnienie do Kkorzysta-
nia z prawa autorskiego" (ibidem, s. 76). Podobne stanowisko w sprawie wyktadni
art. 27 § 1 pkt 1 zajat M. Pazdan, Umowy licencyjne, s. 120 - 121.

' Na temat sporéw o tre$¢ pojecia rozporzadzenia — por. szerzej: S. Soltysifi-
ski, Czynnosci prawne rozporzqdzajace. Przyczynek do analizy podstawowych po-
jacé prawa cywilnego, w: Rozprawy z prawa cywilnego, Warszawa 1985, s. 301 i n.
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Umowy majace za przedmiot ustanowienie prawa korzystania z chro-
nionych wynalazkéw i dziel autorskich wykazuja zaréwno podobienstwo
konstrukcyjne, jak i — przede wszystkim — pokrewienstwo funkcji go-
spodarczej i sposobow appropriacji dobr bedacych przedmiotem obrotu.
Mam tu na wzgledzie niematerialny charakter débr bedacych przedmio-
tem korzystania przez uprawnionych na tle poréwnywanych uméw, czas
trwania stosunku prawnego, sposoby wspdtdziatania miedzy stronami
w trakcie realizacji umowy, powiazanie stosunku zobowiazaniowego z kon-
kretnym terytorium, na ktérym ,,nabywca" (licencjobiorca) korzysta z wy-
nalazku czy dzieta literackiego. Umowa sprzedazy jest z reguty stosun-
kiem krétkotrwalym. Zobowiazanie to moze byé wypetnione w réznych
miejscach, czesto tam, gdzie doszto do wytworzenia rzeczy (ex work); dla
sprzedawcy nie ma tez na ogdl znaczenia, czy i gdzie kupujacy bedzie
uzywat przedmiotu kupna. Tymczasem umowy ustanawiajace prawo ko-
rzystania z wynalazkéw i dziet autorskich sa zwykle umowami dtugoter-
minowymi i podstawowe $wiadczenie licencjodawcy moze by¢ spetnione
tylko na oznaczonym terytorium licencyjnym (moze ono obejmowaé wig-
cej niz jedno panstwo), z ktérym stosunek prawny questionis jest niero-
zerwalnie zwiazany. Zaroéwno autor, jak i wynalazca czy inny podmiot,
ktéry ustanawia licencje, sa zwykle zainteresowani wykorzystaniem przed-
miotu rozporzadzenia przez uprawnionego (licencjobiorce), m.in. z uwagi
na dominujace w obrocie formy wynagrodzen, zalezne bardzo czesto od
wielko$ci naktadu, ilo$ci przedstawien, rozmiaréw produkcji badz sprze-
dazy licencyjnej. W gre wchodzi réwniez wzglad na uniknigcie licencji
przymusowej z powodu niestosowania wynalazku lub cheé uzyskania roz-
gtosu dzieki wydaniu ksiazki lub wystawieniu dzieta na scenie, w telewi-
zji itp. Te i inne okoliczno$ci powoduja, ze zarowno typowa licencja ak-
tywna, jak i umowa wydawnicza wymagaja z regutly szczegdlnego wspot-
dziatania stron w kraju siedziby importera i wzajemnego zaufania.

Rozwazajac zasadno$¢ postuzenia si¢ analogia legis nie mozna jednak
ogranicza¢ si¢ do badania S$cisle jurydycznych cech poréwnywanych in-
stytucji. Decydujace znaczenie nalezy przypisa¢ wyktadni funkcjonalnej.
Tu za$ punktem wyjscia jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: ktdre
z proponowanych rozwiazan zabezpiecza najlepiej interesy, na ktdérych
ochronie mogto zaleze¢ racjonalnemu ustawodawcy? Problem, na ile kazde
z trzech proponowanych rozwiazan zabezpiecza interesy polskie w mig-
dzynarodowym obrocie licencyjnym, byl w zasadzie pomijany do tej pory
w naszej literaturze. Tymczasem uwzglednienie kontekstu gospodarczo-
-politycznego jest niezbednym warunkiem prawidtowej wyktadni funkcjo-
nalnej’’. Nie mozna abstrahowaé od tego, ze spdr o prawo wlasciwe dla

 Por. J. Wréblewski, Zagadnienia teorii wyktadni prawa Iudowego, Warsza-
wa 1959, s. 167 i n.; S. Grzybowski, System prawa cywilnego. Czes¢ ogdlna, War-
szawa 1985, s. 169 i n.
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umow licencyjnych stal sie obecnie jednym z najistotniejszych konfliktow
w dziedzinie prawa kolizyjnego. Idzie o to, czy przez wskazanie jako pra-
wa wtasdciwego prawa personalnego licencjodawcy mozna dopusci¢ do dal-
szego umocnienia pozycji eksporteréw technologii, czy tez powinniSmy
raczej dazy¢ do wzmocnienia pozycji importera, ktéry jest zwykle strona
stabsza nie tylko ekonomicznie w ramach stosunku licencyjnego. Nie mo-
ze ulega¢ watpliwosci, ze Polska jest i bedzie w dtugim jeszcze okresie
czasu typowym importerem technologii, za§ nasze wptywy z eksportu
osiagnie¢ naukowo-technicznych stanowia nieznaczny utamek sum wydat-
kowanych na zakup licencji. W tej sytuacji trudno przypisywaé racjonal-
nemu ustawodawcy wolg¢ podporzadkowania uméw licencyjnych prawu
eksportera lub pozostawienia tej kwestii przypadkowemu rozstrzygnigciu
w oparciu o positkowy tacznik miejsca umowy, ktéry rowniez fawory-
zuje strong silniejsza, tj. licencjodawce.

Postulat ochrony interesow wtasnego panstwa i jego polityki jest
akcentowany przez doktryne amerykanska, radziecka i wielu innych kra-
jow, zwlaszcza rozwijajacych sie . Nie ma wiec powoddéw, aby rezyg-
nowaé z analogii legis jako instrumentu zabezpieczenia polskich intere-
séw. Bytoby natomiast swoistym paradoksem, gdyby uzywaé tego typu
wyktadni dla umacniania pozycji naszych kontrahentéw. Wprawdzie nie-
ktére kraje socjalistyczne **, reprezentujace wyzszy poziom rozwoju tech-
niki i majace znacznie wicksze wplywy z eksportu technologii, przyjety
postulaty A. Schnitzera w dziedzinie umow licencyjnych, ale i tam na-
rastaja watpliwoéci co do stusznoéci tych rozwiazan™, gdyz Wegry
i NRD sa takze per saldo importerami licencji. Nie jest to przy tym
jedyny argument przeciwko koncepcji A. Schnitzera.

Dyrektywa popierania uzasadnionych intereséw forum w procesie
wyktadni norm miejscowego prawa kolizyjnego doznaje pewnych ogra-
niczen, w imi¢ postulatéw roéwnoprawnej wspotpracy na rzecz harmonij-
nego tadu migdzynarodowego, sprawiedliwos$ci i podporzadkowania okre$-
lonych stosunkédw obligacyjnych prawu panstwa najsciSlej zwiazanego

33

G. Cabanellas, Applicable Law, s. 40 i n.; L. Lunc, MeZdunarodnoje czastnoje
prawo, Moskwa 1970, s. 40. B. Currie stwierdza, ze tam, gdzie mamy do czynienia
z rzeczywistym konfliktem interesdw politycznych lub ekonomicznych dwéch su-
werennych panstw, sad nie ma kompetencji, aby wazy¢ interesy wtasnego i obcego
panstwa i powinien po prostu zastosowaé prawo forum; B. Currie, Notes on Methods
and Objectives in the Conflict of Laws, Duke Law Journal 1959, s. 176 - 177.

* Por. ustawa nr 13/1979, cytowana w przypisie 4.

* Por. np. A. Vida, P. Dietz, Das ungarische Patentrecht, Monachium 1976,
s. 60. A. Vida zmienit swdj wcze$niejszy poglad i wypowiedziat sie za wtasciwos$cia
prawa licencjobiorcy. Krytycznie wypowiedzieli si¢ o wtadciwosSci prawa licencjo-
dawcy K. Knap i M. Opltowa, Licencni smlouvy, Acta Universitatis Carolinae —
Iuridica 1972, s. 72. Odmiennie O. Kunz, Prawna regulacja problematyki know-how
w Czechostowacji, Prawo w Handlu Zagranicznym 1971, zesz. 26 - 27, s. 56.



Prawo wtasciwe dla licencji patentowych 25
z danym typem stosunkéw prawnych i uwiktanymi w nie podmiotami’’.
Wzglad na uzasadnione interesy forum nie moze oczywiscie prowadzié
do wyktadni contra legem.

Jak juz podkre$latem, poza trzema krajami socjalistycznymi, Kktdre
inkorporowaty teori¢ Schnitzera i jego szczegétowe wskazania dotycza-
ce licencji, nigdzie nie przyjeto rozwiazania ustawodawczego, przyjmu-
jacego za zasade wlasciwos¢ prawa eksportera technologii. W rozwinig-
tych panstwach kapitalistycznych problem pozostaje nadal otwarty, jed-
nakze w orzecznictwie i doktrynie europejskiej przewage uzyskuje poglad
przeciwny. Niedawne kodyfikacje prawa kolizyjnego w Austrii i Jugo-
stawii podporzadkowuja umowy licencyjne prawu licencjobiorcy. Za ta-
kim samym rozwiazaniem opowiadaja si¢ liczne kraje rozwijajace sig.
Stanowisko to moze wywotywaé¢ obawy naruszania miedzynarodowej
Wspdtpracy gospodarczej tylko o tyle, o ile ustawodawstwo danego kraju
wyklucza rownocze$nie mozliwos¢ swobodnego wyboru prawa przez
strony.

Bardzo liczne argumenty techniczno-prawne przemawiaja za tym, ze
stosunek licencyjny jest z reguty zwiazany z terytorium, gdzie posiada
siedzibe licencjobiorca. W typowej sytuacji jest to réwnocze$nie teryto-
rium licencyjne lub centrum miedzynarodowych operacji licencyjnych.
Na obszarze tego panstwa nastepuje spetnienie wigkszos$ci typowych
$wiadczen stron. Tu licencjodawca znosi korzystanie ze swego patentu
przez caly okres obowiazywania umowy, dostarcza dokumentacj¢ i reali-
zuje dostawy sprzetu lub poéifabrykatow, tu $wiadczy pomoc w urucho-
mieniu produkcji licencyjnej, przekazuje usprawnienia itd. Z drugiej
strony licencjobiorca jest czesto nie tylko uprawniony, ale i zobowiaza-
ny do korzystania z licencji. Obowiazek ten, podobnie jak czesto spo-
tykane obowiazki znoszenia kontroli jakosci i ilosci produkcji licencyj-
nej oraz $cigania naruszen patentu, moze by¢é wypetniony z reguty tylko
na obszarze licencyjnym. Na tym samym terytorium koncentruje si¢ zwy-
kle wspodtdziatanie stron niezbedne dla pokonywania trudno$ci technicz-
nych zwiazanych z opanowaniem produkcji licencyjnej. Jedynie obo-
wiazek wniesienia optat licencyjnych spelniany jest najczesciej w kraju
siedziby licencjodawcy. Takze szkolenie specjalistow licencjobiorcy moze
by¢ realizowane w siedzibie eksportera technologii.

Sytuacje kolizyjne w prawie miedzynarodowym prywatnym stanowia
z reguty konflikt intereséw panstw, ktdre roszcza sobie kompetencje do
poddania danego typu stosunkéw wtasnej jurysdykcji sadowej i ustawo-
dawczej. Rozpatrujac analizowany problem z tego punktu widzenia na-
lezy zauwazyé, ze licencjodawca dysponuje prawem udzielonym mu na
terytorium licencyjnym. Legitymacja panstwa-importera jest tu daleko
silniejsza niz panstwa-eksportera. Patent bedacy przedmiotem obrotu jest
monopolem ustanowionym przez panstwo importujace technologie i jego

* Por. np. Restatement, Second, Conflict of Laws, 1971, § 188.
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tytut do poddania umowy licencyjnej miejscowemu prawu jest podob-
ny do powszechnie niemal uznawanej wytacznej kompetencji ustawodaw-
czej panstw w zakresie obrotu rzeczami potozonymi na ich terytorium.
Panstwo, w ktérym udzielono patentu na wazny wynalazek, jest czesto
bardziej zainteresowane tym, kto i na jakich zasadach korzysta z cennej
technologii niz tym, kto i na jakich zasadach uzyskat prawo do korzy-
stania z nieruchomo$ci potozonych na jego obszarze®. Kraj, w ktérym
ma siedzibe licencjodawca, a gdzie nawet nie zawsze doszto do dokona-
nia opatentowanego nast¢pnie w wielu krajach wynalazku, moze by¢ za-
interesowany jedynie uzyskaniem cze$ci lub catosSci wptywow z transakcji
eksportowej dokonanej przez licencjodawce i obciaza go posrednio lub
bezposrednio ryzyko finansowe przedsicwziecia. Daleko wicksze oczeki-
wania i ryzyka wystepuja po stronie panstwa importujacego technologig.
Oprécz aspektu finansowego transakcji nalezy bowiem uwzglednié¢ wptyw
licencji na rozwdj inwestowanej dziedziny gospodarki oraz implikacje
transferu technologii w ptaszczyznie spotecznej, politycznej oraz ochrony
$rodowiska **.

- W dwietle tych faktéw zrozumiata wydaje si¢ widoczna w wielu kra-

7S. Sottysiiski, Choice-of-Law and Choice-of-Forum, Receuil des Cours 1987
(w druku). Por. takze trafne uwagi H. Batiffola o lokalizacji kontraktu licencyj-
nego; H. Batiffol, Traité elementaire de droit international privé, Paris 1959, s. 654;
M. Wolf, Private International Law, Oxford 1950, s. 547; A. Troller, Neu belebte
Diskussion iiber das IPR im Bereich des Immaterialgiiterrecht, Rivista di Diritto
Industriale 1977, t. 25, s. 1130. Tylko w rozwinigtych panstwach kapitalistycznych
za wtadciwoscia prawa licencjobiorcy opowiedzieli si¢ ostatnio: A. Troller, Imma-
terialgiiterrecht, Basel 1985, s. 836 i n. (z zastrzezeniami); J. Kohler-Girtler, In-
ternationales  Privatrecht, s. 39 i n.; F. K. Beier, Die internationalprivatrechtliche
Beurteilung von Vertrdgen iiber gewerbliche Schutzrechte, w: Internationales Pri-
vatrecht. Internationales Wirtschaftsrecht, pod red. W. Holla i U. Klinke, Koln
1985, s. 290 i n.; G. Modiano, International Patent Licensing Agreements and Con-
flict of Laws, Intellectual Property Law Review 1981, s. 621 i n.: Reithmann, In-
ternationales  Vertragsrecht, 1980, s. 485; R. Schroeder, License Agreement Provi-
sions Relating to Choice of Law, w: Domestic and Foreign Technology Licensing.
New York 1984, s. 764 - 767. Takze ostatni projekt szwajcarskiej ustawy o prawie
migdzynarodowym prywatnym (wersja z 1982 r.) przyjmuje jako zasadg¢ wlasciwosé
prawa licencjobiorcy (art. 119), co spotkato si¢ z aprobata A. Trollera (Neu belebte
Diskussion). Podporzadkowanie umoéw licencyjnych prawu licencjodawcy sugeruja
natomiast wzorce umoéw licencyjnych i know-how RWPG; por. M. Byrska, Obrot
licencjami, s. 89.

* T. Baumgartner, R. Burns, Technology and the Development Debate: Limi-
tations of NIEO Strategy, Alternatives, Washington 1981, t. 7, s. 317-341. W licznych
studiach ekonomicznych i socjologicznych wskazuje si¢ na rozmaite ryzyka zwia-
zane z importem technologii. Transfer moze powodowaé nie tylko ujemne skutki
dla $rodowiska naturalnego i zatrudnienia, lecz jest on nierozerwalnie zwiazany
z przenoszeniem obcych systemow organizacyjnych, zaleznosci klasowych, wzorcow
kulturowych itp. (por. P. Dasai, The Bokaro Steel Plant, Amsterdam 1972). Za-
stosowanie prawa licencjobiorcy moze przynie$¢ korzy$ci krajowi importujacemu
technologie, pod warunkiem, ze posiada on odpowiednia infrastrukture prawna,
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jach tendencja do poddawania kompetencji ustawodawczej panstwa-im-
portera nie tylko ogdlnych przestanek dopuszczalnosci udzielenia licenciji,
ale i niektorych elementdéw tre$ci kontraktu. W tym stanie rzeczy tylko
wowczas, gdy kontraktem licencyjnym rzadzi prawo importera, unikamy
rozszczepienia statutu zobowiazaniowego lub konfliktu mig¢dzy domena
lex loci protectionis a lex causae. Prawo panstwa, ktdérego patent jest
przedmiotem licencji i gdzie nastepuje wykorzystanie technologii oraz
gdzie z reguly ma siedzibe licencjobiorca, jest wigc terytorium wykazu-
jacym najéci$lejszy zwiazek z analizowanym stosunkiem prawnym. Przy-
jecie wrasciwosci tacznika ,,nabywcy prawa" w rozumieniu art. 27 § 1
pkt 4 ustawy odpowiada réwniez zasadom stusznosci, gdyz wzmacnia po-
zycje strony z reguty stabszej oraz panstwa-importera, ktdére ponosi
znacznie wicksze ryzyko ujemnych skutkéw transferu technologii” niz
kraj siedziby eksportera.

Twierdzenia zwolennikdw teorii ,charakterystycznego s$wiadczenia",
jakoby koncepcja ta wskazywata na rzeczywisty ,,punkt ciezkosci" czy
istote" stosunku obligacyjnego sa szczegdlnie nieprzekonywajace w dzie-
dzinie transakcji majacych za przedmiot prawa na dobrach niematerial-
nych. Mimo ze sposoby apropriacji wynalazkéw i dziel autorskich przez

zapewniajaca ochrong miejscowych intereséw. Jednocze$nie nie moze to byé usta-
wodawstwo dyktujace przesadne obowiazki eksporterom zagranicznym, gdyz grozi
to bojkotem ze strony dostawcOw technologii. Prawo obce moze tez okazaé sig
czasem Kkorzystniejsze dla importera niz jego wtasne.

* Opinie autoréw polskich, ktérzy przyjmuja za A. Schnitzerem i niektérymi
autorami szwajcarskimi, ze $wiadczenie udzielajacego licencji w dziedzinie praw
ochrony wtasno$ci przemystowej wymaga wigkszej ochrony w drodze zastosowania
ich wtasnego prawa, nie sa poparte zadnym argumentem (por. np. M. A. Zacha-
riasiewicz, Prawo wflasciwe dla zobowiqzan 7z umdéw w wybranych systemach pra-
wa prywatnego, Warszawa 1982, s. 22 - 23). Tymczasem licencjodawca ryzykuje z re-
guty tylko utrata spodziewanej zaptaty lub, co zdarza si¢ bardzo rzadko, utrata
poniesionych naktadéw na przygotowanie i spetnienie kontraktu. We wszystkich
badanych przeze mnie umowach (por. S. Softtysinski, A. Kawecki, Ograniczenia
dziatalnosci) naktady te byty zabezpieczone wymogiem uprzedniego uiszczenia przez
druga strong¢ zaliczki, zaptaty pierwszej raty albo gwarancjami bankowymi. Licen-
cjobiorca ponosi z reguty ryzyko szkdd, ktore przekraczaja kilkudziesigciokrotnie
maksymalna warto$¢ wszystkich optat licencyjnych. Tak np. inwestycje ,,Ursusa”
dla uruchomienia licencji Massey-Fergussona obejmowaty kilkadziesiat zaktadow,
w tym kilkana$cie nowych fabryk. Nietrudno sobie wyobrazié, jakie szkody pociaga-
ja za soba w takich warunkach wada zakupionych technologii, opdznienia w dosta-
wach, zmiany koniunktury na rynkach $wiatowych, zakazy importu produkcji li-
cencyjnej w kraju licencjodawcy lub odmowa kredytowania w trakcie trwania sto-
sunku licencyjnego. Podaj¢ jedynie te okoliczno$ci, za ktére licencjobiorca nie po-
nosi odpowiedzialno$ci. Licencjodawcy uzalezniaja zwykle zawarcie kontraktu od
umownego ograniczenia gornej granicy swej odpowiedzialnodci lub wytaczaja cat-
kowicie odpowiedzialno$¢ dawcy, np. po pozytywnym przeprowadzeniu okreslonych
préb lub testéw w jego siedzibie. Por. S. Sottysinski, A. Kawecki, Ograniczenia
dziatalnosci, s. 115. W prawodawstwach panstw rozwinietych dominuje poglad, ze
licencjodawca nie odpowiada ex lege za rentowno$é¢ oferowanego wynalazku.
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licencjobiorcow obu kategorii débr sa bardzo zblizone, zwolennicy teorii
,charakterystycznego $wiadczenia" podzielaja punkt widzenia Schnitzera,
ktéry z jednej strony przyznaje wiekszy cigzar gatunkowy S$wiadczeniu
licencjobiorcy praw autorskich, z drugiej za§ przypisuje ,podrzedna"
role spoleczno-gospodarcza $wiadczeniu licencjobiorcy patentowego®’.
Nasuwa sig pytanie, co przemawia przeciwko uznaniu za charakterystycz-
ne $wiadczenia licencjodawcy w prawie autorskim, mimo ze nie jest to
§wiadczenie pienigezne, natomiast analogiczne upowaznienie licencjodaw-
cy prawa z patentu ma rzekomo stanowié ,istotge" tego ostatniego sto-
sunku obligacyjnego. Dlaczego realizacja celu spoteczno-gospodarczego
licencji patentowych jest rzekomo zlokalizowana ,obiektywnie" w Kkraju
siedziby licencjodawcy, a w zakresie umdéw prawa autorskiego w pan-
stwie licencjobiorcy, podczas gdy w rzeczywisto$ci wykorzystanie wy-
nalazku badz dzieta literackiego nastepuje w obydwu wypadkach z regu-
ty na terytorium importera? Jedynym sensownym wyjasnieniem tak za-
skakujaco réznego traktowania obydwu typéw licencji przez A. Schnit-
zera jest zatozenie, ze koncepcja ta ma stuzyé konsekwentnie ochronie
strony silniejszej ekonomicznie, a w razie konfliktu intereso6w podmiotu
zawodowo trudniacego si¢ jaka$ dziatalno$cia i nabywcy jego towardow
Iub ustug konstrukcja ta ma umacniaé pozycje przedsigbiorcy-profe-
sjonalisty, ktory jakze czesto jest réwnoczes$nie strona dominujaca. O ile
bowiem na tle licencji patentowych podmiotem dominujacym jest zwy-
kle eksporter technologii, to nabywcami praw autorskich sa z reguty
firmy wydawnicze, przedsigbiorstwa filmowe, radiowe i telewizyjne, kto-
re maja czesto za partneréw indywidualnych twércéw. Licencjodawcami
praw patentowych moga by¢ wprawdzie rowniez sami wynalazcy. Zda-
rza si¢ to jednak niezmiernie rzadko, gdyz zaréwno w rozwinietych pan-
stwach kapitalistycznych, jak i socjalistycznych procent wynalazkéw
przypadajacych przedsiebiorstwom waha sie od 80 do 99%. Ograniczona
przenoszalnos¢ praw autorskich sprawia natomiast, ze podmiotami umow
wydawniczych i innych kontraktdw, majacych na celu rozpowszechnianie
dziet autorskich sa czesto sami autorzy lub ich nastepcy prawni mortis
causa.

Liczni autorzy zachodni podkreslaja, ze koncepcja ,charakterystycz-
nego $wiadczenia" stanowi skrajny przyktad doktryny faworyzujacej in-
teres strony silniejszej ekonomicznie i czynnika profesjonalnego kosztem
podmiotéw stabszych i niedo§wiadczonych®'. Akcentuje si¢ przy tym nie
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A. Schnitzer. Handbuch, s. 744; por. takze M. A. Zachariasiewicz, Prawo
wtasciwe, s. 23; O. Kunz, Prawna regulacja, s. 56 i n.; F. Madl, Vekas. Magyar
nemzetkozi maganjog, Budapest 1980, s. 371 (przytaczam za A. Vida, Die Imma-
terialgiiterrechte, s. 214 - 215, przypis 15).

“ Tak F. Juenger, Hamburg, Parteiautonomie und objective Ankniipfung im
EG-Ubereikommen zum Internationalen Vertragsrecht, 46, Rabels Zeitschrift 1982,
s. 66-69, 83; J. Kropholler, Das Kollisionsrechtliche System des Schutzes der
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bez pewnej dozy ironii, ze trudno wyobrazi¢ sobie konstrukcj¢ bardziej
dogodna dla intereséw takiego kraju, jak Szwajcaria *’, bedacego jednym
z najwazniejszych centrow eksportu wyspecjalizowanych ustug, kredytu,
osiagnie¢¢ technicznych, a jednoczednie centrum importu licencji autor-
skich. Po niefortunnym inkorporowaniu teorii ,charakterystycznego
§wiadczenia" w jej najbardziej ,czystej" wersji, ujetej jako Kkatalog
sztywnych regut, nie dopuszczajacych zadnych korekt®’, nie pozostaje
nam nic innego jak wypetnianie powstatych 1luk aksjologicznych przy
pomocy dyrektyw wyktadni funkcjonalnej, uwzgledniajacej interesy Pol-
ski jako importera technologii, a nie dyrektyw zgodno$ci wynikow wy-
ktadni z koncepcja A. Schnitzera.

Opowiadajac sie za analogicznym stosowaniem art. 27 § 1 pkt 4 ustawy
do licencji patentowych zdaj¢ sobie sprawe z tego, ze moze to pociagaé
za soba podporzadkowanie prawu personalnemu importera takich uméw,
ktére wykazywaé¢ moga w konkretnym wypadku $ciSlejszy zwiazek z. in-
nym terytorium. Bedzie to miato miejsce np. wowczas, gdy licencjobior-
ca polski nabywa licencj¢ dla podjecia produkcji w kraju trzecim, w ktd-
rym przewiduje si¢ znaczne nasilenie wspdtdziatania stron. Umowy ta-
kie, zwtaszcza w polskiej praktyce handlu migdzynarodowego, odgry-
waja minimalna role. W przeprowadzonych badaniach empirycznych,
obejmujacych licencje z lat siedemdziesiatych, nie spotkatem takiego
przyktadu. We wszystkich badanych umowach Polska stanowita jedyne
terytorium licencyjne lub bezsprzeczne centrum eksploatacji licencji, roz-
ciagajacej sig¢ na dwa lub wiecej krajow. To ostatnie stwierdzenie pod-
waza czesto wysuwany argument, ze udzielenie licencji dotyczacej kilku
panstw powinno przesadza¢ o poddaniu kontraktu prawu obowiazujace-
mu w siedzibie licencjodawcy**. Falszywo$é przestanek, na ktérych opie-
ra sie to rozumowanie, wykazat F. Beier*”. Poddanie takich uméw pra-

schwicheren Vertragspartei, 42, Rabels Zeitschrift 1978, s. 634-635; Jesserun d'Oli-
veira, Characteristic Obligation, American Journal of Comparative Law 1977, s. 311 -
-313.

“ Ibidem, s. 303, 328.

“ M. A. Zachariasiewicz trafnie podkreéla, ze tylko nasza ustawa przyjeta teorig
charakterystycznego S$wiadczenia w postaci sztywnych regul, wytaczajacych dopusz-
czalno$¢ jakichkolwiek korekt sgdziowskich. Modyfikacje teorii Schnitzera podyk-
towane interesami krajowych central handlu zagranicznego i ocena wlasnych inte-
resow w handlu zagranicznym wprowadzono np. w NRD i Czechostowacji. Czecho-
stowacka ustawa kolizyjna ogranicza ujemne konsekwencje teorii ,charaktery-
stycznego $wiadczenia" przez przyznanie s¢dziemu kompetencji do odstepstwa od
zasad opartych na tej koncepcji, jesli wymagaja tego zasady stuszno$ci, a zwtaszcza
Wazny interes wtasnego systemu prawnego (ibidem s. 32-35). Elastyczne reguty
kolizyjne wprowadzono do Konwencji EWG z 1980 r. o prawie wtasciwym dla
zobowiazan umownych (art. 42) oraz w projekcie szwajcarskiego prawa kolizyj-
nego (art. 121); por. Rabels Zeitschrift, 1978, s. 716 i n.

“ Por. W. Popiotek, Prawo wlasciwe, s. 115-116 i przytoczona tam literature.

“® F. K. Beier, Die internationalprivatreclittiche Beurteilung, s. 293 i n.
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wu licencjobiorcy jest mozliwe przede wszystkim dlatego, ze panstwo
siedziby licencjobiorcy jest niemal zawsze zaréwno krajem, gdzie miesci
si¢ centrum ekonomiczne eksploatacji wynalazku i gdzie rozwiazanie to
korzysta z ochrony patentowej. Licencjobiorcy nie optaca si¢ uruchamiad
produkcji licencyjnej we wszystkich krajach, na ktdére rozciaga sie uzy-
skane zezwolenie. Je$li hp. licencjobiorca polski uzyskuje licencj¢ na ob-
szarze wszystkich panstw RWPG, to niemal zawsze kraj jego siedziby
stanowi jedyne panstwo, w ktérym nastepuje wdrozenie technologii, a po-
zostate terytoria sa obszarem sprzedazy wyrobow finalnych lub miejscem
dziatalno$ci kooperantdéw.

Rozpowszechniony argument zwolennikéw wtasciwosci prawa licencjo-
dawcy, jakoby bronione tu stanowisko prowadzito do ,rozszczepienia"
statutéw, jest chybiony. Po pierwsze, podporzadkowanie takich umow
prawu licencjodawcy tym bardziej nie zapobiega potencjalnym konflik-
tom statusu obligacyjnego z prawami obowiazujacymi w poszczegdlnych
krajach objetych licencja. Po drugie, opowiedzenie si¢ za prawem licen-
cjobiorcy eliminuje niebezpieczenstwo konfliktu miedzy prawem wtasci-
wym dla statusu obligacyjnego a lex loci protectionism ktdére obowiazuje
w panstwie stanowiacym centrum eksploatacji wynalazku. Natomiast
w razie przyjecia wlasciwos$ci prawa licencjodawcy nie mozna uniknaé
potencjalnego konfliktu norm Ilub sprzecznych dyrektyw interpretacyj-
nych wyrazanych z jednej strony przez prawo obowiazujace w panstwie
eksportera, a z drugiej przez prawo patentowe i ustawodawstwo poswig-
cone importowi technologii w kraju recypienta technologii. Po trzecie,
opowiedzenie si¢ za teoriq ,charakterystycznego $wiadczenia" nawet tyl-
ko w odniesieniu do licencji, ktére z braku lepszego okredlenia nazywat
bede odtad ,,multiterytorialnymi”, bytoby sprzeczne z postulatem prefe-
rowania prawa panstwa stanowiacego punkt cigezkoSci stosunku obliga-
cyjnego. Czyz bowiem, gdy licencjobiorca polski uzyskuje licencje roz-
ciagajaca si¢ na wszystkie kraje socjalistyczne i dajaca mu prawo do pro-
dukcji w Polsce, prawo kooperacji z partnerami z RWPG oraz prawo
eksportu do tych krajow, to taki stosunek obligacyjny charakteryzuje
stabszy zwiazek z systemem prawnym licencjobiorcy, a silniejsze wigzi
z prawem obowiazujacym w panstwie eksportera?

2. UWAGI DE LEGE FERENDA

Podporzadkowanie licencji patentowych prawu ,nabywcy" w oparciu
o art. 27 pkt 4 ustawy posiada jedna niedogodno$é, a mianowicie nie-
mozliwo$¢ uwzglednienia prawa pozostajacego w najscislejszym zwiazku
z zobowiazaniem w tych wyjatkowych sytuacjach, gdy jedyne lub gtéw-
ne centrum eksploatacji wynalazku polozone bedzie poza granicami kra-
ju licencjobiorcy. Chociaz umoéw takich nie spotkatem w praktyce na-
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szego handlu zagranicznego i naleza one do rzadkos$ci w obrocie migdzy-
narodowym®®, nie mozna wykluczyé, ze moga one zdarzyé sie¢ w przy-
szto$ci w zwiazku z rozwojem kooperacji w formie wspdlnych inwestycji
na rynkach krajow trzecich. Strona takich przedsigwzi¢é jest jednak z re-
guty takze jaki§ podmiot, majacy siedzibg w miejscu dokonywania inwe-
stycji technologicznej, a ponadto wspdlne zakupy licencyjne wytaniaja
problemy kwalifikacji, ktore ilustruja ograniczona uzytecznos¢ teorii
,charakterystycznego $wiadczenia"*’. Niemozliwo$¢é znalezienia stusznego
rozwiazania dla sytuacji nietypowych stanowi wiec cene, jaka trzeba
ponie$é stosujac sztywne reguty kolizyjne zawarte w art. 27 § 1 ustawy.
Proba ograniczenia analogicznego stosowania art. 27 § 1 pkt 4 do licencji
typowych, gdzie kraj siedziby licencjobiorcy jest réwnocze$nie importe-
rem technologii i udzielajacym ochrony wynalazku, musiataby spotkaé
sie¢ z zarzutem wyktadni contra legem.

De lege ferenda opowiadatbym si¢ za poddaniem uméw licencyjnych
prawu miejsca siedziby licencjobiorcy, o ile terytorium to stanowi row-
noczesnie miejsce wykorzystania opatentowanego wynalazku. Dla licen-
cji multiterytorialnych mozna by wprowadzi¢ ewentualnie wymédg, aby
zastosowanie systemu prawnego, ktory obowiazuje w panstwie licencjo-
biorcy, byto uzaleznione od tego, czy terytorium to stanowi jednocze$nie
centrum gospodarczego wykorzystania technologii*’. Pozostawiam jako
otwarty problem, czy te szczegdétowe normy kolizyjne moglyby zostaé
Wytaczone w szczegdlnych okolicznos$ciach. W sytuacjach nie objetych
przez proponowane rozwiazanie opowiadam si¢ za przyjeciem dyrektywy
wtasciwosci systemu prawnego najs$ci$lej zwiazanego ze stosunkiem obli-
gacyjnym i jego podmiotami.

W literaturze obcej proponuje si¢ czasem uzaleznienie wtasciwosci
prawa licencjobiorcy od tego, czy spoczywa na nim obowiazek stosowa-
nia wynalazku, czy licencja ma charakter wytaczny lub niewytaczny,
badz czy licencjodawca jest zobowiazany do przekazywania kontrahen-
towi usprawnien wynalazku dokonanych w czasie trwania umowy. Ist-
nienie obowiazku stosowania badz wytaczny charakter licencji maja prze-

“ Ibidem, s. 295 - 298.

“ Dla uméw kooperacyjnych, spétek, wiekszoéci transakcji barterowych i wielu
innych uméw w handlu migdzynarodowym nie mozna z reguty ustali¢ ,Swiadcze-
nia charakterystycznego", chyba ze nadaje si¢ temu terminowi zgota inne znacze-
nie i za element ,charakterystyczny" uznaje si¢ to z konkurujacych $wiadczen
niepienieznych, ktéremu przyznaje sie¢ nadrzedne znaczenie na podstawie analizy
catoksztattu okolicznosci, najscislejszego zwiazku stosunku obligacyjnego z danym
obszarem czy jeszcze innego kryterium. Woéwczas jednak postugujemy sie ogdlnymi
metodami rozstrzygania kolizji, a nie regutami kolizyjnymi w ujeciu A. Schnit-
zera, ktore nie nadaja si¢ do oceny ztozonych stosunkéw zobowiazaniowych, w kto-
rych po obu stronach wystepuja Swiadczenia niepienigzne dokonywane przez pro-
fesjonalistow.

“ Por. szerzej: A. Sottysifiski, Choice-of-Law.
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mawiaé za wladciwoécia prawa licencjobiorcy?’, natomiast zobowiazanie
licencjodawcy do dzielenia sig¢ z importerem udoskonaleniami technologii
i know-how miatoby przesadzaé¢ o przeniesieniu punktu cigzko$ci umowy
do kraju eksportera .

Uzaleznienie wtasciwosci prawa licencjobiorcy od obowiazku stosowa-
nia wynalazku byloby niestuszne z kilku powoddéw. Po pierwsze wyma-
gatoby to rozstrzygnigcia, czy chodzi tu o obowiazek wynikajacy z umo-
wy, norm prawa cywilnego wlasciwych dla statutu zobowiazaniowego,
czy tez norm prawa publicznego, wchodzacych réwniez w sktad lex loci
protectionis.

Po drugie, jest to kryterium raczej formalne, nie majace wiele wspodl-
nego z realiami obrotu. Poréwnajmy dwa przyktady. Licencjobiorca fran-
cuski nabywa licencje dla wykorzystania wynalazku polskiego na obsza-
rze Francji, gdzie obowiazuje domniemanie obowiazku stosowania wyna-
lazku przez licencjobiorce. Jednakze wskutek dokonania nowego pomystu,
dostepnego we Francji tuz po podpisaniu umowy, technologia polska
staje si¢ nieoptacalna i przestarzata, wobec czego licencjobiorca nie
przystepuje do jej wykorzystania. W drugim wypadku przedsigbiorstwo
polskie wudziela licencji firmie szwajcarskiej. Ani umowa, ani prawo
szwajcarskie nie przewiduja w tych okoliczno$ciach obowiazku stosowa-
nia wynalazku. Mimo to licencjobiorca stosuje wynalazek na szeroka ska-
le. Czy w razie, gdy w obu wypadkach strony nie wybraly prawa rza-
dzacego licencja i dochodzi migedzy nimi pdézniej do sporu przed sadem
polskim, nalezatoby przywiazywaé wigksza wage do wspomnianych
formalnych kryteriow jurydycznych, ocenianych wedtug stanu prawne-
go z momentu zawarcia umowy, anizeli do rzeczywistego stanu rzeczy
z chwili rozstrzygania sporu? Czy wazniejsza jest okoliczno$¢, ze licencjo-
biorca francuski byt zobowiazany stosowaé wynalazek, lecz go nie stoso-
wat, niz to, ze na tle licencji szwajcarskiej doszto do rzeczywistego za-
stosowania wynalazku?

Nie wysuwam bynajmniej postulatu, by uzalezniaé¢ wtasciwosé pra-
wa od rzeczywistego stosowania wynalazku. Typowym celem gospodar-
czym licencji jest wykorzystanie wynalazku i z reguty dochodzi do pet-
nego lub ograniczonego uzywania wynalazku. Odmiennie jednak niz
w umowach z zakresu prawa autorskiego importerzy technologii maja
bardziej uzasadnione powody, aby unikaé¢ przyjmowania obowiazku wy-
korzystania wynalazku, za$ ustawowe obowiazki stosowania sa formu-
Yowane pod warunkiem, ze nie zajda okoliczno$ci przekreslajace rentow-
nos$¢ projektu. Nawet jednak w dziedzinie obrotu dzietami literackimi
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Por. E. Ulmer, Intellectual Property Rights and the Conflict of Laws, Mo-
nachium 1976, s. 102; A. Troller, Das internationales Privat- and Zivilprozesrecht
dm gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, Basel 1952, s. 196 i n.

* F. K. Beier, Die internationalprivatrechtliche Beurteilung, s. 302.
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i artystycznymi, gdzie pojawienie si¢ innych dziet nie wywoluje z re-
guty ryzyka unicestwienia wartosci ekonomicznej lub estetycznej wczes-
niejszych utworéw, obowiazek wydania dzieta doznaje pewnych ogra-
niczen .

Kryterium ,,wytaczno$ci" licencji pozostaje w $cistym zwiazku z obo-
wigzkiem stosowania. Zaktada si¢, ze licencjobiorca wytaczny jest zobo-
wiazany do wykorzystania wynalazku, a ponadto licencja wytaczna —
w przeciwienstwie do niewytacznej — przenosi cigzar eksploatacji wy-
nalazku na importera technologii. Dla celow kolizyjnych rozumowanie to
jest oparte na watpliwych przestankach. Po pierwsze, proponowane kry-
terium wytania trudnosci kwalifikacyjne. Ustawowe i doktrynalne de-
finicje wytacznos$ci sa bardzo zréznicowane. Tak np. w $wietle prawa
polskiego wtasciciel patentu, ktory udzielit licencji wytacznej, moze nadal
korzystaé¢ z wynalazku w swoim przedsiebiorstwie i zachowaé pozycje do-
minujaca na rynku, natomiast wedfug prawa patentowego Wielkiej Bry-
tanii licencja wyltaczna ogranicza réwniez samego licencjodawce’. Po
drugie, zaréwno w Polsce, jak i za granica uznaje si¢ mozliwos¢ udzie-
lenia licencji wytacznych ,,niepeinych"”, ktére moga zakreslaé¢ tak wasko
sfer¢ wytacznosci, ze nie przesadza to wcale o wigkszym cig¢zarze gatun-
kowym tej formy dysponowania patentem w pordwnaniu z licencjami
niewytacznymi. Wystarczy porownaé np. znaczenie licencji wylacznej
udzielonej licencjobiorcy tylko na sprzedaz wyrobu w stanie Idaho z li-
cencja niewytaczna na produkcje, uzywanie i wprowadzanie do obrotu
tego samego wytworu, obejmujaca cale terytorium Standw Zjednoczo-
nych. Licencjobiorca niewytaczny korzysta wéwczas z mozliwosci niemal
petnej eksploatacji wynalazku wyjawszy ograniczenie sprzedazy opa-
tentowanego wyrobu na terenie wspomnianego stanu.

Przyjecie postulatu F. Beiera, aby prawo licencjodawcy rzadzito li-
cencjami, w ktérych po stronie dawcy wystepuje obowiazek udostepnie-
nia udoskonalen i know-how, byloby niestuszne de lege ferenda przede
wszystkim z uwagi na interesy polskich importeré6w technologii. Obowia-
zek taki wystepuje czesto w umowach licencyjnych i przewiduja go licz-
ne ustawodawstwa, a takze wzorce kontraktéw z zakresu transferu tech-

53

nologii preferowane przez organizacje migdzynarodowe Zastosowanie

si¢ do wytycznych ministra handlu zagranicznego w sprawie importu
licencji przesadzaloby o wlasciwoéci prawa licencjodawcy’. Wyjatek

51

Por. np. art 38 ustawy o prawie autorskim z 1952 r. (Dz. U. nr 34, poz. 234).

* Por. W. Cornish, Intellectual Property, London 1981, s. 226.

¥ Por. np. Licensing Guide for Developing Countries, WIPO, Geneva 1977,
S. 63 i n.; Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology,
1985, UNCTAD, TD/Code TOT/47, § 54.

* Por. § 2 ,Wytycznych" stanowiacych zatacznik nr 1 do zarzadzenia Ministra
Handlu Zagranicznego z 28 1 1986 r. w sprawie zasad i trybu realizacji eksportu
i importu osiagnie¢ naukowych i technicznych (M. P. nr 10, poz. 67).

3 Ruch Prawniczy 2/87
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proponowany przez F. Beiera stanowi wigc w istocie prébe poddania pra-
wu eksportera technologii by¢é moze nawet wigkszosci umodéw licencyj-
nych.

Abstrahujac jednak od zasadniczych argumentdow natury polityczno-
-gospodarczej, propozycja F. Beiera nie wydaje si¢ przekonujaca w $wie-
tle dominujacej w prawie Kkolizyjnym dyrektywy preferowania systemu
prawnego o najsci$lejszym zwiazku z analizowanym stosunkiem obliga-
cyjnym. Po pierwsze przypisywanie decydujacej roli obowiazkowi udo-
stepniania udoskonalen licencji usuwa arbitralnie w cienn inne wazne ele-
menty treSci umowy. Po drugie koncepcja ta nie uwzglednia w ogodle
faktu, ze obowiazek przekazywania ulepszen przybiera czesto, a moze
nawet z reguly, postaé¢ $wiadczenia wzajemnego, ktérego ekwiwalentem
jest analogiczny obowiazek licencjobiorcy. Z moich doswiadczen wynika,
ze zakres tych S$wiadczen jest zwykle proporcjonalny do wktadu obu
stron, chyba ze licencjobiorca gotéw jest ptaci¢ odrebnie za dodatkowe
§wiadczenia mierzone np. ilo$cia dni pobytu specjalistéow licencjodawcy,
przebywajacych u importera w zwiazku z przekazywaniem udoskonalo-
nego know-how. Po trzecie, dokonywanie ulepszen technologii w siedzibie
licencjodawcy nie nastepuje w celu wykonania umowy licencyjnej i nie
moze by¢é w zwiazku z tym traktowane jako obowiazek charakterystycz-
ny dla tego typu zobowiazan. Obydwie strony podejmuja prace nad udo-
skonaleniem technologii przede wszystkim we wlasnym interesie, a obo-
wiazek udostepnienia ich kontrahentowi powstaje tylko w razie ich do-
konania i dopiero po zakonczeniu niezbednych testéw’’. Zdarza sie, ze
walor tych warunkowych $wiadczen jest minimalny lub zerowy. Trudno
wiec przypisywaé rozstrzygajace znaczenie $wiadczeniu warunkowemu,
ktérego spetnienie, podobnie jak w wypadku pozostatych elementéw pa-
kietu technologicznego, bedacego przedmiotem transferu, wymaga wspdt-
dziatania stron na terytorium licencyjnym. Obowiazek dostarczania
usprawnien moze wreszcie dotyczyé udoskonalen powstatych nie tylko
w siedzibie licencjodawcy, ale w innych krajach, gdzie prowadzi on pra-
ce badawczo-rozwojowe przy pomocy swoich oddziatéw lub innych li-
cencjobiorcow *°.

I11. PROBA ROZGRANICZENIA STATUTOW PATENTOWEGO
I ZOBOWIAZANIOWEGO

W doktrynie polskiej podkresla sie¢ zgodnie potrzebe poddania stosun-
ku zobowiazaniowego w mozliwie najszerszym zakresie jednemu prawu
merytorycznemu (lex causae). Statut obligacyjny jest ujmowany niezmier-

* Licensing Guide, s. 64 i n.

* Ibidem. Wiele przedsiebiorstw transnacjonalnych nie prowadzi dziatalno$ci
gospodarczej w kraju swej siedziby, ktora miesci si¢ czesto w panstwach o najniz-
szej stopie podatkowej (np. Szwajcarii, Luxemburgu, Panamie, na Bahamach).
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nie szeroko i tylko niektére kwestie — jak np. zdolno$¢ prawna — sa
poddawane innym statutom®. Realizacja tej dyrektywy w praktyce,
zwtaszcza w dziedzinie praw ochrony wtasnodci przemystowej, napotyka
trudnos$ci. Patenty, ktérymi rozporzadzaja licencjodawcy na obcych
terytoriach, podlegaja w szerokim zakresie lokalnym ustawodawstwom
patentowym. Trudno byltoby dopusci¢ mysl, ze przestanki udzielenia li-
cencji na patent udzielony w Polsce nalezy oceniaé wedtug prawa wtas-
ciwego dla statutu zobowiazaniowego (np. wybranemu przez strony pra-
wu holenderskiemu). W tym zakresie nalezy stosowaé¢ w drodze analogii
art. 24 ustawy, ktéry dotyczy wlasnoséci i innych praw rzeczowych’®.
Drugim czynnikiem ograniczajacym sfere zastosowania statutu zobowia-
zaniowego sa coraz czes$ciej spotykane ustawy pos$wigcone eksportowi
i importowi technologii. Zawarte w nich postanowienia przybieraja po-
sta¢ norm imperatywnych bezposredniego zastosowania, ktdrych nie moz-
na wytaczyé¢ dokonujac wyboru obcego prawa.

Przez ,statut patentowy" rozumiem te normy prawa patentowego lub
wynalazczego obowiazujace na terytorium licencyjnym, ktére maja
pierwszenstwo przed normami statutu zobowiazaniowego. Przepisy re-
gulujace ochrone uprawnionych z patentu i oséb trzecich w miejscu
udzielenia praw wytacznych przyjeto si¢ okreslaé¢ jako lex loci protec-
tionis. Nie wszystkie jednak elementy ustawodawstwa wynalazczego moz-
na zaliczy¢ do statutu patentowego. W niektérych panstwach ustawy pa-
tentowe reguluja réwniez aspekty czysto obligacyjne umoéw licencyjnych.
Tymczasem stosowanie w drodze analogii art. 24 § 1 i 2 ustawy do ,,wtas-
nosci przemystowej" wymaga ograniczenia sfery zastosowania statutu pa-
tentowego do tych kwestii, ktére mozna poréwnaé¢ do ,czynnoSci rze-
czowych". W braku blizszych wskazowek, jakie znaczenie nalezatoby na-
da¢ temu pojeciu w dziedzinie prawa patentowego i wynalazczego przy-
jatem, ze chodzi tu przede wszystkim o czynno$ci prawne majace za przed-
miot rozporzadzenia patentem. CzynnosSci rozporzadzajace — tak jak
czynno$ci rzeczowe > — dotykaja bowiem nie tylko intereséw uczestni-

7 Por. W. Popiotek, Umowa wydawnicza, s. 96.

* W. Ludwiczak wykazuje, ze pojecie ,przedmiotu" w art. 24 ustawy jest szer-
sze niz pojecie ,rzeczy" i obejmuje takze dobra niematerialne (np. wynalazki
i dzieta autorskie); Miedzynarodowe prawo prywatne, Warszawa 1979, s. 192. Cho-
ciaz ustalenie miejsca potozenia dobr niematerialnych w przestrzeni nie ma wigk-
szego sensu, mozna zlokalizowaé sifus patentu czy prawa autorskiego dla potrzeb
prawa kolizyjnego. Oznacza to udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy dzieto lub
wynalazek sa chronione na konkretnym terytorium. Por. J. Kosik, Zagadnienia pra-
wa rzeczowego w  prawie prywatnym  miedzynarodowym, Wroctaw 1976 i n. Autor
stusznie postuluje, aby w prawie kolizyjnym dopusci¢ szersze niz w wewnegtrznym
prawie rzeczowym pojecia ,wtasnosci" i praw ,rzeczowych", ktédre nawiazywatyby
do koncepcji ,praw do rzeczowych podobnych" F. Zolla.

* Czynnoéci prawnych ,rzeczowych", tj. rozporzadzedi prawami rzeczowymi
sensu stricto nie nalezy utozsamial z szersza kategoria czynno$ci rozporzadzaja-
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kow transakcji, lecz rowniez osob trzecich. Z tego wzgledu dopuszczalno$é
i skutki rozporzadzenia patentem przyznanym w Polsce powinny podle-
gaé wytacznie prawu polskiemu. W razie zbycia patentu, na ktéry udzie-
lono w Polsce licencji, zaréwno licencjobiorca, jak i nabywca patentu beda
mogli ustali¢, czy licencja stanowi obciazenie w S$wietle prawa polskiego
(art. 46 ust. 8 prawa wynalazczego i art. 556 § 2 k.c).

Zgodnie z przyjetym zatozeniem zaliczam do statutu patentowego na-
stepujace kwestie:

1) okres$lenie podmiotéw uprawnionych do wustanowienia licencji
i przestanek jej udzielenia, zwlaszcza w handlu zagranicznym;

2) czy i pod jakimi warunkami uprawnienie licencjobiorcy jest sku-
teczne wzgledem o0so6b trzecich;

3) czy i pod jakimi warunkami uprawnienie licencjobiorcy moze by¢
zbyte i obciazone np. w drodze ustanowienia sublicencji, zastawu, uzyt-
kowania itp.;

4) czy i ewentualnie w jakich okolicznosciach licencja badz patent
obciazony licencja moga by¢ nabyte od osoby nie uprawnionej przez 0so-
be dziatajaca w dobrej wierze;

5) pierwszenstwo pomiedzy kolidujacymi licencjami lub licencja
a ograniczonym prawem rzeczowym ustanowionym na patencie obcia-
zonym licencja;

6) ustalenie katalogu typow licencji oraz kryteriow ich klasyfikacji
(np. licencje wytaczne, niewytaczne, otwarte itp.);

7) wpis do rejestru patentowego i jego skutki.

Pierwsza grupa problemdéw obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak krag
podmiotéw uprawnionych do udzielenia licencji (np. wtasciciel patentu,
wspotwitasciciele itp.), czy mozna udzielié licencji dotyczacej patentu przy-
sztego itp. Tak np. w Stanach Zjednoczonych licencji moze udzieli¢ na-
wet wierzyciel hipoteczny, a takze kazdy ze wspdilwtascicieli patentu bez
zgody pozostatych wspdétuprawnionych. Natomiast w Polsce, Szwajcarii
i na Wegrzech wymagana jest w zasadzie zgoda wszystkich wspdétuprawnio-
nych®. Lex loci protectionis okre$la réwniez przestanki ustanowienia li-
cencji (umowa, jednostronna czynnos$¢é prawna, konieczno$¢ uzyskania zgo-

cych, ktére wystepuja zaréwno w dziedzinie prawa obligacyjnego (np. przelew
i przejecie dtugu), jak i na obszarze praw na dobrach niematerialnych. Por. S. Sot-
tysinski, Czynnosci rozporzqdzajgce, s. 310 i n.; R. Krasser, Verpflichtung und Ver-
fiigung im  Immaterialgiiterrecht,  Gewerblicher — Rechtsschut; und  Urheberrecht,
Int. Teil, 1973, s. 230 i n.; K. Knap, Der Lizenzvertrag als besonderer Vertragstypus,
ibidem, s. 225. Por. takze art. 2093 k.c. Peru z 1984 r., ktéry wprowadza szerokie
pojecie praw rzeczowych (derechos reales) na dobrach niematerialnych. Por. row-
niez A. Troller, Das internationales. Autor okreéla ustanowienie licencji jako roz-
porzadzenie dla celéw kolizyjnoprawnych (Verfiigung).

“ O znaczeniu lex loci protectionis dla stosunku wspélnoéci por. szerzej
A. Szajkowski, Wynalazki wspolne. Aspekty prawne, Warszawa 1982, s. 57 - 124.
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dy odpowiedniego organu, posrednictwo przedsiebiorstwa posiadajacego
koncesje na prowadzenie handlu zagranicznego, wpis do rejestru itp.).

Statut patentowy rozstrzyga réwniez o tym, czy uprawnienie licencjo-
biorcy jest skuteczne wzgledem nabywcow patentu obciazonego licencja,
jak réwniez, czy jest ono prawem skutecznym erga omnes. Oto np. w Pol-
sce i w Stanach Zjednoczonych udzielenie licencji niewytacznej obciaza
patent prawem wzglednym w tym znaczeniu, ze kolejny nabywca jest
zwiazany rozporzadzeniem dokonanym przez swego poprzednika w mysl
zasady nemo plus iuris. W innych systemach niektére licencje (np. niewy-
taczne) wywieraja skutki tylko mig¢dzy stronami umowy. Z kolei w pew-
nych krajach (np. RFN) licencja wytaczna stanowi czynnos$¢ rozporzadza-
jaca, z tym ze jest ona skuteczna nie tylko wobec nastepcy prawnego li-
cencjodawcy, lecz réwniez erga omnes i to bez potrzeby rejestracji. Sta-
tut patentowy determinuje wigc uprawnienia przystugujace licencjobior-
cy wobec 0séb trzecich®'.

Do trzeciej grupy zaliczam takie kwestie, jak przestanki skutecznos-
ci cesji, zastawu, uzytkowania, sublicencji i innych rozporzadzen maja-
cych za przedmiot prawo licencjobiorcy. Rowniez zagadnienia wymienio-
ne w pkt. 4-7 dotycza spraw, ktére poddawane sa zazwyczaj ocenie
w S$wietle statutu rzeczowego. Je$li bowiem w mys$l art. 24 ustawy
wszystkie kwestie o charakterze rzeczowym podlegaja w zasadzie statu-
towi rzeczowemu (lex rei sitae)”, to stosowanie wprost lub w drodze
analogii tej samej normy kolizyjnej do praw patentowych wymaga pod-
dania rozporzadzen tymi prawami statutowi patentowemu. Te same prze-
stanki przemawiaja takze za wtasciwoscia statutu patentowego do roz-
strzygania kolizji (pierwszenstwa) praw licencyjnych oraz innych praw
na patencie. Omawiany tacznik wskazuje réwniez prawo wtasciwe dla
oceny materialno-prawnych skutkéw wpisow w rejestrach licencyjnych
i patentowych®.

Naszkicowany wyzej zakres spraw podlegajacych statutowi patentowe-
mu nie budzi zasadniczych watpliwosci w orzecznictwie i doktrynie. Zwy-
kle jednak préby syntetycznego ujecia tego katalogu pomijaja niektdre
kwestie stanowiace bezspornie domeneg lex loci protectionis. Tak np. pro-
jekt konwencji EWG opracowany przez E. Ulmera nie poddaje statutowi

% Por. art. 46 ust. 3 i art. 70 ustawy o wynalazczoéci z 1972 r. (tekst jedn.

Dz. U. 1984, nr 33, poz. 177), zwanej dalej ,prawem wynalazczym". Por. takze
M. Pazdan, Umowy licencyjne, s. 135. Autor analizuje wymogi formy obowiazuja-
ce w ustawach obcych.

© Jak stusznie podkre$la W. Ludwiczak, lex rei sitae decyduje o wszelkich lo-
sach praw rzeczowych, a wiec o ich powstaniu, zmianie, przej$ciu i wygasnieciu
oraz o catej ich tresci; W. Ludwiczak, Miedzynarodowe prawo prywatne, s. 192.
Por. takze: J. Kosik, Zagadnienia prawa rzeczowego, s. 92-93.

® Por. M. So$niak, Prawo prywatne miedzynarodowe, Katowice 1981, s. 127;
G. Kegel, Internationales Privatrecht, Monachium—Berlin 1964, s. 249.
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patentowemu kwestii pierwszenstwa uprawnien licencyjnych, ich sku-
tecznodci wobec o0séb trzecich i przestanek udzielenia sublicencji®. Wy-
nika to przede wszystkim z braku jasnego kryterium, w oparciu o kto-
re dokonuje si¢ ustalenia zakresu statutu patentowego. Jak juz wspom-
niatem, takim pomocnym kryterium jest poddanie tacznikowi prawa miej-
sca ochrony wynalazku na obszarze licencyjnym przede wszystkim czyn-
noéci rozporzadzajacych®. Wprawdzie podzial na czynnoéci rozporzadza-
jace i zobowiazujace nie jest znany wszystkim systemom prawnym, ale
nie przemawia to przeciwko postugiwaniu si¢ ta konstrukcja dla kwa-
lifikacji kolizyjnoprawnej, zwlaszcza przy wyktadni norm prawa mig-
dzynarodowego prywatnego w tych systemach prawnych, ktére przyjmu-
ja ten podziat. Przyjecie tezy o ,czysto" obligacyjnym, tj. wylacznie zo-
bowiazujacym charakterze licencji w prawie polskim, utrudniatoby zna-
lezienie podstawy prawnej do ograniczenia sfery zastosowania statutu
zobowiazaniowego przez przepisy wtasciwego prawa patentowego (wyna-
lazczego). Jedli bowiem umowy licencyjne wywolywatyby wyltacznie
skutki zobowiazujace, to przynajmniej w S$Swietle prawa polskiego winny
one podlega¢ w zasadzie wylacznie statutowi obligacyjnemu. Jedynie
w razie powotania si¢ na normy imperatywne bezposredniego dziatania
i klauzule porzadku publicznego oraz tam, gdzie znajduje zastosowanie
szczegdlna norma kolizyjna (np. art. 9 i 12 ustawy), uzyskiwaliby$Smy
podstawe do ograniczenia prawa wybranego przez strony. Przy takim
zatozeniu odpadataby mozliwo$¢ siggania do art. 24 ustawy, a co za tym
idzie postuzenia si¢ kryterium czynnosci ,rzeczowej" (rozporzadzajacej)
dla wyznaczenia sfery zastosowania statutu patentowego .

“ BE. Ulmer, Intellectual Property, s. 101 - 102.

® Tak A. Troller, Neu belebte Diskussion, s. 1127; D. Pfaff, Internationale
Lizenzvertrige im  Europdischen  Internationalen  Privatrecht,  Aussenwirtschaftdienst
des Betriebsberaters 1974, t. 20, s. 243; odmiennie E. Ulmer, Infellectual Property,
s. 86 - 87.

% Tak np. J. Skapski, zwolennik ,czysto" zobowiazujacego charakteru licencii,
konsekwentnie zaktada, ze umowa o udzielenie sublicencji powinna podlegaé zaw-
sze prawu wlasciwemu dla umowy licencyjnej, to znaczy statutowi obligacyjnemu
tej czynno$ci (Umowa licencyjna, s. 379). Autor stwierdza, ze sublicencja opiera
sig na bycie prawnym umowy licencyjnej (ibidem). Nalezy zauwazyé, ze a fortiori
byt umowy licencyjnej zalezny jest od istnienia patentu i przestanki udzielenia
licencji — jako rozporzadzenia prawem wylacznym — podlegaja wytacznej ju-
rysdykcji prawa obowiazujacego na obszarze licencyjnym. Podobnie to, czy i w ja-
kim zakresie moze by¢ udzielona sublicencja w Polsce, okresla rowniez miejsco-
we prawo patentowe. Natomiast zdaniem J. Skapskiego to, czy i w jakim zakre-
siec moze by¢ udzielona sublicencja przez licencjobiorce, ktory uzyskat upowaz-
nienie do korzystania z wynalazku w Polsce na podstawie umowy podlegajacej
prawu wybranemu przez strony (np. prawu jugostowianskiemu), rozstrzyga prawo
wlasciwe dla statutu obligacyjnego. Tymczasem moim zdaniem, zgodnie z zasada te-
rytorializmu, obce prawo patentowe nie moze wytaczyé postanowien art. 46 ust. 6
prawa wynalazczego, ktéry uzaleznia udzielenie sublicencji od zgody uprawnionego
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Okredlenia lex loci protectionis uzywa si¢ najcze$ciej dla oznaczenia
prawa patentowego i wynalazczego, obowiazujacego na obszarze licencyj-
nym. Obecnie jednak nabiera ono szerszego znaczenia w zwiazku z roz-
wojem ustawodawstwa poswigconego importowi technologii oraz restryk-
cyjnym praktykom handlowym *’.

Statut zobowiazaniowy umowy licencyjnej obejmie natomiast m. in.
nast¢pujace kwestie:

1) niektére przestanki wazno$ci umowy i skutki niewaznosci,

2) tre$¢ stosunkéw zobowiazaniowych,

3) spetnienie $Swiadczenia,

4) skutki niewykonania i nienalezytego wykonania zobowiazania,

5) okolicznosci powodujace wygasniecie zobowiazania oraz przedaw-
nienie, prekluzje itp.*

W dziedzinie uméw licencyjnych szczegdlnego znaczenia nabieraja
ustawy poswiecone importowi i eksportowi technologii, ktére ograniczaja
sfere zastosowania statutu zobowiazaniowego. Reguluja one m.in. forme,
procedury zatwierdzania kontraktu przez organy panstwowe, okreslaja
podmioty uprawnione do zawierania transnacjonalnych kontraktow licen-
cyjnych i tre$¢ obowiazkéw stron.

Wedtug prawa polskiego forma umowy podlega prawu wtasciwemu
dla samej czynnoSci (lex causae), wystarczy jednak, ze zostana zacho-
wane przepisy obowiazujace w miejscu dokonania czynnodci (art. 12).
Prawo kolizyjne z 1965 r. nie wymaga, aby forma czynnosci rzeczowej
podlegata bezwzglednie prawu wilasciwemu dla tej czynnos$ci. Dlatego

z patentu i zakazuje dalszych sublicencji. Odrebnym zagadnieniem jest problem
prawa wtasdciwego dla ,czysto" obligacyjnych skutkdéw sublicencji. Czy mozna po-
zbawi¢ strony kompetencji do wyboru prawa (art. 25 ustawy), aby uniknaé¢ kon-
fliktu migdzy statutami obligacyjnymi licencji i sublicencji? Gdyby zatozyé, ze
statut obligacyjny sublicencji podlega zawsze prawu wtasciwemu dla umowy li-
cencyjnej, to w analizowanym wyzej wypadku prawo jugostowianskie rzadzitoby
umowa zawarta migdzy sublicencjodawca polskim a sublicencjobiorca majacym
siedzibe réwniez w Polsce nawet wdéwczas, gdyby strony nie wybraty prawa. Takie
rozwiazanie nie da si¢ pogodzi¢ z interesami forum i narusza art. 26 ustawy (pra-
wo wspélnego miejsca zamieszkania stron).

% Por. szerzej W. Popiotek, Prawo wiasciwe, s. 105 i n.; S. Sottysiniski, Choice-
-of~Law, s. 252 i n. W literaturze rozgranicza si¢ normy statutu patentowego, ktérych
Wylaczna jurysdykcja stanowi konsekwencje zasady terytorializmu w dziedzinie
wtasno$ci intelektualnej oraz normy imperatywne bezposredniego zastosowania,
majace na celu ochrong intereséw polityczno-ekonomicznych panstwa. Sa to gtdwnie
przepisy prawa dewizowego, antytrustowego, podatkowego, ustawodawstwo doty-
czace transferu technologii itp. Tak F. K. Beier, Die internationalprivatrechtliche
Beurteilung, s. 298-299; E. Ulmer, Intellectual Property, s. 24-27, 90-91. W spra-
wie pojecia norm merytorycznych bezposredniego zastosowania — por. M. Pazdan,
Prawo wtasciwe, s. 141 i n.

% Por. M. Pazdan, Prawo wfasciwe, s. 127. Autor poddaje statutowi obliga-
cyjnemu rowniez wady oswiadczenia woli, wyktadni¢ o$wiadczen woli, warunek
i termin oraz stosunek sublicencji.
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w literaturze panuje opinia, ze do przeniesienia wtasno$ci nieruchomosci
potozonej w Polsce wystarczy dochowanie formy przewidzianej w miej-
scu zawarcia umowy®. Identyczne stanowisko wyraza si¢ na temat pra-
wa wtasciwego dla oceny formy rozporzadzen prawami patentowymi i au-
torskimi "°. Rozwiazanie przyjete w ustawie wydaje sie¢ nietrafne. Inte-
res oséb trzecich i Panstwa przemawiaja za poddaniem formy czynno$ci
prawnej umow majacych za przedmiot rozporzadzenie nieruchomos$cia lub
prawami ochrony wtasno$ci przemystowej prawu wskazanemu przez tacz-
nik lex rei sitae (lex loci protectionis). Tak np. zawarcie ustnej lub pi-
semnej umowy licencyjnej na terenie RFN, obejmujacej polski patent
i uznanie tej czynnos$ci za wazna z uwagi na brak wymogu formy szcze-
gbélnej w miejscu jej dokonania, uniemozliwiatoby osiagniecie celdow, jakie
pragnat osiagnaé¢ ustawodawca polski wprowadzajac forme¢ ad solemni-
tatem dla uméw licencyjnych’'. Nie mozna jednak odrzuci¢ z géry po-
gladu, ze wymoédg formy szczegdlnej przewidziany przez lex loci protec-
tionis jest konieczny dla wywotania tylko skutkéw ,,rzeczowych" (roz-
porzadzajacych) czynnosci prawnej. Przy takim zalozeniu z mniejsza
ostro$cia wystepuje problem konsekwencji niedochowania wymogow for-
my przewidzianych we wszystkich krajach objetych licencja multitery-
torialna. Jednakze licencjobiorca, ktdéry pragnie sie¢ powotaé na umowe
licencyjna wobec wladz lub oséb trzecich z danego kraju, musi natych-
miast, tj. w momencie zawarcia umowy lub pdzniej spetni¢ wymogi for-
my przewidziane w tym panstwie. Wiele bowiem ustawodawstw przewi-
duje tu sankcje bezwzglednej niewazno$ci i traktuje przepisy posSwigcone
formie umowy licencyjnej jako Zrédto norm imperatywnych bezposred-
niego zastosowania (Eingriffsnormen) .

Do przepiséw o formie czynno$ci prawnej nie mozna zaliczy¢ posta-
nowien pos$wigconych rejestracji umow licencyjnych. Ich funkcja polega
bowiem na publicznej kontroli tre$ci umow lub ochronie osoéb trzecich.

Konflikt miedzy statutem  zobowiazaniowym a lex loci  protectionis

® W. Ludwiczak, Miedzynarodowe prawo prywame, s. 194; J. Kosik, Zagadnie-
nia prawa rzeczowego, s. 99 - 100.

" ). Skapski, Umowa licencyjna, s. 380; M. Pazdan, Prawo wiasciwe, s. 138;
W. Popiotek, Umowa wydawnicza, s. 106 i n.

" Celem tym jest ecliminacja praktyk antydatowania umowy ze szkoda dla
wczesniejszych licencjobiorcéw. Por. art. 46 ust. 2 prawa wynalazczego. Bez za-
chowania przynajmniej zwyklej formy pisemnej nie byloby mozliwe wykonywanie
funkcji kontrolnej nad treScia umow licencyjnych przez Ministra Handlu Zagra-
nicznego. Por. §§ 63 - 64 rozporzadzenia RM z 29.06.1984 r. w sprawie projektow
wynalazczych (Dz. U. nr 33, poz. 178) oraz § 15 cyt. zarzadzenia MHZ z 28 T 1986 r.,
ktéry wymaga przedtozenia kontraktu wraz z ttumaczeniem. Czy jednak art. 46
ust. 2 prawa wynalazczego mozna uznaé za norme bezposredniego dziatania — po-
zostaje kwestia otwarta.

” Por. np. K. Sajko, Question, s. 7 (Jugostawia); E. Ulmer, Intellectual Pro-
perty, s. 99 i n.; M. Pazdan, Prawo wtasciwe, s. 135 i n.
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jest szczegdlnie jaskrawy, gdy przepisy o transferze technologii, obo-
wiazujace na obszarze licencyjnym, wytaczaja lub ograniczaja mozliwosé
wyboru prawa przez strony lub wprowadzaja (przepisy o charakterze bez-
wzglednie obowiazujacym, regulujace istotne elementy tres$ci stosunku
obligacyjnego. Chociaz wiec w mys$l panujacego w Polsce pogladu za-
réwno sam wybér prawa, jak i waznos$é tresci kontraktu nalezy oceniad
wedtug lex causae, a wiec np. prawa wybranego przez strony, dyrektywa
ta nie uwzglednia dostatecznie konsekwencji ograniczen autonomii woli
stron wprowadzonych przez liczne ustawy o transferze technologii. Na-
szym przedsiebiorstwom handlu zagranicznego nalezatoby zalecaé, aby
badaty one wazno$é wyboru prawa i tre§ci umowy nie tylko w $wietle
lex voluntatis, ale rdéwniez z punktu widzenia prawa obowiazujacego
w panstwie siedziby kontrahenta, zwtaszcza jes§li mie$ci sic ona na te-
rytorium licencyjnym. Wazno$¢ bowiem samego wyboru prawa i kon-
traktu w S$wietle prawa wskazanego przez polskie normy kolizyjne nie
stanowi wystarczajacej gwarancji dla skutecznego dochodzenia praw lub
ich egzekucji w kraju kontrahenta. Nalezy zwazy¢, ze nawet sad czy arbi-
ter w kraju trzecim moze zastosowal obca norme imperatywna bezpo-
$§redniego zastosowania, ktdéra obowiazuje w panstwie, z ktéorym rozstrzy-
gana sprawa pozostaje w bliskim zwiazku (np. w miejscu eksportu lub
wykonania obowiazkéw licencyjnych) 7.

PROPER LAW FOR PATENT LICENCES IN POLISH PRIVATE
INTERNATIONAL LAW

Summary

The Polish Act on Private International Law does not contain provisions on
proper law for contracts for the transfer of technology. In the legal writings three
proposals to eliminate the existing axiological lacuna have been set forth. Accord-
ing to the first view, if the parties did not choose the proper law, patent licences
should be governed by the law proper for the seat of the exporter of technology at
the moment of concluding the contract (Art. 27 § 1 sec. 1 of the Act of 1975 on
Private International Law). The above solution is based on ,analogiae legis” and
assumes the similarity between patent licences and the contract of sale. According
to the second view, in the absence of the detailed statutory regulation of the
issue in question, Art. 29 of the Act, providing for the subsidiary connecting factor
of the place of contract (lex loci actus), should be applied. The third view is ba-
sed on the assumption that patent licences should be governed by analogous appli-
cation of Art. 27 § 1 sec. 4 of the Act stipulating that for contracts for acquisition
of copyrights the proper law is the law of the importer.

The author declares for the latter solution. His reasoning is based on the ana-
lysis of the socio-economic function of licence contracts. Both in copyright law

” Por. P. Lalive, Sur l'application du droit public etranger, Schw. Int. R. 1971,
s. 103 i n. oraz art. 13 i 18 cyt. projektu szwajcarskiego prawa kolizyjnego z 1982 r.
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as well as in patent law, the establishment of the right to exploit an invention
(the author's work) is ussually based on long-term contracts, the performance of
the acquirer (licensee) is of continuous character and must be fulfilled on the
licence territory. Moreover, the interest of the country which is the recipient of
technology prevails over the interest of the country which exports it. While
the latter is interested in obtaining proceeds from the licence fees, the former
sets on the licence its hopes of developing its own economy. Besides, the recipient
takes much greater risk of the transaction. The importation of technology is con-
nected with concurrent investments, the ecological risk, etc. Moreover, subjecting
the licence contract to the law in force on the licence territory is the only way
to prevent the conflict between ,lex loci protections” and the law proper for the
contractual status. In case the licence encompasses several countries, the author
suggests the competence of the law of domicile of the licensee, provided that his
domicile is on the territory of the country being the center of the economical explo-
itation of an invention.

The second part of the article is concerned with an attempt to distinguish
between the contractual status of the licence contract and the patent status (lex
loci protectionis). The author defends the opinion that the admissibility of granting
a licence and the dispositional consequences of a legal transaction come under
lex loci protectionis.





