FRANCISZEK KULPA

CHARAKTERYSTYKA MIEDZYNARODOWYCH POROZUMIEN
LICENCYJNYCH Z PUNKTU WIDZENIA POTRZEB ANALIZY
EKONOMICZNE]J

W ramach szerokiej problematyki wyboru ekonomicznego sprawa
o doniostym znaczeniu jest korzystanie z osiggni¢¢ i doswiadczen innych
krajow w dziedzinie techniki. Zagadnienie to stoi wtasciwie przed kazdym
panstwem. W dobie wspotczesnej bowiem postep techniczny, a wigc w
rezultacie jako$ciowy postep w sferze wytwarzania, jest niemozliwy bez
zwigzkow z naukg i technika $wiatowa.

Korzystanie z dorobku zagranicy w zakresie techniki i technologii
moze odbywac si¢ wszakze tylko przy przestrzeganiu prawa o ochronie
wlasnosci przemystowej. Uwzglednienie tego postulatu zapewniaja po-
rozumienia licencyjne.

Mowigc o licencjach trzeba zdawaé sobie sprawe z tego, ze wlasciwie
kazde uzycie sformutowania typu ,naby¢ licencje", ,,oprze¢ produkcje na
licencji" itp. jest powaznym skrotem myslowym wymagajacym licznych
uzupetnien. Jezeli chcemy stwierdzi¢, jakie konsekwencje ekonomiczne
moze pociggnaé za soba postuzenie si¢ obca licencja, niezbedne jest bliz-
sze okreSlenie jej przedmiotu, warunkow, na jakich zostala zawarta oraz
szerszego kontekstu gospodarczego, ktorego dotyczy.

I. ISTOTA I PRZEDMIOT POROZUMIEN LICENCYJNYCH

Wyraz ,licencja" pochodzi od tacinskiego stowa licentia — wolnosc,
swoboda (od licere — byé dozwolonym)'. Uzywa sie go w réznym zna-
czeniu w dziedzinie sztuki, w prawie administracyjnym, w dziedzinie
organizacji handlu zagranicznego, w prawie autorskim oraz w prawie
patentowym.

Punkt wyjscia dla rozwazan zawartych w tym opracowaniu stanowi
rozumienie licencji w ostatnim z wymienionych ujeé, gdzie — najogol-

' Por. W. Kopalinski, Slownik wyrazéw obcych i zwrotéw  obcojezycznych,
Warszawa 1968, wyd. V, s. 443.
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niej rzecz biorgc — licencja oznacza upowaznienie do korzystania z wy-
nalazku, udzielone przez jego posiadacza innej osobie .

Chcac w sposob zrozumiaty mowi¢ o licencji we wskazanym aspekcie
trzeba najpierw objasni¢ terminy ,wynalazek" i,patent". W literaturze
brak jednoznacznie okre$lonych poje¢ wynalazku i1 dzialalno$ci wyna-
lazczej. Tym niemniej, uj¢cie istoty wynalazku jest u wigkszosci autorow
podobne. Wynalazek to wyrazny twér umystu ludzkiego majacy na celu
wykorzystanie przyrody dla zaspokojenia ludzkich potrzeb’. Wedtug pol-
skiego prawa wynalazczego wynalazek jest to nowe rozwigzanie zagad-
nienia technicznego, nadajace si¢ do zastosowania w gospodarce narodo-
wej lub w zakresie obronno$ci panstwa albo mogace si¢ nadawac¢ do za-
stosowania po powstaniu odpowiednich warunkéw®. Przedmiotem wy-
nalazku musi by¢ okreslony produkt, technologia lub proces wytwarza-
nia. Cecha charakterystyczng wynalazku, poza nowos$cia i tym, ze pow-
staje w efekcie wysitku umystowego przekraczajacego przeci¢tny poziom
(wymog nieoczywistosci rozwigzania) jest to, ze musi on by¢ uzyteczny.
Tzn. wynalazek powinien nie tylko ,,dziata¢", czyli spetnia¢ zadania tech-
niczne, jakie mu wynalazca przypisuje, ale rowniez prezentowaé chociazby
potencjalna (in spe) uzyteczno$é ekonomiczna .

Patent wynalazczy oznacza formalne uznanie wlasnosci wynalazku.
Udzielenie patentu odbywa si¢ w okreslony w danym kraju sposob przez
wydanie wynalazcy (uprawnionemu do dysponowania wynalazkiem) od-

2 W dziedzinie sztuki licencja oznacza odstepstwo od ogoélnie przyjetych pra-
widet. Np. licentia poetica — odstgpowanie w poezji od przyjetych norm je¢zyko-
wych, prawdopodobienstwa, logiki, umotywowane wzgledami artystycznymi. W pra-
wie administracyjnym ,licencja" oznacza pozwolenie wladz na prowadzenie takiej
dziatalno$ci gospodarczej, ktora wedlug obowigzujacego w danym kraju ustawo-
dawstwa nie moze. by¢ prowadzona bez pozwolenia. W dziedzinie organizacji handlu
zagranicznego ,licencja" oznacza upowaznienie do przywiezienia z zagranicy lub
wywiezienia za granic¢ okreslonej iloSci towaru [kontyngentowanego lub obj¢tego
tzw. systemem zakazowo-pozwoleniowym. W prawie autorskim ,licencja" oznacza
pisemne zezwolenie na korzystanie z dziela. Np. licencja na przekltad ksiazki.

Por. Mata Encyklopedia Ekonomiczna PWE, Warszawa 1962, s. 346; J. Ziele-
niewski, S. Szczypiorski, Zasady organizacji i techniki handlu zagranicznego, War-
szawa 1963, s. 148; Leksykon PWN, Warszawa 1972, s. 622; Matly Stownik je¢zyka
polskiego, Warszawa 1968, s. 344.

> Por. np. K. Wandelt, Istota i rodzaje postepu technicznego, Poznan 1961, s. 15;
J. Gordon, Zarys ekonomiki postgpu technicznego, Warszawa 1971, s. 115 - 117.

* Por. art. 13 ustawy z dnia 31 V 1962 r., Prawo wynalazcze (Dz. U. PRL z
9 VI 1962 r. nr 33, poz. 156); S. Sottysinski, Pojecie wynalazku na tle przepisow
polskiego prawa wynalazczego, Studia Prawnicze 1967, z 14, s. 45; Ustawa o wyna-
lazczo$ci z dnia 19 X 1972 r. (Dz. U. PRL nr 43, 1972 r., poz. 272).

> Por. R. Nelson, Introduction, w: The Rate and Direction of Inventive Activity.
A Conference of the Universities National Bureau Committee for FEconomic Rese-
arch, Princeton 1962, s. 24.
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powiedniego dokumentu®. Patent gwarantuje wynalazcy prawo do wy-
tacznosci przemystowego i handlowego wykorzystania wynalazku w pan-
stwie, ktore go przyznalo, w okresie 15 lat (w niektorych krajach w okre-
sie 20 lat)’. Zaréwno wynalazki, jak i uprawnienia nadawane ich wtas-
cicielom moga by¢ przedmiotem obrotu prawnego. Wazne jest tu odroz-
nienie dwoch pojeé: cesji i licencji®.

Porozumienie, w wyniku ktéorego nastgpuje przeniesienie wlasnosci
opatentowanego wynalazku nazywa si¢ cesjg patentu. Odstgpienie przez
wiasciciela patentu innej osobie (prawnej lub fizycznej) tylko prawa do
wykorzystania wynalazku, na ktéry opiewa dany patent, nazywa si¢ za$
udzieleniem licencji. Cesja jest nieodwracalna, tzn. oprocz nielicznych
wyjatkow dos¢ lapidarnie zreszta okreslonych w systemach prawnych
poszczegdlnych krajow, przedmiot cesji nie podlega zwrotowi. Licencja
w przeciwienstwie do cesji ma natomiast charakter wypozyczenia czy
czasowego oddania w uzytkowanie. Chociaz zarowno cesja, jak i licencja

b Patent wystawia powotana do tego w danym panstwie instytucja (w Polsce
jest nia Urzad Patentowy).

Istnieja dwa podstawowe sposoby udzielania patentu: a) system deklaracyjny,
w ktorym udzielanie patentu nastepuje w wyniku spetlnienia przez zgtaszajacego
pewnych wymogoéw formalnych (bez zbadania, czy zglaszany wynalazek jest nowos-
cig i czy jest sensowny technicznie, oraz b) system uprzedniego badania, w ktorym
udzielenie patentu nastgpuje dopiero po stwierdzeniu nowos$ci oraz technicznej
realno$ci wynalazku. Sposréd krajow uprzemystowionych Francja, Belgia, Szwaj-
caria, Wlochy i Luksemburg stosuja system deklaracyjny, natomiast kraje RWPG —
USA, RFN, Japonia, Wielka Brytania, kraje skandynawskie, Austria i inne stosuja
system uprzedniego badania.

" Zasady i tryb ochrony wynalazku w skali miedzynarodowej ustala konwencja
paryska o ochronie wlasnosci przemystowej. Konwencje te podpisata wigkszosé
panstw $§wiata, w tym roéwniez Polska (ZSRR przystapil do konwencji dopiero w
lipcu 1965 r.). Pierwotny tekst konwencji paryskiej z 1883 r. byl wielokrotnie aktua-
lizowany. Istnienie konwencji nie oznacza bynajmniej ujednolicenia prawa paten-
towego w krajach w niej uczestniczacych. Patent jest terytorialnie ograniczony do
kraju, w ktorym zostal wydany. Tak wigc chcac uzyska¢ ochron¢ wynalazku w
kilku krajach, nalezy go w kazdym z nich oddzielnie opatentowaé, placac stosowne
oplaty (jednorazowa i okresowe przez czas utrzymania ochrony). Konwencja regu-
luje jednak dos¢ istotny problem pierwszenstwa. Tzw. ,priorytet konwencyjny"
oznacza, ze osoba (fizyczna lub prawna), ktéra pierwsza zglosila wniosek o wydanie
patentu w jednym z krajow nalezacych do konwencji paryskiej, korzysta w ciagu
dwunastu nastgpnych miesigcy z prawa pierwszenstwa w uzyskaniu patentu na
ten sam wynalazek w pozostaltych krajach — czlonkach konwencji. Podkreslamy,
ze na jeden i ten sam wynalazek mozna otrzymac jeden, kilka, kilkanascie lub kil-
kadziesigt patentow w zalezno$ci od tego, w ilu krajach zostal on zgloszony do opa-
tentowania.

¥ Rozroznienie cesji uprawnien plyngcych z patentu od licencji jest zagad-
nieniem o podstawowym znaczeniu dla zrozumienia problematyki licencjonowa-
nia. W wielu opracowaniach na temat licencji nie zauwaza si¢ niestety tego faktu.
W efekcie wywody w nich zawarte, dotyczace relacji patent-licencja sa mato przej-
rzyste.
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moga dotyczy¢ przekazania lub odstgpienia badz catosci, badz czesci
uprawnien wynikajgcych z patentu, to jednak cedent pozbywa si¢ ich
raz na zawsze, podczas gdy licencjodawca rozstaje si¢ z nimi tylko do
czasu wygasnigcia umowy licencyjnej.

Cesja moze by¢ dokonana bez odptatnosci (na zasadzie tzw. darowiz-
ny) lub odptatnie. W pierwszym przypadku bgdziemy mowié¢ o zrzecze-
niu si¢ patentu w cato$ci lub zrzeczeniu si¢ czeSci uprawnien patento-
wych, a w drugim o sprzedazy patentu lub sprzedazy czg¢Sci uprawnien
patentowych. Licencja moze by¢ udzielona réwniez odplatnie albo nie-
odptatnie. Tutaj nie nalezatoby jednak raczej uzywaé sformutowan: sprze-
daz licencji czy darowanie licencji. Powstaje bowiem w ten sposéb wra-
zenie, ze licencja jest porozumieniem podobnym do ,,zwyktej" transakcji
kupna-sprzedazy lub do darowizny jakiego§ dobra, przy ktérych mil-
czaco zaklada si¢ przeniesienie pelni uprawnien do korzystania z dane-
go dobra, a wigc utrat¢ prawa wilasnosci przez zbywajacego (darczynce).
Tymczasem licencja jest wlasciwie w swej istocie podobna do dzierzawy
lub serwitutu. Tak wigc, o ile w odniesieniu do cesji uprawnien patento-
wych w pelni poprawne bedzie méwienie o sprzedazy czy darowiznie,
o tyle w odniesieniu do licencji lepiej pozostawac przy okresleniach: od-
platne lub nieodptatne (bezinteresowne) udzielenie licenciji’.

Tyle o samej istocie pojecia licencji. Zajmiemy si¢ teraz blizej przed-
miotem licencji.

Termin ,licencja" powszechnie stosuje si¢ w znacznie szerszym za-
kresie niz tylko dla okreslenia zezwolenia na wykorzystywanie opaten-
towanego wynalazku. Obejmuje si¢ nim rozmaite akty przekazania tzw.
know-how.

Wyrazenie know-how (w wolnym tlumaczeniu z jezyka angielskiego
,wiedzie¢ jak") jest uzywane na calym Swiecie, jednak tres¢, ktorg za
jego pomoca usituje si¢ przekazac, jest niejednorodna. Majac to na uwa-
dze postanowitem pojecie know-how omoédéwic¢ tutaj dos¢ obszernie.

Lektura opracowan szczegdélowych poswigconych terminowi know-
-how '° pozwala okresli¢ go jako wiedze techniczna lub techniczno-orga-
nizacyjng: a) przedstawiajagca pewng warto$¢ rynkowa, b) wykorzysty-
wang lub nadajgca si¢ do wykorzystania w praktyce, ¢) w swej peinej
tresci nigdzie nie publikowang, d) co do ktorej istnieje domniemanie, ze

® W potocznym odczuciu, a takze w publikacjach o tematyce techniczno-ekono-
miczne] nagminnie spotyka si¢ mniemanie jakoby licencja byta rodzajem umowy
pod tzw. ,tytulem odplatnym". Sadz¢, ze poglad ten jest blgdny. Odplatnosé nie
moze by¢ uznana za cech¢ konstruujaca pojecie licencji.

" Por. np. E. Borsky, Licence k know-how, Wynalezy 1962, z. 4; I. Stachy, Po-
radnik ~w  sprawie licencji przemystowych. Know-how, CIINTE, Warszawa 1966,
WIT 54/66; W. Seiffert, Problematyka migdzynarodowych umow know-how, Prawo
w Handlu Zagranicznym 1968, nr 21; 1. Gazda, Know-how w zaszczytie promyszlen-
noj sobstwiennosti i w licencjonnoj torgowli, Woprosy Izobrietatielstwa 1970, nr 1-2;

J. Nazarewski, Know-how w przemysle i handlu, Problemy Postgpu Technicznego
1971, nr 1.
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jest znana jedynie ograniczonej liczbie specjalistow, e) nie majgca ochro-
ny prawnej w postaci patentu.

Takie ujecie oznacza granice pojecia know-how ze wzgledu na: a) uzy-
teczno$¢, przez wykluczenie wiedzy czysto naukowej lub propozycji-idei,
nie dajacych si¢ zastosowa¢ w praktyce, b) wartosé, przez wylgczenie
rozwigzan nieefektywnych ekonomicznie (niedochodowych), c¢) dostep-
nos$¢, wykluczajagc wiedze¢ w peilni znang szerokiemu kregowi ludzi, d)
ochrong prawng wylacznosci stosowania, przez wykluczenie opatentowa-
nych wynalazkéw i zarejestrowanych wzoréw uzytkowych '’

Wiedzg typu know-how stanowia zatem: a) wszelkie dane sluzace do
przemystowego wykorzystania zarejestrowanych wynalazkow i wzoréow
uzytkowych, nie ujawnione w opisach patentowych lub zgloszeniach o re-
jestracje, b) utrzymywane w tajemnicy wynalazki majace zdolno$¢ pa-
tentowa, ale nie opatentowane oraz wynalazki nie majace zdolnosci pa-
tentowej (na przyklad ze wzgledu na brak wystarczajgcej oryginalnos-
ci) %, ¢) ulepszenia i udoskonalenia o charakterze projektow racjonali-
zatorskich , d) wszelkie poufne wiadomosci dotyczace praktycznej zna-
jomosci metod wytwarzania i organizacji proceséw produkcyjnych (tzw.
doswiadczenia produkcyjne).

"' Za wzor uzytkowy uwaza si¢ nie stosowane dotad w danym kraju techni-
czne uksztattowanie przedmiotu, jego ukladu, budowy lub zestawienia o trwalej
postaci, umozliwiajace wigksza uzyteczno$¢ lub latwo$é stosowania tego przedmiotu.
Do wzoréw uzytkowych stosuje si¢ odpowiednio przepisy o wynalazkach i patentach.
Wiasno$¢ wzoru uzytkowego i wylaczne prawo jego stosowania na terytorium da-
nego kraju stwierdza si¢ przez wydanie $wiadectwa ochronnego. Ochrona prawna
wylacznoéci wykorzystywania wzoru uzytkowego w panstwie, ktore go zarejestro-
walo, trwa z reguly do 10 lat.

W Polsce do wydawania $wiadectw ochronnych na wzory uzytkowe upowaznio-
ny jest Urzad Patentowy PRL. Nalezy nadmienié¢, ze Polska jest jednym z nielicznej
stosunkowo grupy panstw na $wiecie utrzymujacych jeszcze ochrong wzoréw uzyt-
kowych jako formy posredniej migdzy wynalazkiem a projektem racjonalizatorskim.
Por. Wynalazczosé. Studia i prace statystyczne GUS, Warszawa 1971, s. 41 - 48.

'2 Wynalazek uznaje si¢ za majacy zdolno§é patentows, jezeli w $wietle przepi-
sow obowigzujagcych w danym kraju mozna nan uzyskaé patent. Wynalazek, ktory
ma by¢ przedstawiony do opatentowania, powinien odznaczaé¢ si¢ przede wszystkim
tzw. czystoScig patentowa, tj. nie wchodzi¢ w kolizje z patentami uzyskanymi juz
uprzednio w danym kraju przez inne osoby lub instytucje. Wydaje si¢ natomiast,
ze wobec niezalezno$ci poszczegdlnych panstwowych urzedéow i organizacji paten-
towych, oryginalno$¢ i nowos$¢, jakiej wymaga si¢ od zglaszanych wynalazkéw, ma-
ja charakter wzgledny.

3 Projekty racjonalizatorskie to opracowania dotyczace usprawnien w stoso-
waniu znanej techniki (narz¢dzi, maszyn i urzadzen) i technologii (sposobow i
metod wytworczych), dzigki ktorym zwiekszyé mozna wydajno$¢ pracy, jakosé
produkcji, wykorzystanie mocy produkcyjnych itp., a takze bezpieczenstwo i hi-
gieng pracy.

Tworcze myslenie techniczne autora projektu racjonalizatorskiego zawiera sig
w dazeniu do dostosowania (adaptacji) znanych skadinad rozwiagzan techniczno-or-
granizacyjnych do warunkow konkretnego przedsigbiorstwa.
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Know-how przekazywane moze by¢ w ramach dokumentacji tech-
niczno-konstrukcyjnej, dokumentacji technologicznej, a takze instruktazu,
porad i wskazowek praktycznych, w trakcie szkolenia, stazu, nadzoru,
inspekcji itp. W obregbie podanych form w literaturze wymienia si¢ cza-
sem rozmaite postacie knmow-how, jak np. instrukcje technologiczne, in-
strukcje obstugi maszyn i urzadzen, rysunki techniczne, wzory chemiczne
lub matematyczne, modele, szablony, wzorce, schematy itp.

Podsumowujac uwagi o know-how widzimy, ze termin ten obejmuje
calo$¢ informacji niejawnych, stuzacych do praktycznego wykorzystywa-
nia w produkcji, opatentowanych i nie opatentowanych rozwigzan tech-
nicznych.

Po uwzglednieniu przedstawionego powyzej dopowiedzenia odno$nie
do przedmiotu licencji dochodz¢ do wniosku, ze licencja moze oznaczaé
porozumienie (umowe) '* o przekazaniu:

a) tylko zezwolenia na stosowanie opatentowanego rozwigzania tech-
nicznego, albo tez

b) dobra niematerialnego w postaci opatentowanej lub nie opatento-
wanej wiedzy technicznej i techniczno-organizacyjnej wraz ze zgoda na
wykorzystywanie tej wiedzy.

Licencje okreslone pod a) bede nazywal licencjami patentowymi bier-
nymi. Natomiast licencje okreslone pod b) bede nazywat licencjami pa-
tentowymi aktywnymi lub licencjami bezpatentowymi, w zalezno$ci od
tego, czy przekazywana w nich wiedza techniczna i techniczno-organiza-
cyjna byla opatentowana czy nie.

W uzupehlieniu do tej definicji zamieszczam pogladowy schemat
zwigzkow, jakie zachodzg migdzy pojeciem licencji a pojeciami wynalaz-
ku, patentu i know-how (ryc. 1).

Zasygnalizowana na wstepie rozwazan specyfika charakteru praw-
nego licencji kaze zastanowi¢ si¢ nad jeszcze jedng wazng kwestig, mia-

4 Porozumienie licencyjne ma postaé pisemnej umowy sporzadzonej na podsta-
wie wymogéw prawa o ochronie wlasnosci przemystowej (postanowienia Konwencji
Paryskiej) oraz praw i zwyczajow obowiazujacych w panstwach stron zawierajacych
porozumienie. W mys$l polskiego prawa wynalazczego (ustawy z 1962 i 1972 r. por.
przypis 4) umowa licencyjna powinna by¢ zawarta na pisSmie z podpisami urzedo-
wo (notarialnie) poswiadczonymi. Niezachowanie tej formy pociagga za soba nie-
wazno$¢ czynnosci prawnej — umowy licencyjnej (por. art. 73, § 2, zd. 1 kodeksu
cywilnego).

W prawodawstwie innych uprzemystowionych krajow jest podobnie. Tylko
w krajach anglosaskich zawieranie umoéw licencyjnych podlega prawu zwycza-
jowemu, ktéore nie stawia zadnych szczegdlnych wymagan co do ich formy. Do-
puszczalna tam swoboda formy ,przyrzeczenia licencji" nie oznacza bynajmniej,
ze wspolczesny obrot wilasnoscia przemystowa (tak najczgsciej nazywa sie ogolnie
rozmaite formy wiedzy technicznej) korzysta w Wielkiej Brytanii czy USA z formy
ustnej. Rowniez i w tych krajach jest dzi§ stosowana wylacznie forma pisemna
dzicki swym bezspornym zaletom dowodowym. Por. S. Sottysinski, Licencje na
korzystanie z cudzych rozwigzan technicznych, Warszawa 1970, rozdzial 1 i II.
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Ryc. 1. Schemat zwiazkow, jakie zachodza migdzy pojeciem licencji a pojeciami
wynalazku, patentu 1 know-how

Zrodto: Opracowanie wtasne.

nowicie, w jakim zakresie licencjodawca moze regulowaé wykorzysty-
wanie rozwigzania technicznego, ktérego dotyczy licencja. Starajac si¢
to stwierdzi¢ przeanalizowatem szereg publikacji na temat obrotu licen-
cyjnego na $wiecie. Okazuje si¢, ze w postanowieniach umow licencyj-
nych wystepuje bardzo szeroka gama ograniczen i zastrzezen, jakie li-
cencjodawcy wysuwaja wobec licencjobiorcow. I tak, licencjodawca moze
zabrania¢ licencjobiorcy:

a) stosowania rozwigzanie licencyjne przy produkcji jakiegokolwiek
innego niz wyszczegdlniony w kontrakcie wyrob,

b) uruchamiania produkcj¢ danego Wyrobu w innym niz ustalono w
kontrakcie zakladzie produkcyjnym,

¢) przekraczania pewng wielko$¢ produkcji,

d) sprzedawania wyprodukowany na podstawie rozwigzania licencyj-
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nego wyrob na pewnych rynkach, terytoriach (sprzedawania samodzielnie
za granicg),

e) udzielania sublicencji (sublicencja = podlicencja, licencja wtorna),

f) wprowadzania samowolnie jakiekolwiek (lub tylko pewnego rodza-
ju zmiany w konstrukcji wyrobu licencyjnego, w technologii produkcji
lub -uzywania w produkcji innych (zaréwno z natury, jak i co do wtas-
nosci fizykochemicznych) materiatow i surowcéw niz okre§lano to w umo-
wie °,

i/lub zada¢ od licencjobiorcy:

a) umieszczenia swego znaku fabrycznego z dopiskiem ,licencja" na
wszystkich wyrobach wytworzonych w oparciu o przekazane mu roz-
wigzanie,

b) rozpoczecia produkceji licencyjnej w okreslonym terminie lub zgody
na pewien minimalny czas trwania kontraktu,

c) osiggnigcia odpowiednich parametrow jakosciowych wyrobow licen-
cyjnych (w przeciggu pewnego okresu czasu),

d) wytwarzania co najmniej pewnej ilosci wyrobow licencyjnych,

e) przekazywania sobie wszelkich informacji o dostrzezonych przez
licencjobiorce mozliwosciach ulepszenia wyrobu, technologii licencyjnej,

f) prowadzenia specjalnej sprawozdawczos$ci dotyczacej wyrobdw wy-
tworzonych na podstawie licencji (miejsce produkcji, kolejne numery
wyrobow itp.),

g) umozliwienia kontroli wykonania przez licencjobiorce postanowien
umowy (kontrola ta sprowadza¢ si¢ moze do sprawdzania zgodnoSci wy-
kazow prowadzonych przez licencjobiorce z og6lna ksiggowoscia licencjo-
biorcy, sprawdzania jakosci produkowanych przez licencjobiorce wyro-
boéw 1 to zarowno na miejscu u licencjobiorcy, jak i w drodze przesytania
przez licencjobiorce probek wyrobu z kazdej rozpoczetej przez niego serii,
np. w przypadku produktow chemicznych),

h) zaprzestania w trakcie trwania danej umowy produkcji i/lub zbytu
wyrobow podobnych do wytwarzanych na podstawie licencji,

i) stosowania okreslonego typu, rodzaju i wygladu opakowania wy-
robow licencyjnych,

j) odpowiedniego sposobu magazynowania i transportu wyrobow licen-
cyjnych,

k) odsprzedawania sobie okreslonej cze$ci produkcji licencyjnej po
z gory ustalonej cenie,

1) sprzedawania wyrobu licencyjnego za granica po cenie nie nizszej
od jakiego$ poziomu itp.

'S Jezeli wystepuja wymienionego typu ograniczenia, to mowi sie, ze zostata
udzielona licencja niepelna. Natomiast o ile licencjodawca nie stawia zadnych wa-
runkéw ograniczajacych wytwarzanie wyrobow licencyjnych, ich sprzedaz lub uzy-

tkowanie, a takze zezwala na swobodne udzielanie sublicencji, to mowi sig¢, ze
udzielona zostata licencja petna.
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Jak wiec wida¢ w zwigzku z faktem, ze udzielenie licencji nie pociaga
za soba utraty prawa wlasnosci, licencjodawca ma bezposredni wplyw
na sposob wykorzystywania rozwigzania technicznego, ktérego dotyczy
licencja. Zachodzi tu jednak pytanie co do charakteru prawa wlasnosci
dysponenta know-how nie zwigzanego z patentem, na ktoére czesto udzie-
la sic wspolczesnie licencji'®. Dysponentowi know-how, w przeciwien-
stwie do posiadacza patentu, nie przystuguje przeciez prawo wlasnosci
pojmowane jako uprawnienie o charakterze bezwzglednym. W zwiazku
z tym trzeba sobie odpowiedzie¢ na dwa pytania:

1) Czy dysponent know-how moze przeszkodzi¢ osobom trzecim w
postugiwaniu si¢ rozwigzaniami technicznymi identycznymi w stosunku
do tego, ktore sam zna, do ktorego doszedl wczesniej niz inni?

2) Czy dysponent know-how udzielajac licencji moze stawiaé wyma-
gania wymienione powyzej i jaka jest skuteczno$¢ jego zastrzezen?

Odnosnie do pierwszego odpowiedzie¢ trzeba, ze moze, ale tylko wte-
dy, gdy jest w stanie udowodni¢ w drodze powodztwa cywilnego, iz owe
osoby zdotaty posig§¢ dane rozwigzanie nie dzigki samodzielnym docie-
kaniom badawczo-rozwojowym lecz w sposob niezgodny z zasadami wspot-
zycia spotecznego, tzn. dokonujac czynow bezprawnych per se (np. na-
ruszenie nietykalnosci mieszkania, naruszenie tajemnicy korespondencji
itp.). Odnos$nie do drugiego trzeba powiedzie¢ rowniez, ze moze, a sku-
tecznos¢ warunkow wysuwanych przez niego wobec licencjobiorcy wy-
nika z faktu, ze licencjobiorca podpisujac kontrakt zobowigzuje si¢ tym
samym do $cistego respektowania jego postanowien .

Interesy dysponenta know-how chronione wigc sg przez prawo cy-
wilne. Moze on w sposdb monopolistyczny korzysta¢ z opracowanego
przez siebie rozwigzania technicznego tak dlugo, az nie zostanie ono od-
tworzone przez kogo$ samodzielnie i straci walor tajemnicy. Wylacznosé
korzystania z nie opatentowanego rozwigzania technicznego nie wynika
zatem z monopolu prawnego, tak jak to ma miejsce w przypadku roz-
wigzania opatentowanego, ale tylko z monopolu tajemnicy.

Patrzac na calo$¢ zaprezentowanych dotychczas uwag nasuwa nam
si¢ nastgpujaca konkluzja. Umowy licencyjne sg specyficznym typem za-
szlosci gospodarczych, nie majacych odpowiednika ani w tradycyjnych
formach obrotu towarowego, ani tez obrotu kapitalowego. Stanowig po
prostu odrgbny rodzaj porozumien natury ekonomiczne;j.

' Wedtug oceny ekspertow z ogblnej liczby umoéw licencyjnych, ktére zawiera-
ne byly ostatnio na $wiecie, okoto 20% przypada na licencje czysto patentowe, ok.
50% na licencje mieszane (patentowe aktywne), a pozostale ok. 30% na licencje
bezpatentowe (przedmiotem licencji jest tylko nie opatentowana wiedza technicz-
na w postaci know-how). Por. J. Gazda, op. cit, s. 30.

'7 Sprawe t¢ omawia S. Sottysinski, op. cit., s. 42-47, s. 75-84, s. 129-132 i s.
175 - 179.
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:II. TRANSAKCJE ZWIAZANE Z LICENCJA 1 LICENCJA JAKO SKEADNIK
SZERSZYCH PRZEDSIEWZIEC GOSPODARCZYCH

Kontrakty licencyjne, obok informacji o danym rozwigzaniu technicz-
nym lub techniczno-organizacyjnym oraz okre$lenia zakresu praw do ko-
rzystania z tego rozwigzania, nierzadko przewiduja a) dostarczenie li-
cencjobiorcy przez licencjodawce $rodkéw produkcji potrzebnych do
uruchomienia produkcji licencyjnej, i/lub b) $wiadczenie przez licencjo-
dawce na rzecz licencjobiorcy ustug budowlano-montazowych, instrukta-
zowo-doradczych, handlowych, serwisu technicznego itp.'®.

Jezeli chodzi o $rodki produkcji, to w zaleznosci od sytuacji kontrakt
moze przewidywac dostawe: a) srodkow produkcji o charakterze inwesty-
cyjnym, a wi¢c maszyn, urzadzen, aparatury, specjalnych narzedzi itp.,
b) srodkéw produkcji o charakterze materialowym, jak np. surowce, pot-
fabrykaty, czgsci sktadowe gotowego produktu licencyjnego itp., ¢) albo
obu ich rodzajow .

Czasem licencjobiorca z goéry stwierdza, ze nie bg¢dzie w stanie sa-
modzielnie produkowaé¢ (na wymaganym poziomie) pewnych elementow
wyrobu licencyjnego lufo znalez¢ dostawcy pewnych surowcow czy poéifa-
brykatow wyjsciowych dla trudnej, skomplikowanej produkcji i wow-
czas W porozumieniu licencyjnym moze by¢ przewidziana stala dostawa

'"® Dotyczy to wiasciwie tylko licencji patentowych aktywnych i bezpatento-
wych. Nie zdarza si¢ bowiem, by starajacy si¢ o licencj¢ patentowa bierna byt
zainteresowany dostawami towarowymi lub ustugami potencjalnego licencjodawcy.

Y Zwraca si¢ przy tym uwage, czy tego rodzaju dostawy nie sg w sprzecznosci
z prawodawstwem jednej ze stron. Tak np. Bundeskartellamt w RFN aprobuje z
reguty umowy zobowiazujace licencjobiorc¢ do wylacznego zaopatrywania si¢ u
licencjodawcy w surowce lub potfabrykaty, jezeli jest to konieczne dla zapewnie-
nia odpowiedniej jakosci wyrobu produkowanego na podstawie licencji. Natomiast
sady amerykanskie traktuja podobne umowy wiazane jako niewazne (niezgodne z
ustawodawstwem antymonopolowym — art. 1 ustawy Shermana i art. 3 ustawy
Claytona) jezeli tylko istnieje alternatywne zrodlo zaopatrzenia w surowce o tej
samej jakos$ci. Por. S. Sottysinski, op. cit, s. 67-70 i 111-112. Zasygnalizowany tu-
taj problem zgodnosci poszczegdlnych klauzul kontraktu licencyjnego z prawodaw-
stwem krajow partnerskich ma niezwykle istotne znaczenie. Wypadatoby przede
wszystkim zwrdci¢ uwage, ze wyszczegdlnione przeze mnie w pierwszej czesci
opracowania rozmaite warunki, ktéore moze wysuwac licencjodawca pod adresem
licencjobiorcy, zawsze sa weryfikowane pod katem ich zgodnosci z zasadami praw-
nymi obowiazujacymi w panstwach stron porozumienia. Odnosi si¢ to w szczegdl-
nosci do kwestii: 1) dyktowania licencjobiorcy cen na wyroby wytwarzane w opar-
ciu o licencj¢, 2) narzucania licencjobiorcy obowiazku udostgpnienia licencjodaw-
cy ulepszen rozwigzania licencyjnego opracowanych przez licencjobiorcg, bez zobo-
wiagzania do wzajemnego udostgpnienia ulepszen opracowanych przez licencjodawce,
3) narzucania licencjobiorcy obowiazku udostegpnienia licencjodawcy ulepszen roz-
wigzania licencyjnego kwalifikujacych si¢ jako nowe niezalezne wynalazki, 4) zmu-
szania licencjobiorcy do ograniczania konkurencji z licencjodawca na rynku zagra-
nicznym w zakresie produktéw nie zwigzanych z wyrobem licencyjnym itp.
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przez licencjodawce tych $rodkéw produkcji o charakterze materiatlowym
{w ciagu catego planowanego przez licencjobiorce czasu produkcji wyrobu
licencyjnego, a nie tylko w okresie rozruchu).

Ustlugi $wiadczone przez licencjodawce w zwiazku z udzielong przez
niego licencja moga mie¢ — jak nadmienitem — rdéznorodny charakter.
Ustugi budowlano-montazowe obejmuja wykonywane przez pracowni-
kow licencjodawcy (lub firm dziatajacych w jego imieniu i na jego zle-
cenie) takich czynnosci, jak stawianie obiektow produkcyjnych, montaz
maszyn i urzadzen, instalowanie oprzyrzadowania itp. Ustugi instrukta-
zowo-doradcze polegaja na szkoleniu pracownikoéw licencjobiorcy, pomocy
i nadzorowaniu przy rozruchu i eksploatacji urzadzen w ciggu poczatko-
wego okresu ich pracy, poradach przy wyborze dostawcy surowcoOw i ma-
teriatow do produkcji itp. Uslugi handlowe moga obejmowaé akwizycje
wyprodukowanych przez licencjobiorce wyrobow na rynkach zagranicz-
nych, udost¢pnienie salonéw i biur zbytu itp. Ustugi zwigzane z serwisem
technicznym dotyczg wykonywania czynnosci konserwacyjno-napraw-
czych urzadzen produkcyjnych pracujacych u licencjobiorcy albo/i sprze-
dawanych przez niego wyrobow licencyjnych (w tym przypadku idzie
gtownie o konserwacj¢ 1 naprawy w ramach udzielanej przez licencjobior-
c¢ gwarancji uzytkownikom wyrobu licencyjnego).

Z tego, co zostato powiedziane wynika, ze porozumienie licencyjne
moze by¢ powigzane z rozmaitego rodzaju transakcjami dodatkowymi.
Nie nalezy jednak sadzi¢ na tej podstawie, ze istnieje duza ilo$¢ typow
porozumien licencyjnych. Jak objasnitem poprzednio, sg tylko trzy za-
sadnicze typy licencji. Dopiero za§ w zaleznosci od tego, na jakich wa-
runkach s3 one udzielane oraz z jakimi transakcjami sg sprz¢zone, mozna
wyr6zni¢ szereg ich odmian.

Dazac do zupelnosci charakterystyki licencji nalezy jeszcze nadmie-
ni¢ o licencji jako elemencie wickszych umow gospodarczych. Do przed-
siewzie¢, ktorych cze$cig sktadowa bywa licencja, zalicza sig: a) sprze-
daz-kupno kompletnego obiektu przemystowego, b) wspolprace produk-
cyjng zwang kooperacja przemystowa, c) wspolna dziatalno$¢ produkcyjna
w rag)lach joint ventures (,,wspolny interes") zwang kooperacjg kapita-
towa .

20 Pojecie sprzedazy-kupna kompletnego obiektu przemystowego jest jedno-
znacznie rozumiane w literaturze i nie wymaga — jak mi si¢ wydaje — dodatko-
wych uwag odnosnie do jego interpretacji. Pragn¢ natomiast poda¢ skromne objas-
nienie pozostalych dwu termindéw uzytych powyzej, nie wszyscy bowiem nadaja im
ten sam zakres znaczeniowy.

Mig¢dzynarodowa wspotpraca produkcyjna (kooperacja przemystowa) polega na
dhugotrwalym, wynikajacym ze specjalnego porozumienia, wspoétdziataniu niezalez-
nych od siebie producentdw pochodzacych z réznych krajow. Jej zasadniczym prze-
jawem jest wystapienie funkcjonalnej wspoélzaleznosci procesow produkcyjnych
partnerow uktadu np. w postaci koordynacji ich programdéw inwestycyjnych, har-
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Mozna tu rozrézni¢ dwie sytuacje:

a) licencja stanowi gtowny element przedsigwzigcia w tym sensie, ze
jest czynnikiem, ktory spowodowat jego realizacje¢, przez co nalezy rozu-
mie¢, iz bez koniecznos$ci pozyskania licencji przez jednego z partnerow
nie dosztoby prawdopodobnie do zawarcia danego szerszego porozumienia.

b) licencja pelni role uboczng w przedsiewzieciu*', tzn. decyzja pod-
jecia kooperacji produkcyjnej lub kooperacji kapitatowej albo tez zle-
cenie budowy kompletnego obiektu bylo oparte na innych motywach niz
che¢ uzyskania przez jedng ze stron rozwigzania technicznego znajduja-
cego sie w dyspozycji drugiej strony, samo podpisanie kontraktu licen-
cyjnego wynikneto zas z okolicznosci zamierzonego przedsiewzigcia.

Przystepujac do omowienia pierwszej sytuacji nalezatoby znow na-
wigza¢ do naszego podstawowego podzialu porozumien licencyjnych. Cho-
ciaz zupetnie takiej mozliwosci nie daje si¢ wykluczy¢, to jednak nie spo-
tyka si¢, aby potrzeba pozyskania licencji patentowej biernej byla przy-
czyng zawarcia kontraktu sprzedazy-kupna kompletnego obiektu, spo-
wodowata nawigzanie wspolpracy produkcyjnej na bazie rozwigzania
technicznego stanowiacego przedmiot licencji lub stala si¢ zaczatkiem

monizacji ich cykli produkcyjnych, unifikacji i normalizacji parametréw technicz-
nych ich wyposazenia technicznego itp. W ramach wspolpracy produkcyjnej roz-
rézniamy: a) jednokierunkowe dostawy elementéow kooperacyjnych (jeden z partne-
row wykonuje dla drugiego czgéci, detale, podzespoly itp. otrzymujac w zamian za-
ptate pieni¢zna w dewizach lub wyroby gotowe, w sktad ktéorych wchodzi dostarcza-
ny element kooperacyjny), b) dwukierunkowe dostawy uzupelniajacych si¢ wzajem-
nie elementow tego samego wyrobu finalnego, z ktéorych obaj partnerzy samo-
dzielnie kompletuja dany wyrdb (gdy dostawy wzajemne nie sa rownowazone fi-
nansowo, zachodzi konieczno$¢ uzgodnienia sposobu wyréwnywania ujemnego salda
powstajacego u jednego z partnerow). Wspolna dziatalno$¢ produkcyjna na zasadzie
joint ventures polega na wytwarzaniu w ramach jednego organizmu produkcyjnego
powstatego w wyniku wspdlnie zrealizowanej inwestycji przez dwu partneré6w ma-
jacych swe siedziby w roznych krajach. Podstawowa roznica miedzy wspolpraca
produkcyjna (kooperacja) a wspo6lng dzialalnoscia produkcyjna (joint ventures) jest
sposob okreslenia efektow wspotdziatania wynikajacy z odmiennego w obu wypad-
kach statusu prawno-organizacyjnego partneré6w. Podmioty gospodarcze (przedsig-
biorstwa) realizujace wspoiprace produkcyjng (kooperacje) zachowuja pelng autono-
mi¢ ekonomiczng i odrgbno$¢ prawng. Stad tez kazda ze stron operuje pojeciem
swojej ceny zagranicznej oraz wiasnym kosztem i opierajac si¢ na nich oblicza
zyski. Natomiast przy wspolnej dziatalnosci produkcyjnej na zasadzie spotki kapi-
tatlowe] (joint ventures) jako podstawowe elementy rachunku wystepuja: jednolita
cena sprzedazy i laczna wysoko$¢é kosztow wytwarzania, a dopiero obliczone na tej
podstawie zyski dzielone sa proporcjonalnie do wktadéw wniesionych przez partne-
row (albo wedtug innego klucza). Por. L. Ciamaga, E. Tabaczynski, Kooperacja na
tle wspolpracy gospodarczej Wschod-Zachod, Problemy Handlu Zagranicznego 1973,
nr 3, s. 38 -41 oraz F. Kulpa, Kooperacja przemystowa miedzy Polskq a rozwinie-
tymi krajami Europy Zachodniej, Ekonomista 1972, nr 5, s. 927 - 928 i 931 - 933.

*! Nie oznacza to bynajmniej, ze zobowigzanie licencyjne jest tutaj mniej sil-
nie zespolone z calo$cig szerszego porozumienia, w sktad ktéorego wchodzi, niz w
przypadku pierwszym.
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kooperacji kapitatowej. Do takich szerszych porozumien dochodzi naj-
czesciej w kontek$cie staran o licencje patentowa aktywna lub bezpaten-
towa.

Chcac calg sprawe przedstawi¢ mozliwie zwigezle mozna by powiedzieé
nastepujaco:

1) Im mniejsza zdolno$¢ do samodzielnego uruchomienia produkcji li-
cencyjnej ma potencjalny licencjobiorca, tym predzej dochodzi¢ bedzie
do zlecania przez niego licencjodawcy budowy kompletnego obiektu pra-
cujagcego na podstawie rozwigzania licencyjnego.

2) Im trudniej bedzie licencjobiorcy realizowaé sprawnie produkcje
licencyjna, tym bardziej be¢dzie sktanial si¢ do szukania wspodipracy pro-
dukcyjnej z licencjodawca.

3) Nawigzywanie kooperacji kapitatlowej jako skutek przekazania li-
cencji miewa miejsce wtedy, gdy licencjodawca sugeruje zaplate za li-
cencj¢ w postaci dopuszczenia go do udzialu w przedsi¢biorstwie licen-
cjobiorcy, a licencjobiorca nie widzac w tym zagrozenia swoich intereséw
postanawia odstapi¢ licencjodawcy cze§¢ akcji swego przedsigbiorstwa.
Inna mozliwos¢ w tym zakresie mamy wtedy, gdy jakie§ przedsigbior-
stwo (kraj) zwraca si¢ do drugiego przedsigbiorstwa (kraju) z propozycja
nabycia licencji na produkcj¢ jakiego$ dobra, ten za$ zgadza si¢ udostep-
ni¢ licencje, ale tylko dla wykorzystania we wspdlnie zatlozonym od nowa
przedsigbiorstwie.

Sytuacjom podobnym do wymienionej powyzej (pod b) nie potrzeba
poswigca¢ specjalnej uwagi, poniewaz tylko w minimalnym stopniu
wchodza one w zakres tematyczny tego opracowania. Konieczne wydaje
si¢ wspomnienie jedynie o tzw. ,licencji posredniej". Termin ten jest
stosowany nieckiedy dla okreslenia faktu, ze sprzedawca kompletnego
obiektu czy partner porozumienia kooperacyjnego juz przez sam fakt do-
stawy gotowego obiektu lub nawigzania kooperacji udzielit licencji na
wytwarzanie danego wyrobu lub stosowanie danego rozwigzania technicz-
nego. Oto6z, o ile w panstwach, gdzie nie ma $ci§le okreslonej formy przy-
rzeczenia licencji, zdarzaja si¢ kontrakty na dostaw¢ kompletnego obiektu
czy porozumienia kooperacyjne, z ktorych nie wyodrgbnia si¢ specjalnie
umowy o udzieleniu licencji (anglosaskie orzecznictwo sadowe uznaje np.
formute ,,domniemanie udzielenia licencji", ,milczagca umowa zaufania"
itp.), o tyle w naszym kraju bezwzgl¢ednie konieczne jest wyrazne wy-
odregbnianie postanowien umowy o udzieleniu licencji z calosci danego
szerszego porozumienia gospodarczego.

Ogo6lny wniosek uzasadniajacy sens zaprezentowanej w opracowaniu
analizy zjawiska techniczno-ekonomiczno-prawnego, jakim niewatpliwie
sg miedzynarodowe kontrakty licencyjne, daje si¢ sformulowaé naste-
pujaco: prowadzace do sukcesow ekonomicznych postugiwanie si¢ obca
licencja moze mie¢ miejsce tylko wtedy, gdy przed podjgciem decyzji
o realizacji przedsigwzigcia licencyjnego potrafi si¢ dostrzec wszystkie



238 Franciszek Kulpa

aspekty danego przedsigwzigcia i poprawnie je oceni¢. Sam sposob licze-
nia ekonomicznej efektywnosci porozumien licencyjnych z zagranica to
juz jednak oddzielne zagadnienie, na ktérego omoéwienie nalezy poswigcic
osobne opracowanie.

THE CHARACTERISTIC OF THE INTERNATIONAL LICENCE AGREEMENTS
FROM ECONOMIC ANALYSIS POINT OF VIEW

Summary

This paper deals with economic contents of international licence agreements.
The article consists of two parts. In the first part the author presents an essence
and an object of international licence contracts. He shows that the licences are the
specific agreements which have not the parallels in a traditional form of a com-
modity turnover or of a capital movement.

In the second part of this article they are presented transactions integrally
connected with the licence. It was there also exhibited the licence as a component
of economic undertakings as follows: contracts for buy and sale of complete in-
dustrial equipment, contracts for industrial cooperation and contracts for joint
ventures.





