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Prawa i obowiazki stron umowy licencyjnej
dotyczacej wzorow przemystowych w Swietle
regulacji krajowych i Unii Europejskiej

Na wstepie nalezy przypomnieé, iz zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo wiasnosci przemystowej', wzorem
przemystowym jest nowa i posiadajaca indywidualny charakter postac
wytworu lub jego cze$ci, nadana mu w szczegdlnosci przez cechy linii,
konturéw, ksztattow, kolorystyke, strukturg lub materiat wytworu oraz
przez jego ornamentacje’. Przy czym — jak to definiuje ust. 2 tego przepisu
— wytworem jest kazdy przedmiot wytworzony w sposob przemystowy
lub rzemieslniczy, obejmujacy w szczegdlnosci opakowanie, symbole
graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wylaczeniem programow
komputerowych. Za wytwor uwaza sig takze: 1) przedmiot sktadajacy si¢
z wielu wymienialnych cze¢sci sktadowych umozliwiajacych jego roztoze-
nie 1 ponowne zlozenie (tzw. wytwor ztozony), 2) cze$¢ skladowa, jezeli
po jej wilaczeniu do wytworu ztozonego pozostaje widoczna w trakcie
jego zwyklego uzywania, przez ktore rozumie si¢ kazde uzywanie, z wy-
taczeniem konserwacji, obstugi lub naprawy, a wreszcie 3) czg$¢ skla-
dowa, jezeli moze by¢ przedmiotem samodzielnego obrotu’.

W art. 103 ust. 1 ustawy zdefiniowano przestanke nowosci, a miano-
wicie wzor przemystowy uwaza si¢ za nowy, jezeli przed data, wedhug
ktérej oznacza si¢ pierwszenstwo do uzyskania prawa z rejestracji, iden-
tyczny wzor nie zostat udostepniony publicznie przez stosowanie, wysta-
wienie lub ujawnienie w inny sposob. Jednoczesnie ust. 2 tego przepisu

! Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej, t.j.: Dz. U.
2003, Nr 119, poz. 1117 z p6zn. zm. — dalej zwana ustawa.

2 Por. szerzej E. Nowinska, Prawo wlasnosci przemystowej. Wzory przemystowe,
znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, t. 11, Zakamycze 2005, s. 36 i n.

3 Z kolei zgodnie z art. 102 ust. 4 ustawy, w przypadku wzoru stosowanego lub
zawartego w czgsci sktadowej wytworu ztozonego, ocena nowosci i indywidualnego
charakteru dotyczy tylko jego widocznych cech.
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stanowi, iz wzor uwaza si¢ za identyczny z udostgpnionym publicznie tak-
ze wowczas, gdy rozni si¢ od niego jedynie nieistotnymi szczegdtami.
Przy czym wzoru nie uwaza si¢ za udostgpniony publicznie, jezeli nie
mogt dotrze¢ do wiadomosci 0séb zajmujacych si¢ zawodowo dziedzina,
ktorej wzor dotyczy. Powyzsze jednak nie wytacza mozliwosci udzielenia
prawa z rejestracji, jezeli wzor przemystowy: 1) zostal ujawniony osobie
trzeciej, ktéra w sposob wyrazny lub dorozumiany byta zobowiazana do
zachowania poufnoéci, 2) zostat ujawniony w ciagu 12 miesiecy przed
data, wedlug ktorej oznacza sig pierwszenstwo do uzyskania prawa z reje-
stracji, jezeli ujawnienie nastgpito przez tworce, jego nastgpce prawnego
lub — za zgoda uprawnionego — przez osobg trzecia, a takze jezeli ujawnie-
nie nastapito w wyniku naduzycia popelnionego wobec tworcy lub jego
nastgpcy prawnego.

Warto tu przytoczy¢ poglady judykatury w tym zakresie. Ot6z w wyro-
ku Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 mar-
ca 2007 r. zaakcentowano, iz w $wietle przepisow art. 102—104 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 1. — Prawo wlasnosci przemystowej, dopuszczalna
jest rejestracja wzoru przemystowego, ktory stanowi kombinacje cech
znanych juz z wczesniejszych wzordw, jezeli ogolne wrazenie, jakie wy-
wiera ten wzor, r6zni si¢ od wrazenia wywieranego przez poréwnywane
wzory®. W wyroku tego Sadu z roku 2007 podkre$lono, iz wytwor graficz-
ny, aby mogl zosta¢ uznany za wzor przemystowy, powinien by¢ na tyle
precyzyjny, aby mozna go bylo odtworzy¢.

Zgodnie z art. 102 ust. 1 p.w.p. rejestracji podlega posta¢ wytworu, na-
dana mu w szczegolnosci przez cechy linii, konturdéw, ksztattow i kolory-
styke. W pierwszej kolejnosci nalezy zbada¢ zatem, czy istnieje w ogdle
posta¢ wytworu, a dopiero potem mozna badac¢ jej nowos¢ i1 indywidual-
no$é’.

W ustawie, a doktadnie w art. 104 ust. 1 tego aktu normatywnego, za-
mieszczono definicj¢ przestanki indywidualnego charakteru. Ot6z zgod-
nie z tym przepisem wzor przemystowy odznacza si¢ indywidualnym
charakterem, jezeli ogolne wrazenie, jakie wywoluje na zorientowanym
uzytkowniku, rézni si¢ od ogdlnego wrazenia wywolanego na nim przez
wzoOr publicznie udostgpniony przed data, wedlug ktorej oznacza si¢

* Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 marca 2007 r. sygn. akt VI SA/Wa
1716/2006, opublik. w ,,LexPolonica” nr 1999721 ONSAiWSA 2009/1, poz. 13.

3 Wyrok WSA w Warszawie z roku 2007 VI SA/Wa 2128/2007, opublik. w ,,LexPo-
lonica” nr 1833528, ,,Gazeta Prawna” 2008/38, s. 10.



SP 3°09 Prawa i obowiqzki stron umowy licencyjnej... 95

pierwszenstwo. Przy ocenie indywidualnego charakteru wzoru przemy-
stowego nalezy bra¢ pod uwage zakres swobody tworczej przy opracowy-
waniu wzoru'.

Ochrona wzorow przemystowych odbywa si¢ w oparciu o tzw. prawa
z rejestracji. Przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa pra-
wo wytacznego korzystania z wzoru przemystowego w sposob zarobko-
wy lub zawodowy na catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza
to, iz podmiot uprawniony moze zakaza¢ osobom trzecim wytwarzania,
oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub uzywania
wytworu, w ktorym wzor jest zawarty badz zastosowany, lub sktadowania
takiego wytworu dla takich celow. Nalezy jednak podkresli¢, iz prawo
z rejestracji wzoru przemystowego ogranicza si¢ do wytwordw tego ro-
dzaju, dla ktérych nastapito zgloszenie’. Zgodnie art. 105 ust. 6 prawa

6 Warto tu odnotowaé poglad sformutowany w wyroku Sadu Najwyzszego — Izba
Cywilna z dnia 23 pazdziernika 2007 r. (sygn. akt I CSK 302/2007) opublik. ,,LexPo-
lonica” nr 1855385 ,,Biuletyn Sadu Najwyzszego” 2008/2 OSNC 2008/B, poz. 52;
OSP 2009/6 poz. 66; ,,Zeszyty Naukowe Sadownictwa Administracyjnego” 2008/4, s. 94.
patrz takze glosa aprobujaca M. Pozniak-Niedzielska opublik. w OSP 2009/6, s. 455.
Teza ta brzmi nastgpujaco: ,,Badanie, na podstawie art. 105 ust. 4 w zw. z ust. 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej czy doszto do naruszenia
prawa z rejestracji wzoru przemystowego, wymaga catosciowego poréwnania wzo-
réw z punktu widzenia osoby uzywajacej w sposob staty przedmiotéw z danej grupy
i zorientowanej w stanie ich wzornictwa wynikajacym z zakresu swobody tworczej
oraz dokonanie oceny, czy ogdlne wrazenie, jakie wywotuje na takiej osobie wzor zakwe-
stionowany r6zni si¢ od ogdlnego wrazenia wywolanego przez wzor zarejestrowany”.

" Ustawodawca przewidzial jednak pewne ograniczenia w tym zakresie. Otoz
praw z rejestracji nie udziela si¢ na wzory przemystowe, ktorych wykorzystywanie
byltoby sprzeczne z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; korzystania
z wzoru przemyslowego nie uwaza si¢ za sprzeczne z porzadkiem publicznym tylko
dlatego, ze jest zabronione przez prawo. Praw z rejestracji nie udziela si¢ roOwniez, na
wzory przemystowe zawierajace oznaczenia, zawierajace nazwe lub skrot nazwy Rze-
czypospolitej Polskiej badz jej symbole (godto, barwy lub hymn), nazwy lub herby
polskich wojewddztw, miast lub miejscowosci, znaki sit zbrojnych, organizacji para-
militarnych lub sit porzadkowych, reprodukcje polskich orderéw, odznaczen lub odznak
honorowych, odznak lub oznak wojskowych badz innych oficjalnych lub powszechnie
uzywanych odznaczen i odznak, w szczegdlnosci administracji rzadowej czy sa-
morzadu terytorialnego albo organizacji spotecznych dziatajacych w waznym intere-
sie publicznym, gdy obszar dziatania tych organizacji obejmuje caty kraj lub znaczna
jego czegse, jezeli zglaszajacy nie wykaze sig uprawnieniem, w szczegolnosci zezwole-
niem wiasciwego organu Panstwa albo zgoda organizacji, na uzywanie oznaczenia
w obrocie; zawieraja skroty nazw badz symbole (herby, flagi, godta) obcych panstw,
organizacji migdzynarodowych, a takze przyjgte w obcych panstwach urzgdowe ozna-
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z rejestracji wzoru udziela si¢ na 25 lat od daty dokonania zgtoszenia
w Urzedzie Patentowym, podzielone na pigcioletnie okresy®. Warto tu tak-
ze wyjasni¢, iz prawo z rejestracji wzoru przemystowego nie obejmuje
cech wytworu: 1) wynikajacych wytacznie z jego funkcji technicznej,
2) ktore musza by¢ odtworzone w doktadnej formie i wymiarach w celu
umozliwienia mechanicznego potaczenia go lub wspoétdziatania z innym
Wytworem7.

Udzielone prawa z rejestracji wzordw przemystowych podlegaja wpi-
sowi do rejestru wzoréw przemystowych, co potwierdza si¢ wydaniem
$wiadectwa rejestracji. Cze¢scig sktadowa Swiadectwa rejestracji jest opis
ochronny wzoru przemystowego obejmujacy opis tego wzoru, rysunek
oraz zawarte w zgloszeniu fotografie i ewentualnie probki materiatu
wiokienniczego.

Uprawniony z rejestracji wzoru przemystowego nie moze jednak za-
kazaé osobie trzeciej korzystania z wzoru: 1) do uzytku osobistego Iub
niezwiazanego z dziatalnos$cia gospodarcza, 2) w celu doswiadczalnym,

czenia, stemple kontrolne i gwarancyjne, jezeli zakaz taki wynika z umoéw migdzyna-
rodowych, chyba ze zgtaszajacy wykaze si¢ zezwoleniem wlasciwego organu, ktore
uprawnia go do uzywania takich oznaczen w obrocie; zawieraja urzgdowo uznane
oznaczenia przyjgte do stosowania w obrocie, w szczegolnosci znaki bezpieczenstwa,
znaki jakosci lub cechy legalizacji, w zakresie, w jakim mogtoby to wprowadzi¢ od-
biorcow w btad co do charakteru takich oznaczen, o ile zgtaszajacy nie wykaze, ze jest
uprawniony do ich uzywania; zawieraja elementy bedace symbolami, w szczegolnosci
o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, ktérych uzywanie obra-
zaloby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycje¢ narodowa.

% Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy Urzad Patentowy wydaje decyzje o udzieleniu
prawa z rejestracji po stwierdzeniu, ze zgloszenie wzoru przemystowego zostato
sporzadzone prawidlowo. Udzielenie prawa z rejestracji wzoru przemystowego nastg-
puje pod warunkiem uiszczenia optaty za pierwszy okres ochrony. W razie nieuiszcze-
nia optaty w wyznaczonym terminie Urzad Patentowy stwierdza wygasnigcie decyzji
o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru przemystowego. Zgodnie z art. 106" ust. 1 usta-
wy ochrona z tytulu prawa z rejestracji wzoru nie przyshuguje wytworowi, ktory stano-
wi czg$¢ sktadowa wytworu ztozonego, uzywana do naprawy tego wytworu w taki
sposob, by przywroci¢ mu jego wyglad poczatkowy. Osoby trzecie moga korzystaé
z takiego wytworu, poprzez jego wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu,
import, eksport lub uzywanie wytworu, w ktorym wzor jest zawarty badz zastosowa-
ny, lub poprzez sktadowanie takiego wytworu dla takich celow.

7 Tak art. 107 ust. 1 ustawy. Przepisy przywolanego powyzej ust. 1 nie stoja na
przeszkodzie rejestracji wzoru przemystowego przeznaczonego do wielokrotnego
sktadania lub laczenia wzajemnie wymienialnych wytworéw w ramach systemu mo-
dularnego.
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3) polegajacego na jego odtworzeniu do celow cytowania lub nauczania,
jezeli nie narusza dobrych obyczajow i nie utrudnia uprawnionemu w spo-
sob nieuzasadniony korzystania z wzoru oraz wskazuje na zrddto jego po-
chodzenia, 4) stosowanego lub zawartego w urzadzeniach znajdujacych
si¢ na $rodkach transportu ladowego i zarejestrowanych w innych pan-
stwach statkach morskich lub powietrznych, ktore czasowo znajduja si¢
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, 5) przez import czg¢$ci zamiennych
1 akcesoriow, w ktorych wzor jest stosowany lub zawarty w celu napraw
takich statkow, wykonywania ich napraw lub przez wykonanie na indywi-
dualne zaméwienie naprawy zwiazanej z odtworzeniem czg¢$ci sktadowej
wytworu ztozonego, w celu przywrocenia mu pierwotnego wygladu.

Z kolei zgodnie z trescig art. 118 ust. 1 tego aktu normatywnego, do
wzorow przemystowych i praw z rejestracji wzorow przemystowych sto-
suje si¢ odpowiednio, m.in. art. 76—79 tej ustawy, tzn. przepisy dotyczace
licencji. Cho¢ ustawa nie definiuje tego pojecia, to w doktrynie przyjmuje
sig, iz termin licencja ,,0znacza zezwolenie (upowaznienie) podmiotu
uprawnionego, udzielone innej osobie zwane licencjobiorca, do dokony-
wania czynnosci prawnych lub faktycznych, przystugujacych w zasadzie
wylacznie licencjodawcy. Na skutek udzielenia licencji adresat upowa-
Zznienia nabywa uprawnienie do korzystania z okreslonego dobra [...]""°.
Skoro tak to przypomnie¢ nalezy, ze zgodnie z art. 105 ust. 2 ustawy przez
uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wytacznego ko-
rzystania z wzoru przemystowego w sposob zarobkowy lub zawodowy na
catym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, iz uprawniony
moze zakaza¢ osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania
do obrotu, importu, eksportu lub uzywania wytworu, w ktorym wzor jest
zawarﬁl badz zastosowany, lub sktadowania takiego wytworu dla takich
celow .

19 Tak S. Soltysifiski, w: System prawa wlasnosci intelektualnej, t. 11I: Prawo wyna-
lazcze, red. J. Szwaja, A. Szajkowski, Wroctaw—Warszawa—Krakow—Gdansk—t.6dz
1990, s. 458; M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008, s. 279. Na marginesie na-
lezy odnotowac, iz zgodnie art. 76 ust. 1 umowa licencyjna wymaga, pod rygorem nie-
wazno$ci, zachowania formy pisemne;.

""" Inne obowiazki okreslono w art. 77 ustawy, a mianowicie jezeli umowa licen-
cyjna nie stanowi inaczej, licencjodawca jest obowiazany do przekazania licencjobiorcy
wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia umowy licencyjnej informacji
i doswiadczen technicznych potrzebnych do korzystania z wynalazku. Pamigtac takze
nalezy, iz w razie przejscia patentu obciazonego licencja, umowa licencyjna jest sku-
teczna wobec nastgpcy prawnego.
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Nalezy tu odnotowacé, ze w art. 76 ust. 4 ustawy zdefiniowano pojecie
licencji niewylacznej. Mianowicie zgodnie z tym przepisem ,,jezeli umo-
wa licencyjna nie zastrzega wytacznosci korzystania z wynalazku w okre-
slony sposob, udzielenie licencji jednej osobie nie wyklucza mozliwosci
udzielenia licencji innym osobom, a takze jednoczesnego korzystania
z wynalazku przez uprawnionego z patentu”'”. Z kolei w art. 76 ust. 2
przywotywanego aktu normatywnego, zdefiniowano pojecie licencji petnej
i ograniczonej. Ten pierwszy rodzaj (zwany takze licencja prosta lub nega-
tywna) oznacza mozliwo$¢ korzystania ,,z wynalazku w takim samym za-
kresie jak licencjodawca”"?. Zgodzi¢ nalezy si¢ z takze pogladem, iz ,.[...]
ustawodawca wprowadza tu takze regule¢ interpretacyjna, nakazujaca tak-
towac licencjg jako pelna, chyba Ze ograniczenie korzystania z wynalazku
wynika wyraznie z treSci umowy. [...] Ustanowienie licencji petnej ozna-
cza wigc, ze uprawnionemu shuzy cata triada mozliwosci eksploatowania
wynalazku',

Zdaniem S. Soltysinskiego ,,umowa licencyjna, zawierajaca wyraznie
udzielenie upowaznienia do stosowania wynalazku, daje uprawnionemu
mozliwo$¢ uzywania wyprodukowanych wyrobow i wprowadzania ich do
obrotu”". Zgodzi¢ si¢ takze nalezy, ze ,,wszelkie ograniczenia zakresu korzy-
stania z wynalazku oznaczaja, ze licencja jest ograniczona. Granicg ograni-
czen stanowia jednak przepisy prawa antymonopolowego, z ktorych wynikaja
zakazy wprowadzania do umowy klauzul stanowiacych niedozwolona prak-
tyke w rozumieniu art. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentow”'®.

Podzieli¢ nalezy takze poglad, iz ,,zawarcie waznej umowy licencyjnej
powoduje natychmiast, a nie dopiero w przysztosci powstanie po stronie
licencjobiorcy upowaznienia do korzystania z wynalazku, licencjodawca
zas$ jest odtad zwiazany dokonana czynno$cia, umowa licencyjna wywo-
huje nadto skutki zobowiazujace, wynikajace z tresci umowy lub usta-

12 Patrz takze M. du Vall, Prawo wlasnosci przemystowej. Wynalazki, wzory uzyt-
kowe, projekty racjonalizatorskie, t. 1, Zakamycze 2005, s. 89; tenze, Prawo patento-
we, op. cit., s. 282.

3 Tak art. 76 ust. 2 zd. 2 ustawy; patrz takze S. Soltysinski, w: System, op. cit.,
s.462; M. du Vall, Prawo wlasnosci przemystowej, op. cit., s. 89; tenze, Prawo paten-
towe, Warszawa 2008, s. 282.

' S. Soltysinski, System, op. cit., s. 462; na mocy art. 118 ust. 1 ustawy nalezy ten
— jak i wszystkie inne tu przytaczane — poglad odpowiednio odnosi¢ do wzordéw prze-
mystowych — przyp. JS.

" Ibidem, s. 464.

' M. du Val, Prawo wlasnosci przemystowej, op. cit., s. 89.
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17 . .. . . , , L, .
wy” . Natomiast w kwestii praw i obowiazkoéw stron, a w szczegdlnosci

licencjobiorcy, odnotowac nalezy stanowisko prezentowane w doktrynie,
iz ,,ustawa nie naktada na licencjobiorce w sposdb wyrazny zadnego obo-
wiazku. Nalezy wigc najpierw ustali¢, czy w oparciu o klauzule generalne
lub inne normy k.c., stosowane cho¢by w drodze analogii, mozna mu
przypisac jaki$ konkretny obowiazek poza zobowiazaniem do przestrze-
gania postanowien umowy, wyznaczajacych granice udzielonego mu
upowaznienia. Do obowiazkoéw licencjobiorcy zalicza si¢ ponadto zobo-
wigzania: 1) zaptaty wynagrodzenia pieni¢znego, 2) stosowania wynalazku,
3) niepodwazania wazno$ci patentu oraz 4) informowania licencjodawcy
o faktach naruszania prawa wylacznoéci przez osoby trzecie. Zaden z wy-
mienionych czterech obowiazkow nie moze by¢ uznany za na tyle charak-
terystyczny sktadnik czynno$ci prawnej, jak obowiazek znoszenia aktow
korzystania z wynalazku po stronie licencjodawcy, ktory aczkolwiek nie
sprecyzowany wyraznie przez ustawodawcg, lecz ustalony w drodze wy-
ktadni, nie moze zosta¢ wylaczony wola stron, gdyz sprzeciwialoby si¢ to
celowi gospodarczemu kontraktu i zasadom wspétzycia spotecznego™'®.
Zgodzi¢ nalezy si¢ takze, ze ,,umowa licencyjna stanowi szczego6lna, po-
zakodeksowa umoweg nazwana. Do spraw nieuregulowanych przepisami
p-w.p. maja zatem zastosowanie przepisy ksiggi I k.c. pt. ,,Cze$¢ ogdlna”
oraz przepisy ogolne ksiegi Il k.c. pt. ,,Zobowiazania”'’. Dodatkowo na-
lezy podkresli¢, ze w doktrynie wskazuje sig, ze licencjobiorca zobo-
wigzany jest ,,do korzystania ze swojego prawa, jesli przemawiaja za tym
tres¢ umowy, zasady wspétzycia spotecznego lub ustalone zwyczaje™.
Odnalez¢ mozna takze poglad, iz ,,[...] na wezwanie licencjodawcy
uprawniony winien ztozy¢ o$wiadczenie, czy 1 w jakim zakresie stosuje
wynalazek lub wprowadza do obrotu towary wykorzystujace 6w projekt
[...]. Jednakze obowiazek informowania o zakresie stosowania (np. przy
wprowadzeniu zaleznym od wielkosci produkcji licencyjnej) nie impliku-
je automatycznie obowiazku poddania kontroli licencjodawcy ksiag han-

dlowych lub zaktadéw produkcyjnych licencjobiorcy’™!.

173, Sottysinski, System, op. cit., s. 464.

¥ Ibidem, s. 475; patrz takze M. du Vall, Prawo patentowe, op. cit., s. 280 oraz
M. Zatucki, Licencja na uzywanie znaku towarowego. Studium prawnoporownawcze,
Warszawa 2008, s. 236 i n.

1 M. du Vall, Prawo patentowe, op. cit., s. 281.

20 Tak art. 56 k.c. — S. Sottysinski, System, op. cit., s. 476.

! Ibidem, s. 477.
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Odnotowac trzeba takze stanowisko prezentowane w literaturze przed-
miotu, iz ,,[...] umowa licencyjna wymaga na ogoét szczegdlnego zaufania
1 wspotpracy stron. Z tego wzgledu w braku odmiennego porozumienia
stron zazwyczaj przyjmuje si¢, ze obowiazki wynikajace z umowy moga
by¢ wykonywane tylko przez podmioty, ktore ja zawarly. Przeniesieniu
praw i obowiazkow sprzeciwia si¢ w tych wypadkach wtasciwos¢ zobo-
wigzania. Wiele typowych obowiazkow wystepujacych na tle umowy li-
cencyjnej ma charakter Swiadczen osobistych w tym znaczeniu, ze ich
wartos$¢ 1 gwarancje spelnienia zaleza od pozycji finansowej i umiejgtnosci
technicznych stron. Podobne wzgledy przesadzaja o domniemaniu nieprze-
noszalnos$ci w drodze czynnosci prawnej praw i obowiazkéw licencjata.
Jedynie w wypadkach sukcesji pod tytulem ogdlnym (spadkobranie),
faczenia przedsigbiorstw, nabycia przedsigbiorstwa przez osobe trzecig
1 bankructwa jednej ze stron mozna broni¢ tezy o dopuszczalnosci przejs-
cia praw i obowiazkoéw licencyjnych®.

Trzeba takze przypomnie¢, ze z kolei art. w 76 ust. 5 stanowi sig, iz
»uprawniony z licencji moze udzieli¢ dalszej licencji (sublicencja) tylko
za zgoda uprawnionego z patentu. W doktrynie traktuje si¢ sublicencj¢
jako obciazenie prawa licencjobiorcy (czynno$¢ rozporzadzajaco-zobo-
wiazujaca), ktora dzieli los licencji®. Zgodzi¢ nalezy si¢ ze stanowiskiem
prezentowanym w doktrynie, iz ,,skoro umowa licencyjna wymaga, pod
rygorem niewaznosci formy pisemnej (art. 76 ust. 1 ustawy) to zgoda ta
musi by¢ wyrazona réwniez na pi§mie. W umowie sublicencyjnej zmienia
si¢ rola licencjobiorcy. Mianowicie w stosunku do sublicencjobiorcy jest
on sublicencjodawca™”.

Warto tu przyjrzec si¢ takze regulacjom zawartym w dyrektywie
98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 pazdziernika 1998 r.
w sprawie prawnej ochrony wzorow”. Otoz zgodnie z art. 12 dyrektywy,
dotyczacego zakresu uprawnien wynikajacych z rejestracji wzoru, stano-
Wi sig, Ze rejestracja wzoru przyznaje jego posiadaczowi wylaczne prawo
uzytkowania i chroni przed uzytkowaniem przez strony trzecie, ktore nie

2 Ibidem.

3o, Sottysinski, System, op. cit., s. 492.

** Tak M. du Vall, Prawo wlasnosci przemystowej, op. cit.; tenze, Prawo patento-
we, s. 284-285; E. Nowinska, Prawo wlasnosci przemystowej. Wzory przemystowe,
znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, t. 11, Zakamycze 2005.

* Dz. U. UE L z dnia 28 pazdziernika 1998 r., Dz. U. UE L 1998.289.28; Dz. U.
UE-sp.13-21-120.
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maja jego zgody. Wymienione wczesniej uzytkowanie obejmuje w szcze-
gblnosci wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie na rynek, przywoéz,
wywoz lub uzywanie produktu, do ktérego wiaczono Iub do ktérego od-
nosi si¢ wzor, lub magazynowanie takiego produktu w tych celach. W tym
kontekscie warto przytoczy¢ tezg¢ zawarta w wyroku z dnia 20 marca 2007 r.
Naczelnego Sadu Administracyjnego”®, mianowicie ochrona wzoru prze-
mystowego dotyczy celow gospodarczych obejmujac, jak to wynika
z art. 105 ust. 3 p.w.p., wytwarzanie, oferowanie, wprowadzanie do obro-
tu, import, eksport, uzywanie wytworu, w ktérym wzor jest zawarty badz
zastosowany oraz jego sktadowanie dla takich celéw. Decyduje zatem
wszystko to, co dzieje si¢ na rynku, dopoki wytwor, do ktdrego odnosi si¢
wzor, znajduje si¢ lub moze znajdowac si¢ w tak rozumianym obrocie
rynkowym.

Podobnie t¢ kwesti¢ normuje rozporzadzenie Rady (WE) NR 6/2002
z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw wspélnotowych?’. W mysl
art. 19 tego aktu normatywnego ,Zarejestrowany wzor wspdlnotowy
przyznaje jego wiascicielowi wytaczne prawo do jego uzywania i zakazy-
wania osobom trzecim jego uzywania, ktore nie maja jego zgody. Wyzej
wymienione uzywanie obejmuje, w szczeg6lnosci, wytwarzanie, ofero-
wanie, wprowadzanie do obrotu, import, eksport lub uzywanie produktu,
w ktorym wzor jest zawarty badz zastosowany lub sktadowanie takiego
produktu w tych celach”. W art. 32 rozporzadzenia rozstrzygnigto, iz wzor
wspolnotowy moze by¢ przedmiotem licencji (wytacznej lub niewy-
tacznej) na terenie catej Wspolnoty lub jej czesci. W ust. 2 tego przepisu
stanowi sig, iz bez uszczerbku dla ewentualnych roszczen wynikajacych
z umowy wiasciciel moze powolywac si¢ na prawa uzyskane ze wzoru
wspolnotowego przeciwko licencjobiorcy, ktory narusza jakiekolwiek po-
stanowienie umowy licencyjnej w odniesieniu do czasu jej obowiazywa-
nia, formy, w jakiej wzor moze by¢ uzywany, asortymentu produktéw, na
ktére licencja zostata udzielona i jakosci produktow produkowanych
przez licencjobiorce. Z kolei w ust. 5 tego przepisu stanowi sig, iz w przy-
padku zarejestrowanego wzoru wspdlnotowego udzielenie lub przeniesie-
nie licencji dotyczacej takiego prawa, na wniosek jednej ze stron, wpisuje
si¢ do rejestru i publikuje.

% Wyrok z dnia 20 marca 2007 r. Naczelnego Sadu Administracyjnego (sygn. akt
II GSK 277/06, opublik. ,,LEX” nr 321283321283).
* Dz. U. UE L z dnia 5 stycznia 2002 r.
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Konkludujac nalezy stwierdzi¢, iz uzyskujac licencje niewytaczna
oraz petna, otrzymuje si¢ zezwolenie podmiotu uprawnionego, udzielone
licencjobiorcy, do dokonywania czynnosci prawnych lub faktycznych,
przystugujacych licencjodawcy. Z faktu, iz licencja jest pelng wynika mo-
zliwos¢ korzystania z wzoru przemystowego w takim samym zakresie jak
licencjodawca. Jak juz wyzej podkreslono, pamigta¢ nalezy, ze jednym
z obowiazkdow licencjobiorcy jest stosowanie wzoru przemystowego.

Pojawi¢ sig¢ jednak moze problem, gdy okaze sig, ze z jakichkolwiek
powodow (np. zmian organizacyjnych w ramach grupy kapitatowej), iz li-
cencjobiorca nie dysponuje mozliwosciami technicznymi, organizacyjny-
mi, aby takie zadanie wykona¢. Stad konieczno$¢ zlecenia wykonania
czynnos$ci wylacznie technicznych innemu podmiotowi. Rodzi si¢ jednak
pytanie czy zlozenie takiego zlecenia — w $wietle powyzszych uwag —nie
bedzie narusza¢ warunkow licencji? Kwestia ta nie zostata do tej pory wy-
jasniona przez judykaturg, a w doktrynie takze brak jednoznacznej odpo-
wiedzi na takie watpliwosci.

Wydaje sig jednak, ze jezeli organizacja procesu produkcyjnego oraz
wylaczne decydowanie o zasadach, warunkach oraz skali produkcji przy-
stugiwaé bedzie w dalszym ciagu licencjobiorcy z prawem wtlasnoS$ci
wytworzonego produktu przez ten podmiot, z faktem wprowadzania pro-
duktu pod wlasna marka licencjobiorcy, oraz faktycznego decydowania
o zasadach wprowadzania na rynek produktu, w tym z petna, suwerenng
1 nieograniczona swoboda w ustalaniu warunkow handlowych w postaci
ceny, marzy oraz terminu ptatnos$ci, oraz z ponoszeniem peinej odpowie-
dzialno$ci za jako$¢ wprowadzonego na rynek towaru, natomiast rola zle-
ceniobiorcy sprowadza¢ si¢ bedzie jedynie do wykonania czynnosci
wylacznie technicznych zwiazanych z wyprodukowaniem przedmiotu
chronionego wzorem przemystowym, to w takim przypadku dziatanie li-
cencjobiorcy begdzie miesci¢ si¢ w granicach udzielonej licencji.

Oczywiscie najprostszym rozwigzaniem byloby zaproponowanie
udzielenia sublicencji. Przypomnijmy jednak, iz sublicencje definiuje si¢
jako obciazenie prawa licencjobiorcy (czynnos$¢ rozporzadzajaco-zobo-
wiazujaca), ktora dzieli los licencji*®. Jest to z pewnoscia czynno$é praw-
na o szerszym zakresie niz tu rozwazana sytuacja. Niekiedy zreszta,
zuwagi na postanowienia licencyjne, udzielenie takiej sublicencji jest nie-
mozliwe.

S, Soltysinski, System, op. cit., s. 492.
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Wydaje si¢ takze, ze wyzej prezentowanemu stanowisku nie przeczy
prezentowany powyzej poglad, iz ,,[...] umowa licencyjna wymaga na
0go6! szczegdlnego zaufania i wspoOtpracy stron. Z tego wzgledu w braku
odmiennego porozumienia stron zazwyczaj przyjmuje si¢, ze obowiazki
wynikajace z umowy moga by¢ wykonywane tylko przez podmioty, ktore
ja zawarly. Przeniesieniu praw i obowiazkow sprzeciwia si¢ w tych wy-
padkach wlasciwos¢ zobowiazania. Wiele typowych obowiazkow wyste-
pujacych na tle umowy licencyjnej ma charakter S§wiadczen osobistych
w tym znaczeniu, ze ich warto$¢ i gwarancje spetnienia zaleza od pozycji
finansowej 1 umiejetnosci technicznych stron. Podobne wzgledy prze-
sadzaja o domniemaniu nieprzenoszalno$ci w drodze czynnosci prawnej
praw i obowiazkéw licencjata™’. Wydaje sig, ze wlasciwo$é zobowiaza-
nia nie sprzeciwia si¢ zleceniu jedynie wyprodukowania okreslonej partii
towaru innemu podmiotowi. Wszystkie istotne z punktu widzenia licen-
cjodawcy kwestie zwiazane z istotg takiego zobowiazania, a wigc organi-
zacja procesu produkcyjnego, decydowanie o zasadach, warunkach oraz
skali produkcji, prawo wtasnosci wytworzonego produktu, wprowadzanie
produktu pod wtasng marka oraz faktycznego decydowania o zasadach
wprowadzania na rynek produktu, w tym z pelna, suwerenna i nieograni-
czona swoboda w ustalaniu warunkow handlowych w postaci ceny, marzy
oraz terminu ptatnosci, oraz co nie mniej wazne z ponoszeniem petnej od-
powiedzialno$ci za jako$¢ wprowadzonego na rynek towaru, pozostang
po stronie licencjobiorcy. Podmiot zajmujacy si¢ produkcja sprowadzony
zostaje jedynie do udostgpnienia mocy produkcyjnych przystosowanych
do tego typu dziatalnosci wytwoérczej 1 udostepnieniu sity roboczej.

W tym kontekscie rozwazy¢ nalezy dodatkowo tres¢ art. 105 ust. 3 pra-
wa wilasnosci przemystowej (ale takze przytaczanych regulacji prawa
Unii Europejskiej), ktéry przyznaje uprawnionemu z prawa z rejestracji
mozliwo$¢ zakazania osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowa-
dzania do obrotu, importu, eksportu lub uzywania wytworu, w ktérym
wzor jest zawarty badz zastosowany, lub sktadowania takiego wytworu
dla takich celow. Pojawia si¢ tu zatem niezaprzeczalnie mozliwos¢ zaka-
zania wytwarzania chronionego wytworu, w ktorym wzor jest zawarty.
Wydaje si¢ jednak, ze przypadek, gdy wytwarzanie przez inny podmiot
odbywa sig¢ na rzecz i rachunek podmiotu uprawnionego z licencji, nie stoi
W sprzeczno$ci z powyzszym uprawnieniem.

¥ S. Soltysinski, op. cit., s. 492.
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Summary

The paper analyzes the rights and responsibilities of the parties of license agree-
ments concerning industrial providd for in Polish and EU regulations. In particular, it
attempts to answer the question whether the licensee’s commissioning of manufactur-
ing activities may infringe on the license conditions. It is proposed here that such li-
censee conduct is covered by the extent of the license provided that the licensee is in
charge of organizing the manufacturing process and solely decides about the princi-
ples, conditions and the scale of production; he retains the ownership right to the prod-
uct manufactured; the product is introduced under the licensee’s own brand; the
licensee actually decides about the principles under which the product is launched on
the market, including the complete, independent and unlimited freedom of deciding
about the commercial conditions concerning the price, markup and term of payment;
and the licensee bears full responsibility for the quality of the commodity entered into
the market whereas the role of the contractor is limited to the performance of technical
activities related to the manufacturing of the product protected by the indial.
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