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Umowa know-how
jako narzedzie sltuzace transferowi technologii

Streszczenie. W artykule przedstawiono najwazniejsze zagadnienia dotyczgce wykorzystania
umowy know-how jako narzedzia transferu technologii, ktory jest jednym ze sposobow transferu
wiedzy. Ukazano tez znaczenie wiedzy (zwtaszcza dotyczgcej nowych technologii) i jej transferu we
wspotczesnej gospodarce, w ktorej coraz wiekszq role odgrywajq dobra niematerialne. Omowiono
pojecie know-how, odnoszqc je takze do pojecia tajemnicy przedsiebiorstwa, oraz cechy charaktery-
styczne umowy know-how i jej znaczenie w obrocie gospodarczym poprzez umozliwienie transferu
technologii — tak jak ma to miejsce w przypadku umowy licencyjnej, podkreslajqgc przy tym, ze umo-
wa know-how umozliwia transfer informacji nieopatentowanych.

Stowa kluczowe: know-how, dobra intelektualne, transfer technologii

Wstep

Wspotczesna gospodarka bywa okreslana jako oparta na wiedzy. Podejscie to
wpisuje si¢ w szerszy trend gospodarczo-spoteczny, polegajacy na ksztattowaniu
si¢ spoleczenstwa informacyjnego, w ktorym wiedza (czy tez informacja) staje
si¢ dobrem o najwigkszym znaczeniu, zar6wno ze spotecznego, jak i z gospo-
darczego punktu widzenia. We wspotczesnym spoleczenstwie warto$¢ czgstokroé
wielokrotnie wigksza niz dobra materialne, bg¢dace przedmiotem prawa wtasnosci
w jego klasycznym rozumieniu, maja dobra intelektualne, czyli wytwory intelektu
ludzkiego niemajace postaci materialnej. Dobra te stanowig przedmiot wtasnosci
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intelektualnej'. Ze wzgledu na swoje znaczenie wlasno$¢ intelektualna podlega
ochronie opierajacej si¢ na zasadzie wytgcznosci. Oznacza to, ze w wyniku uzy-
skania prawa do danego dobra intelektualnego osoba uprawniona uzyskuje wy-
tacznos$¢ na korzystanie z tego dobra i decydowanie o obrocie nim z wylaczeniem
innych oso6b?. Warto zwroci¢ uwage rowniez na czasowy charakter praw wiasno-
$ci intelektualnej, przejawiajacy si¢ tym, ze z reguly okres trwania tych praw jest
ograniczony w czasie®. Prawa do dobr intelektualnych majg przy tym, co do zasa-
dy, terytorialny charakter — ich ochrona, jako zalezna od woli ustawodawcy, moze
by¢ udzielona tylko na terytorium panstwa, ktére dane dobro ustanowito®.

Wiedza — zwlaszcza wiedza dotyczaca technologii — moze (cho¢ nie zawsze
musi) stanowi¢ dobro intelektualne. Efektem wykorzystania wiedzy w zakresie
technologii sg czgsto dobra intelektualne, okreslane jako rozwigzania’® (stanowia-
ce wynik intelektualnej pracy cztowieka®). W kontekscie dalszych rozwazan nale-
zy podkresli¢, ze rozwigzanie jako dobro intelektualne musi by¢ z zakresu techni-
ki, chociaz sam rozwigzywany problem moze by¢ dowolnej natury’ (w literaturze
wskazuje sie rowniez, iz wystarczy, ze przynajmniej jeden element rozwigzania
ma charakter techniczny, pozostate natomiast moga by¢ nietechniczne®). Rozwig-
zaniami sg w szczeg6lnosci wynalazki, czyli niewynikajace w oczywisty sposob
ze stanu techniki rozwigzania okreslonego problemu o charakterze technicznym®.
Wynalazki mogg mie¢ rozmaitg posta¢. Najczesciej wyrdznia si¢ nastgpujace ka-
tegorie:

— produkty — substancje lub ich mieszaniny, ktore charakteryzuje sie, podajac
ich sktad lub wzor chemiczny, np. lekarstwa,

— urzadzenia — mozna je scharakteryzowaé, podajac cechy konstrukcyijne,
wzajemne ulozenie czesci, np. narzedzia, maszyny,

' M. Zalucki, Pojecie prawa wlasnosci intelektualnej i jego miejsce w systemie prawnym,
w: Prawo wlasnosci intelektualnej. Repetytorium, red. M. Zatucki, Difin, Warszawa 2008, s. 18;
J.R. Antoniuk, P. Stec, Wprowadzenie do prawa wiasnosci intelektualnej, w: Ochrona wlasnosci
intelektualnej. Zarys wyktadu, red. P. Stec, Branta, Bydgoszcz — Opole — Gliwice 2011, s. 13. Samo
pojecie wilasno$ci intelektualnej bywa réznie definiowane. Na potrzeby niniejszych rozwazan
przyjeto, ze wlasnos¢ intelektualna to zbiorcze pojecie obejmujace dobra niematerialne bedace wyn-
ikiem tworczego wysitku umystu ludzkiego lub tez poprzez przenoszenie okreslonych informacji
bedace instrumentem podboju klienteli. Tak J. R. Antoniuk, Wiasnos¢ intelektualna, w: Prawne pod-
stawy przedsiebiorczosci, red. P. Horosz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 302.

2 M. Zatucki, op. cit., s. 25.

3 J.R. Antoniuk, op. cit., s. 303.

4 J.R. Antoniuk, P. Stec, op. cit., s. 27.

5 Por. L. Bender, Wynalazki, Arkady, Warszawa 1995, s. 6.

¢ J.R. Antoniuk, op. cit., s. 302.

" A. Szewc, G. Jyz, Prawo wlasnosci przemystowej, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 61.
P. Kostanski, w: Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, red. P. Kostanski, C.H. Beck,
Warszawa 2010, s. 163.

 Por. m.in. A. Brzezinska, Zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa wilasnosci intelektualnej,
w: Prawo wlasnosci intelektualnej..., s. 59.
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— sposoby — wskazanie sposobu postgpowania, zwlaszcza procesu wytwarza-
nia, zastosowanych urzadzen, wykorzystanych parametrow, np. czas, temperatu-
ra, ci$nienie, sktadniki dodatkowe,

— zastosowania — polegajace na nowym zastosowaniu znanych juz produk-
tow'®,

Typowym sposobem ochrony wynalazkow jest ochrona patentowa. Patent daje
uprawnionemu mozliwos$¢ wytacznego korzystania z wynalazku w sposéb zarob-
kowy lub zawodowy na caltym obszarze panstwa, w ktorym zostat on udzielony.
Przedmiotowy zakres prawa z patentu wyznaczaja zastrzezenia patentowe, czyli
czes$¢ opisu patentowego wskazujaca na zakres zadanej ochrony przez wskazanie
wszystkich chronionych cech rozwigzania''. Osoba uprawniona z tytutu patentu
moze upowazni¢ inng osobe do korzystania ze swojego wynalazku udzielajac jej
licencji poprzez zawarcie stosownej umowy (okreslanej jako umowa licencyjna).

Umowy licencyjne, umozliwiajace legalne korzystanie z opatentowanego
wynalazku, niewatpliwie przyczyniajg si¢ do transferu technologii, nie sa jednak
jedyna umowa, ktéra moze by¢ w tym celu wykorzystana. Warto zauwazy¢, ze
wiedza i technologie, zwlaszcza nowe technologie opracowywane we wspotpracy
$wiata biznesu i §wiata nauki, moga nie by¢ wynalazkami (np. ze wzgledu na brak
charakteru technicznego), majac jednak wymierng wartos¢. Czgsto tworcy wyna-
lazkow nie decyduja si¢ na ich opatentowanie (np. ze wzgledu na koszty zwigzane
z uzyskaniem patentu). W takich przypadkach narzedziem transferu technologii,
czy tez szerzej — transferu wiedzy, moze sta¢ si¢ umowa know-how.

1. Pojecie know-how

Pojecie know-how nie doczekato sie dotad jednej ustalonej definicji. Pojawia
si¢ ono wprawdzie zarowno w nizej wskazanych aktach prawa polskiego, jak i eu-
ropejskiego, jednak formutowane w nich definicje nie sa ze soba w petni zbiezne.
Rowniez doktryna nie ustalita jednolitej definicji tego pojecia, co zapewne nigdy
nie nastapi ze wzgledu na to, iz rozumienie zwrotu know-how ma w duzej mie-
rze charakter intuicyjny, zalezny od intencji uczestnikow obrotu gospodarczego
i jego zmiennej praktyki. Wiedza, ktora w pewnym czasie i okoliczno$ciach moze
stanowi¢ know-how o znacznej warto$ci, w innych okoliczno$ciach moze walor
ten utracic.

1 M. du Vall, Prawo patentowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 205; T. Szewc,
Rozwigzania, w: Podstawy ochrony wiasnosci intelektualnej, red. M. Baron-Wiaterek, P. Horosz,
T. Szewc, Wyd. Politechniki Slqskiej , Gliwice 2013, s. 74 i nn.

""" M. Gajos, w: Leksykon wlasnosci przemystowej i intelektualnej, red. A. Szewc, Zakamycze,
Krakow 2003, s. 308.
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W dostownym tlumaczeniu know-how oznacza ,,wiedzie¢ jak” (co$ zrobic).
Z reguty know-how definiuje si¢ jako nieopatentowane, nicujawnione do wiado-
mosci publicznej informacje techniczne lub technologiczne badz zasady organi-
zacji i zarzadzania, co do ktorych podjeto dziatania zmierzajace do zapobiegania
ich ujawnieniu'?. W istocie zatem know-how stanowi pewng wiedze, ktora moze
(aczkolwiek nie musi) mie¢ charakter technologiczny i by¢ przedmiotem transfe-
ru na podstawie postanowien umow okreslanych jako umowy know-how.

Przed przystapieniem do charakterystyki umowy know-how, nalezy jednak
zwrdci¢ uwage na proby zdefiniowania pojecia know-how podejmowane zar6wno
w aktach prawa polskiego, jak i europejskiego. W pierwszym rzgdzie warto przy-
toczy¢ definicje zawarta w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 30 lipca 2007 r.
w sprawie wylgczenia niektorych rodzajow porozumien dotyczacych transferu
technologii spod zakazu porozumien ograniczajacych konkurencj¢'. Zgodnie
z § 2 pkt 3 rozporzadzenia pod poj¢ciem know-how rozumie si¢ nieujawnione
do wiadomosci publicznej informacje techniczne lub technologiczne badz zasady
organizacji i zarzgdzania w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw!* (czyli takie, co do ktorych podje-
to dziatania zmierzajace do zapobiezenia ich ujawnieniu), ktore sg istotne z punk-
tu widzenia wytwarzania towarow objetych umowa i zostaly opisane w sposob
pozwalajacy na weryfikacje kryterium niejawnosci i istotno$ci. Jak stusznie zwra-
ca uwage Marek Salamonowicz, w definicji tej brak jest wymogu, by informacja
stanowigca know-how byla nieopatentowana'’, w przeciwienstwie do definicji
sformutowanej w uprzednio obowigzujacym rozporzadzeniu Rady Ministréw
z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wylaczenia niektorych kategorii porozumien
dotyczacych transferu technologii spod zakazu porozumien ograniczajacych kon-
kurencje'®, w mysl ktorego know-how oznaczato nieopatentowane, nieujawnione
do wiadomosci publicznej informacje techniczne lub technologiczne badz zasady
organizacji i zarzadzania, co do ktorych podjeto dziatania zmierzajace do zapo-
biezenia ich ujawnieniu, jezeli stanowig one calos¢ lub cze$¢ okreslonych infor-
macji praktycznych wynikajacych z doswiadczen, przeprowadzonych badan lub
testow, przy czym informacje te sg niezb¢dne do wytworzenia towardow objetych
licencja, lub zastosowania licencjonowanych technologii.

122 M. Kozak, w: A. Bolecki, S. Drozd, S. Farnirska, M. Kozak, M. Kulesza, A. Madala,
T. Wardynski, Prawo konkurencji, LexisNexis, Warszawa 2012, s. 197. Por. takze 1. B. Nestoruk,
Prawo konkurencji, C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 150.

3 Dz.U. nr 137, poz. 963.

4 Dz.U. nr 50, poz. 331 z pbzn. zm. Por. takze § 2 pkt 3 przywotanego rozporzadzenia.

15 M. Salamonowicz, Licencje patentowe i know-how na tle zakazu porozumier antykonkuren-
cyjnych, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 35.

16 Dz.U. nr 137, poz. 1152. Definicja know-how sformutowana zostata w § 2 pkt 2 tego roz-
porzadzenia.
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Pojawia si¢ zatem pytanie, czy $wietle aktualnie obowigzujgcego rozporza-
dzenia z 2007 r. nalezy przyjaé, ze w pojeciu know-how moga sie miesci¢ zarOw-
no informacje opatentowane, jak i nieopatentowane, czy tez pozosta¢ przy domi-
nujacym w doktrynie stanowisku, iz know-how obejmuje takie informacje (w tym
technologiczne), ktore nie zostaty opatentowane. Rozstrzygajac te kwestie, nalezy
podkresli¢, ze wyzej przytoczona definicja know-how zawarta w rozporzadzeniu
z 2007 r. obowigzuje wylgcznie na gruncie tego aktu prawnego!’, w objetym nim
waskim zakresie dotyczacym wylaczenia porozumien co do transferu technologii
spod zakazu porozumien ograniczajacych konkurencje, zawartych w przywotanej
ustawie o ochronie konkurencji i konsumentow'®. Ponadto nalezy zwrdci¢ uwa-
ge, ze rOwniez w rozumieniu przepisoOw tego rozporzadzenia know-how stanowia
»informacje nieujawnione do wiadomosci publicznej”, gdy tymczasem rejestr pa-
tentowy jest jawny, a wrecz domniemywa si¢, ze wpisy w rejestrze sg prawdziwe
i kazdemu jest znana ich tre$¢!®. Uwagi na temat pojecia know-how w rozumieniu
rozporzadzenia z 2007 r. dotycza rowniez definicji know-how zawartych w in-
nych rozporzadzeniach stanowiacych akty wykonawcze do przywotanej ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentoéw. Sg nimi rozporzadzenie Rady Ministrow
z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie wylaczenia niektoérych rodzajow porozu-
mien wertykalnych spod zakazu porozumien naruszajacych konkurencje* oraz
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie wylaczenia
okreslonych porozumien specjalizacyjnych i badawczo-rozwojowych spod zaka-
Zu porozumien ograniczajacych konkurencje®!.

Pierwsze z tych rozporzadzen w § 2 pkt 11 definiuje know-how jako nieujaw-
nione informacje techniczne lub technologiczne badz zasady organizacji i zarza-
dzania®, jezeli stanowig one cato$¢ lub czes¢ okre§lonych informacji praktycz-
nych wynikajacych z doswiadczen dostawcy, przeprowadzonych badan lub testow
istotnych dla nabywcy z punktu widzenia uzywania, sprzedazy lub odsprzedazy
towaréw objetych porozumieniem i jezeli zostaly opisane w sposdb pozwalaja-
cy na weryfikacje kryteridw niejawnosci i istotnosci. Z kolei w rozporzadzeniu
w sprawie wylaczenia okreslonych porozumien specjalizacyjnych i badawczo-
-rozwojowych przez know-how —w mysl § 2 pkt 8 — rozumie si¢ nieujawnione do
wiadomosci publicznej informacje techniczne lub technologiczne badz zasady or-

7 Na co wskazuje uzycie na poczatku art. 1 § 2 rozporzadzenia sformutowania: ,,Ilekroé¢
W rozporzadzeniu jest mowa o...” . Por. M. Salamonowicz, op. cit. s. 38.

'8 Omawiane rozporzadzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentow, wydany na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 8 ust. 3 tej ustawy.

1 Por. P. Witkowski, Procedura przyznawania (i rejestracji) praw wlasnosci intelektualnej,
w: Podstawy ochrony wilasnosci intelektualnej, red. M. Baron-Wiaterek, P. Horosz, T. Szewc, Wyd.
Politechniki Slqskiej, Gliwice 2013, s. 142.

2 Dz.U. nr 230, poz. 1691.

2l Dz.U. nr 230, poz. 1692.

2 W rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentow.
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ganizacji i zarzadzania, ktore sg istotne dla wytwarzania towaréw objetych umo-
wa lub stosowania umownych technologii i zostaty opisane w sposob pozwalajacy
na weryfikacje kryteriow niejawnosci i istotnosci. Rowniez w tych przypadkach
zastosowanie zawartej w przepisach danego rozporzadzenia definicji know-how
ogranicza si¢ do waskiego, objetego takim aktem prawnym zakresu®, zas wymog,
by byly to informacje nieujawnione, wskazuje posrednio, ze nie sg to informacje
objete patentem. Dlatego tez zodnie z wigkszoscig doktryny uznano, ze know-how
moga co do zasady stanowic¢ jedynie takie informacje, ktore nie zostaty opatento-
wane?*. Stanowisko takie odpowiada réwniez rozumieniu pojecia know-how obo-
wigzujagcemu w prawie wspolnotowym. W mysl art. 1 ust. 1 pkt i) rozporzadzenia
Komisji Europejskiej nr 772/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania
art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumien o transferze technologii® pojecie
know-how oznacza pakiet nieopatentowanych informacji praktycznych, wynika-
jacych z do§wiadczenia i badan, ktore sg rOwnoczesnie:

— niejawne, czyli nie s3 powszechnie znane i tatwo dostepne,

— istotne, tj. wazne i uzyteczne dla wytwarzania produktow objetych umowa,

— zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczajaco zrozumiaty sposob, aby
mozna bylo sprawdzi¢, czy spetniaja kryteria niejawnosci i istotnosci®®.

W kontekscie niniejszych rozwazan warto réwniez wspomnie¢ o ogdlnej
definicji know-how przyjetej przez Migdzynarodowa Izbe Handlowa w Paryzu,
w mysl ktorej pojecie to okresla catoksztalt wiadomosci, a zatem fachowej wie-
dzy oraz doswiadczen w zakresie technologii i procesu produkcyjnego dla okre-
slonego wyrobu?’.

Rozumienie know-how jako informacji niejawnych czestokro¢ pokrywa sie
z zakresem pojgcia ,tajemnica przedsiebiorstwa” w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji’®. Zgodnie z definicjg
zawartg art. 11 ust. 4 tej ustawy przez tajemnice przedsigbiorstwa rozumie si¢
nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne,
organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje majace wartos¢ gospodarcza,
co do ktorych przedsigbiorca podjat niezbgdne dziatania w celu zachowania ich
poufnosci. Informacje objete know-how, w tym informacje dotyczace technolo-
gii, moga zatem stanowi¢ tajemnice¢ przedsicbiorstwa, jednak nie zawsze nig by¢

% M. Salamonowicz, op. cit., s. 38.

24 1.B. Nestoruk, op. cit., s. 150; M. Kozak, op. cit., s. 197; idem, w: Wzory uméw w obrocie
krajowym z komentarzem, Info-Trade, Gdansk 1996, s. 246 i nn.

2 Dz.Urz. L 123 z 27 kwietnia 2004 r., s. 11.

26 1.B. Nestoruk, op. cit. s. 150; M. Salamonowicz, op. cit. s. 33; K. Gulda, Know-how, w: In-
nowacje i transfer technologii. Stownik poje¢, red. K. B. Matusiak, PARP, Warszawa 2011, s. 139.

27 Por. A. Grzesiok-Horosz, Prawo autorskie, w: Podstawy ochrony wilasnosci intelektualnej,
s. 20.

% Tj. Dz.U. 22003 r., nr 153, poz. 1503 z pézn. zm.
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musza?. Aby dana informacja, w my$l przepisdéw przywoltywanej ustawy, byta
uznana za tajemnic¢ przedsigbiorstwa, nie tylko nie moze by¢ informacjg ujaw-
niong do wiadomosci publicznej, ale tez przedsigbiorca musi podja¢ niezbedne
dziatania w celu zachowania jej poufnosci’’, gdy tymczasem w przypadku infor-
macji stanowigcej know-how w rozumieniu przytoczonego rozporzadzenia Komi-
sji Europejskiej wystarczy jedynie, by nie byta to informacja powszechnie znana
i tatwo dostgpna, niezaleznie od tego, czy zostaty rownoczesnie podjete dziatania
w celu zachowania jej poufnosci, czy tez nie. Nalezy takze zwroci¢ uwagg, ze
art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji dotyczy tylko infor-
macji posiadanych przez przedsiebiorcow, gdy tymczasem know-how moga sta-
nowi¢ réwniez informacje posiadane przez inne osoby, zwlaszcza przedstawicieli
$wiata nauki. Zakres pojecia know-how nie jest zatem identyczny z zakresem po-
jecia tajemnicy przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwe;
konkurencji*!, aczkolwiek w konkretnych przypadkach know-how moze zarazem
taka tajemnice stanowic.

Podsumowujac, nalezy stwierdzi¢, ze przez know-how rozumiane sg wszelkie
nieopatentowane istotne informacje praktyczne, wynikajace z doswiadczenia i ba-
dan, o ile zostaly opisane w wystarczajaco zrozumiaty sposob i nie sa powszech-
nie znane i tatwo dostgpne. Know-how moga zatem stanowi¢ rowniez (cho¢ nie
wylacznie) informacje dotyczace technologii. Umowy umozliwiajace korzystanie
z cudzego know-how, przenoszac wiedz¢ technologiczng, stanowig wigc narze-
dzie transferu technologii. Umozliwiajg one przy tym transfer technologii nieopa-
tentowanych, a zatem czgsto innowacyjnych, dzigki czemu sg wygodnym instru-
mentem prawnym, ktéry moze by¢ z powodzeniem wykorzystywany w procesie
transferu wiedzy z sektora nauki do sektora gospodarki.

2. Umowa know-how

Analizujgc umowe know-how, nalezy zaznaczy¢, ze ani prawodawstwo, ani
doktryna nie wypracowaty jak dotad jednolitej i wyczerpujacej definicji tej umo-
wy. Jest to zwigzane z tym, ze umowe know-how zalicza si¢ do tzw. umow nie-

¥ Zob. dotyczace zakresu tajemnicy przedsigbiorstwa orzeczenia sgdownictwa, ktore przywo-
huje 1. B. Nestoruk, op. cit. s. 150, zwtaszcza wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 3 pazdziernika 2000 r.
(I CKN 304/00, OSNC 2001, nr 4, poz. 59) oraz wyrok Sadu Apelacyjnego z dnia 29 marca 2000 r.
(I ACa 900/99, ,,Przeglad Gospodarczy” 2000, nr 10, s. 53 i nn.).

30 Szerzej: A. Michalak, Ochrona tajemnicy przedsigbiorstwa. Zagadnienia cywilnoprawne,
Zakamycze, Krakow 20006, s. 120 i nn. Por. B. Peczalska, Ochrona konkurencji, C.H. Beck, War-
szawa 2007, s. 211-212; M. Zelek, Prawnokarna ochrona przedmiotow wlasnosci intelektualnej,
w: Prawo wlasnosci intelektualnej..., s. 222.

31 A. Grzesiok-Horosz, op. cit., s. 21; M. Salamonowicz, op. cit. s. 40. Zob. takze poréwnanie
know-how 1 tajemnicy przedsi¢biorstwa, ktérego dokonuje 1. B. Nestoruk, op. cit., s. 150.
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nazwanych?®?. Dopuszczalno$¢ ich zawierania wynika z obowigzujacej w polskim
prawie cywilnym zasady swobody umow, wyrazonej w art. 353! Kodeksu cywil-
nego™®, ktory to przepis umozliwia réwniez zawieranie umow know-how**. Umo-
Wy nienazwane wystepuja wprawdzie w praktyce obrotu, lecz w przeciwienstwie
do umoéw nazwanych nie sa uregulowane w sposob szczegdtowy wiasciwymi dla
danej umowy przepisami prawa, cho¢ rowniez w ich przypadku obowigzujg prze-
pisy dotyczace uméw w ogolnosci®>. W doktrynie wskazuje si¢ niekiedy, iz do
umowy know-how stosuje si¢ przepisy o umowach licencyjnych?. Ze wzgledu na
daleko idace podobienstwa umowy know-how i umoéw licencyjnych stanowisko
takie mozna uzna¢ w duzej mierze za uzasadnione, niemniej nalezy podkreslic,
ze umowa know-how, aczkolwiek zblizona do umowy licencyjnej, stanowi jednak
odrebny rodzaj umowy, umozliwiajgc transfer informacji nicopatentowanych®’,
w tym takich, ktoére nie moglyby by¢ przedmiotem umowy licencyjnej. Zakres
zastosowania przepisOw dotyczacych umow licencyjnych do umow know-how
powinien by¢ zatem rozpatrywany dla poszczegdlnych przypadkow indywidual-
nie i uzalezniony od tego, jaka informacja jest przedmiotem danej umowy know-
-how. W przypadku know-how obejmujacego wiedze technologiczng zakres za-
stosowania takich przepisow bedzie niewatpliwie szerszy niz np. w przypadku
gdy przedmiotem umowy know-how sa jedynie zasady organizacji i zarzadzania.
Mozna jednak stwierdzié, ze co do zasady przepisy dotyczace umowy licencyjnej
znajdujg zastosowanie do umoéw know-how?s,

Opierajac si¢ na rozwazaniach dotyczacych samego pojecia know-how oraz
jego definicji zawartej w rozporzadzeniu Komisji Europejskiej nr 772/2004,
umowe know-how mozna okresli¢ jako umowe, na podstawie ktorej jedna strona
(okreslana jako przekazujacy®® lub dysponent*), posiadajaca jakas wiedze (in-
formacje)*! bedaca wiedza nieopatentowang i majacg charakter niejawny, istotny

32 Tak U. Promifiska, Umowa know-how, w: System prawa prywatnego. Prawo zobowiqzar —
umowy nienazwane, t. 9, red. W.J. Katner, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 783.

33 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93 z p6zn. zm.

3% U. Prominska, op. cit., s. 773; M. Okla-Anuszewska, Umowy w sprawach gospodarczych
z objasnieniami i ptytg CD, C.H. Beck, Warszawa 2013, s. 618.

35 Szerzej: W. Czachorski, Zobowigzania. Zarys wykladu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa
1995, 5. 106 i nn.; J.R. Antoniuk, Umowy i ich wykonanie, w: Prawne podstawy przedsigbiorczosci,
red. P. Horosz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 144 i nn.

36 Tak D. Kozak, op. cit., s. 249. Por. M. Salamonowicz, op. cit., s. 101, stwierdzajacy: ,,zasad-
niczo jednak do uméw know-how stosuje si¢ odpowiednio lub w drodze analogii przepisy o umowie
licencyjne;j”.

37 U. Prominska, op. cit., s. 783.

3% M. Salamonowicz, op. cit., s. 101; U. Prominska, op. cit., s. 783.

Tak U. Prominska, Umowa know-how, op. cit., s. 774.
Tak M. Salamonowicz, Licencje patentowe, op. cit., s. 101.
Owa wiedza moze polega¢ roéwniez na posiadaniu przez dysponenta okreslonych umiejet-

39
40
41

nosci.
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i zidentyfikowany, zobowigzuje si¢ do przekazania jej drugiej stronie** (okresla-
nej jako beneficjent® lub recypient*). Jak wspomniano, know-how, aby mie¢ wy-
mierng warto$¢, nie moze by¢ wiedza powszechnie dostgpna lub tatwa do uzyska-
nia. Know-how jako przedmiot umowy musi by¢ zatem poufne, a takze istotne,
tj. mie¢ znaczenie dla uzytecznosci gospodarczej. Poza tym know-how musi by¢
zidentyfikowane, to znaczy opisane w sposob na tyle doktadny, by byto mozliwe
jego praktyczne wykorzystanie. Celem umowy know-how jest zatem przekazanie
drugiej stronie poufnych informacji lub umozliwienie korzystania z nich przez
czas okreslony w umowie®. Wiedza objeta know-how moze mie¢ w szczegodlnosci
charakter technologiczny — w takim przypadku umowa know-how, umozliwia-
jac beneficjentowi korzystanie z okreslonej technologii, staje si¢ narzgdziem jej
transferu.

Z istoty samej umowy know-how wynika, iz podstawowymi obowigzkami
przekazujacego sg: udostepnienie beneficjentowi wszelkich objetych know-how
informacji, wydanie mu wszelkiej niezbednej dokumentacji umozliwiajacej ko-
rzystanie z know-how, udzielenie mu upowaznienia do korzystania z know-how
oraz znoszenie korzystania przez niego z know-how*’, takze wowczas gdy stano-
wi ono tajemnice¢ przedsigbiorstwa przekazujacego. Z kolei najwazniejszym obo-
wigzkiem beneficjenta (podobnie jak w przypadku umowy licencyjnej) jest do-
lozenie nalezytej starannosci, by otrzymane od przekazujacego objete know-how
informacje utrzymaé¢ w tajemnicy. W wigkszosci przypadkow jest on rowniez zo-
bowigzany do uiszczenia na rzecz przekazujacego know-how ustalonej optaty*’.

Teoretycznie umowa know-how moze mie¢ — zaleznie od woli stron — cha-
rakter odptatny badz nieodptatny*®. W praktyce obrotu jest ona jednak z regu-
ty umowsg odptatng, a zatem w zamian za przekazang wiedze¢ beneficjent zobo-
wigzany jest uisci¢ na rzecz przekazujgcego optate (o charakterze zblizonym do
optaty licencyjnej), ktorej rodzaj, wysokos¢ i zasady obliczania okresla umowa
know-how. Optata ta moze mie¢ zar6wno charakter jednorazowy, jak i okresowy
badz ryczaltowy®. Jej wysoko$¢ moze zostac ustalona z gory w umowie lub mie¢
charakter prowizyjny, uzalezniony np. od zyskoéw osiagnietych przez beneficjenta
dzigki wykorzystaniu danego know-how w okreslonym w umowie czasie. W ta-
kim przypadku umowa powinna doktadnie wskazywac sposob wyliczenia optaty
naleznej przekazujacemu, a takze przystugujace mu sposoby kontrolowania pra-

42 M. Okta-Anuszewska, op. cit., s. 618.

4 Tak U. Prominska, op. cit., s. 774.

4 Tak M. Salamonowicz, op. cit., s. 101.

4 U. Prominska, op. cit., s. 773.

4 Por. M. Salamonowicz, op. cit., s. 101 i nn.; U. Prominska, op. cit., s. 780 i nn.
47 U. Prominska, op. cit., s. 781.

4 M. Salamonowicz, op. cit., s. 106; U. Prominska, op. cit., s. 781.

4 U. Prominska, op. cit., s. 781.
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widlowosci jej wyliczenia przez beneficjenta. Cho¢ ustalenie sposobu wylicze-
nia optaty naleznej przekazujacemu zostaly pozostawione swobodnemu uznaniu
stron umowy know-how’, to celem uniknigcia ewentualnego sporu powinny one
przede wszystkim bra¢ pod uwagg rodzaj stanowiacej know-how wiedzy. W przy-
padku gdy jest to informacja dotyczaca technologii wytwarzania okreslonego pro-
duktu, optata moze mie¢ charakter prowizyjny, stanowigc np. umdéwiony procent
ceny zbycia przez beneficjenta kazdego egzemplarza wytworzonego dzieki know-
-how produktu (lub okreslona ryczaltowo kwota od kazdego zbytego egzemplarza
produktu). Podobnie w sytuacji gdy know-how stanowi wiedza technologiczna
umozliwiajaca obnizenie kosztéw produkcji lub dystrybucji okreslonego pro-
duktu beneficjenta, optata nalezna przekazujacemu moze zosta¢ okre§lona jako
ustalona w umowie ryczattowa kwota wyptacana mu przez beneficjenta od kaz-
dego egzemplarza produktu, w przypadku ktérego zostato wykorzystane know-
-how objete umowa. Oczywiscie w obydwu przypadkach optata za udostgpnianie
know-how moze roOwniez przybraé posta¢ ustalonej w umowie kwoty wyplaca-
nej przez recypienta dysponentowi jednorazowo lub okre$lonych statych kwot
wyplacanych cyklicznie (np. miesigcznie lub rocznie), niezaleznie od tego, jakie
rzeczywiste korzysci odniost beneficjent z wykorzystanego know-how, a nawet
niezaleznie od tego, czy w ogoble z niego skorzystal!.

Umowa know-how moze ponadto naktada¢ na strony réozne obowiazki dodat-
kowe. W przypadku przekazujacego sa nimi najczesciej obowiazki majace za-
pewni¢ beneficjentowi wytacznos¢ korzystania z know-how w zakresie (w czasie
i na obszarze) ustalonym w umowie, np. obowigzek dotozenia przez przekazuja-
cego nalezytych staran celem utrzymania know-how w tajemnicy badz obowiazek
powstrzymania si¢ od udostepniania informacji stanowigcych know-how osobom
trzecim bez zgody beneficjenta®,

Z kolei obowiazki dodatkowe naktadane na beneficjenta maja z reguty na celu
ograniczenie konkurencji z jego strony. Moga nimi by¢ np. zobowigzanie do nie-
wykorzystywania uzyskanego know-how przez okreslony w umowie okres badz
zobowiazanie do nieprowadzenia wykorzystujacej uzyskane know-how dziatalno-
$ci konkurencyjnej w stosunku do przekazujacego w pewnym czasie lub na pew-
nym obszarze. Umowa know-how moze by¢ przy tym zawarta na czas okreslony,
jak i nieokreslony, z mozliwo$cig wypowiedzenia jej z waznych powodow>.

Jak stusznie zauwaza M. Salamonowicz, zawarcie umowy know-how two-
rzy miedzy jej stronami szczeg6lny stosunek zaufania i obowigzek wzajemne;j

50 Ibidem.

ST'W praktyce obrotu mogag wystepowaé przypadki nabywania przez przedsigbiorcow okre-
$lonego know-how nie w celu wykorzystania go dla wtasnych potrzeb, lecz w celu zablokowania
mozliwos$ci wykorzystania danej informacji przez konkurentow.

52 U. Prominska, op. cit., s. 780 i nn.

53 M. Salamonowicz, op. cit., s. 110.
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lojalnosci**, co nalezy uwzgledniaé przy ocenie zakresu udostepnienia i sposobu
wykorzystania objetych know-how informacji.

Umowa know-how jako umowa nienazwana jest bardzo elastyczna, gdyz po-
zwala stronom na swobodne ksztaltowanie swej tresci w granicach okreslonych
przepisami prawa i zasadami wspoétzycia spotecznego. Dzigki temu moze by¢ wy-
korzystywana w szerokim zakresie jako narzgdzie transferu wiedzy, w tym wiedzy
technologicznej, zardbwno na linii business to business, jak 1 pomigdzy $wiatem
nauki a biznesu. Ponadto umowa know-how moze wystepowac nie tylko w po-
staci czystej — zobowigzanie do udostgpnienia know-how stanowi z reguty wazny
element wielu innych umoéw, np. umowy licencyjnej i umowy franchisingowe;.
Roéwniez w takich przypadkach udostgpniane w ramach danej umowy informacje
mogg stanowi¢ wiedze technologiczng, a zatem umowa ta w czgsci obejmujacej
know-how przyczynia si¢ do transferu objetej owa wiedza technologii.

Podsumowanie

Jak stusznie zauwaza Krzysztof B. Matusiak, ,,we wspotczesnym S$wiecie
wiedza w coraz szerszym zakresie zast¢puje pracg i kapitat jako podstawowe
zrodlo dobrobytu spotecznego™?. Narzedziem transferu wiedzy (rowniez wiedzy
technologicznej) pozwalajacym uzyska¢ wymierne korzysci podmiotom ja po-
siadajagcym mogg by¢ w szczegodlnosci réoznego rodzaju umowy cywilnoprawne,
zaliczane zardbwno do umoéw nazwanych, jak i nienazwanych. W przypadku opa-
tentowanych wynalazkéw ich udostepnianie odbywa si¢ z reguly na podstawie
umow licencyjnych. Czesto jednak informacje o znacznej niekiedy wartosci nie sg
opatentowane, gdyz badz nie posiadaja cech wynalazku (np. nie majg charakteru
technicznego), badz podmiot dysponujacy dang informacja nie stara si¢ o uzyska-
nie patentu. Przypadki takie cze¢sto moga dotyczy¢ wiedzy (rowniez wiedzy tech-
nologicznej) posiadanej przez przedstawicieli $wiata nauki. Czesto ani uczelnie
wyzsze, ani pracownicy naukowi nie decyduja si¢ na ponoszenie kosztow optlat
patentowych. Nie oznacza to jednak, ze posiadana przez nich wiedza nie moze
by¢ przedmiotem transferu na podstawie postanowien odpowiedniej umowy cy-
wilnoprawnej. Nalezy bowiem pami¢taé, ze transfer wiedzy z uczelni wyzszych
do biznesu stanowi szans¢ na rozwoj uczelni®.

5 M. Salamonowicz, Zakaz konkurencji w licencjach patentowych i know-how w prawie pol-
skim na tle regulacji wspolnotowej, ,,Przeglad Prawa Handlowego™ 2006, nr 11, s. 40.

3 K.B. Matusiak, w: Innowacje i transfer technologii. Stownik pojeé, red. K.B. Matusiak,
PARP, Warszawa 2011, s. 11.

¢ W. Masierak, Transfer wiedzy i technologii w Polsce. Szanse i zagrozenia dla polskich uczel-
ni, w: Transfer wiedzy w praktyce — rozwigzania w Finlandii i w Polsce, red. M. Wlodarczyk, Wyd.
Wyzszej Szkoty Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2010, s. 36.



®

224 Piotr Horosz

Narzedziem szczegoélnie przydatnym w takim procesie moze by¢ wlasnie
umowa know-how, poniewaz umozliwia ona transfer wiedzy nieobje¢tej ochrong
patentowg. Dzieki swojej elastycznos$ci umowa know-how moze by¢ tatwo dosto-
sowana do specyficznych potrzeb zaréwno osoby dysponujacej informacja stano-
wigca know-how, jak i podmiotu (zwtaszcza przedsigbiorcy) zainteresowanego
pozyskaniem takiej wiedzy. Przedmiotem umowy know-how moze by¢ w szcze-
gblnosci niejawna i istotna wiedza technologiczna. Umowa know-how staje sie
wowczas waznym narzedziem transferu technologii, zwlaszcza technologii in-
nowacyjnych, umozliwiajac ich stosowanie z korzysciag zarbwno w $wiecie biz-
nesu — jako beneficjenta, jak w §wiecie nauki — jako dysponujacemu wiedzg mo-
gaca by¢ przedmiotem know-how.
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The know-how contract as a tool of transfer of technology

Abstract. This paper presents the key issues concerning the use of the know-how contracts as
a tool of the transfer of technology. This is one of the methods of knowledge transfer. The author
points out the importance of knowledge (especially for new technologies) and its transfer in today s
economy, where an increasing role is played by intellectual property. Then the author discusses the
concept of know-how, combining them with the concept of confidentiality of the firm. The author also
indicates the characteristics of the know-how contract and its importance in trade by allowing the
transfer of technology, as well as, the license agreement.

Keywords: know-how, intellectual property, transfer of technology



