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Know-how jako aport do spó³ki z o.o. (modele umowy)

1. Uwagi ogólne

Know-how, wbrew pozorom, nie jest pojêciem nowym. Narodzi³o siê
w Anglii i Stanach Zjednoczonych z gór¹ 100 lat temu w warunkach
gwa³townego rozwoju gospodarki wolnorynkowej i nasilaj¹cej siê konku-
rencji. Korzy�ci z jego wyodrêbnienia zosta³y szybko docenione, a dobro
to sta³o siê przedmiotem obrotu na równi z innymi �klasycznymi� towa-
rami, równie¿ jako wk³ad niepieniê¿ny do spó³ek.
�cis³e zdefiniowanie terminu know-how nie jest zadaniem ³atwym, co

wi¹¿e siêw równymstopniu z obszerno�ci¹ zagadnieñ, które onoobejmuje,
jak i nieustannym jego rozwojem. Prze�ledzenie definicji know-how, jakie
pojawi³y siê w ci¹gu ostatnich 30 lat, bezsprzecznie wskazuje na fakt ci¹-
g³ego ewaluowania tego pojêcia.Trend do rozszerzania jego zakresu przed-
miotowego na nowe, niekiedy kontrowersyjne obszary, jest szczególnie
widoczny od pocz¹tku lat 80-tych. Z tych te¿ wzglêdów prawodawcy
wiêkszo�ci pañstw rezygnuj¹ z budowania ustawowej definicji know-how,
w czym ustawodawstwo polskie nie jest wyj¹tkiem. Okre�lenie wiêc, czy
konkretna wiedza i umiejêtno�ci stanowi¹ przedmiot know-how, pozostaje
w gestii doktryny i orzecznictwa.
Pierwotnie know-how (z ang. �wiedzieæ jak�) oznacza³o znajomo�æ

rzeczy i umiejêtno�æ pewnego postêpowania, które zachowywane by³y w
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tajemnicy1. Podobnie termin ten rozumiany jest w jêzyku techniki i ekono-
mii, tj. jako wiedza posiadaj¹ca bezpo�rednie zastosowanie w realizacji
technicznych celów produkcji. Sk³adaj¹ siê na ni¹ specjalistyczne regu³y
techniczne, projekty, opracowania, instrukcje, opisy materia³ów i techno-
logii produkcji2. Choæ takie rozumienie know-how zaakceptowa³o te¿ pol-
skie orzecznictwo s¹dowe3, sprowadzanie go tylko do wiedzy technicznej
maj¹cej bezpo�rednie zastosowanie w produkcji jest obecnie zbyt w¹skie.
W doktrynie i orzecznictwie krajówwysoko rozwiniêtych nie kwestionuje
siê pogl¹du, i¿ mianem know-howmo¿na okre�liæ nie tylko wiadomo�ci i
do�wiadczenia o charakterze technicznym, ale równie¿ �handlowym, ad-
ministracyjnym, finansowym albo innego rodzaju, nadaj¹ce siê do stoso-
wania w dzia³alno�ci przedsiêbiorstwa lub do wykonywania zawodu�4. To
ostatnie stwierdzenie daje nawet asumpt do prób konstruowania know-how
zwi¹zanego z wiedz¹ i umiejêtno�ciami przedstawicieli ró¿nych wolnych
zawodów, w tymi tak¿e know-how prawniczego, co budzi jednak pewne
zastrze¿enia5.
Nie ma jednej wyczerpuj¹cej ani powszechnie obowi¹zuj¹cej definicji

know-how. Przytoczone próby okre�lenia, como¿e byæ jego przedmiotem,
wskazuj¹ na niezwykle szerokie spektrum zagadnieñ, które wchodz¹ w
jego sk³ad. W ci¹gu najbli¿szych lat nale¿y spodziewaæ siê dalszego roz-
woju tego pojêcia, tak¿e na gruncie naszego prawodawstwa. Jednawszak¿e
cecha przypisywana know-how nie podlega raczej dyskusji. Przyjmuje siê
mianowicie, i¿ wiedzê wchodz¹c¹ w sk³ad know-how cechuje poufno�æ, a
nawet tajemnica.Trafnie charakteryzuje siê,moim zdaniem, ow¹ poufno�æ
jako �wiadomo�ci nie natychmiast dostêpne dlawszystkich�6. Cecha ta jest
o tyle godna uwagi, i¿ ma ona wp³yw na sposób formu³owania umów

1 S. G r z y b o w s k i,Umowy know-how na tle kodeksu cywilnego,Krakowskie Studia
Prawnicze 1968, z. 1-2, s. 99.

2 B. G aw l i k,Umowaknow-how.Zagadnienia konstrukcyjne.Warszawa-Kraków1974,
s. 8-11.

3 Postanowienie S¹du Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 02.07.1990 r. XIV GR 1/
90, Orzecznictwo Gospodarcze 1991, nr 5, poz. 24.

4 M. P o � n i a k - N i e d z i e l s k a, Dobra niematerialne przedsiêbiorstwa pañstwo-
wego, Warszawa 1990, s.23.

5 J.R. K a c z o r, Wiedza prawnicza jako know-how, Gazeta Prawna 1998, nr 7, s. 54.
6 M. P o � n i a k - N i e d z i e l s k a, op. cit., s. 23.



50

Jacek Rados³aw Kaczor

dotycz¹cych dysponowania know-how. Problem stanowi bowiem kwestia
konkretyzacji danego know-howwumowie spó³ki.Napotykamy tu na dwie
sprzeczno�ci: z jednej strony przedmiot aportu powinien byæ w umowie
oznaczonyprzynajmniejw stopniu umo¿liwiaj¹cym jego identyfikacjê (nie
mo¿e byæ okre�lony tylko jako �aport� lub �wk³ad niepieniê¿ny�)7, z dru-
giej za� z definicji know-how wynika, ¿e jest to wiedza poufna czy nawet
tajna, awiêc niewskazane jest takie jej ujêcie, które grozi³oby ujawnieniem
sekretu, a przez to znaczn¹ utrat¹ warto�ci. Przed wspólnikami zawiera-
j¹cymi umowê spó³ki z o.o. staje nie³atwe zadanie pogodzenia obu tych
d¹¿no�ci.Wich interesie le¿ywyczerpuj¹ceuregulowaniewszelkichkwestii
dotycz¹cych wnoszonych wk³adów tak, aby w przysz³o�ci nie dochodzi³o
w tymwzglêdzie do ¿adnych sporów. Chodzi na przyk³ad o to, czy wspól-
nikowi nadal wolno bêdzie korzystaæ z know-how, czy te¿ wy³¹cznym
dysponentem stanie siê z momentem nabycia osobowo�ci prawnej spó³ka
z o.o. Szczegó³owe zagadnienia dotycz¹ce technicznej strony know-how
(ró¿nego rodzaju dokumentacje techniczne, opisy, rysunki, projekty,mode-
le) s¹ z pewno�ci¹ zbêdnym elementem umowy i powodowa³yby jej nad-
mierne rozbudowanie. Z kolei rozwi¹zanie polegaj¹ce na umieszczeniu w
tre�ci tej umowy tylko ogólnych postanowieñ o przedmiocie know-how i
uprawnieniach spó³ki do korzystania i rozporz¹dzania nim, a nastêpnie
zawarcie ju¿ po rejestracji dodatkowej umowy konkretyzuj¹cej zapisy
wcze�niejszej stanowi³obywy³om od przyjêtej w prawie cywilnym zasady
podwójnego skutku umów zobowi¹zuj¹cych. Konieczne jest znalezienie
rozwi¹zania kompromisowego, godz¹cego obie te tendencje.
Przez wniesienie wk³adu niepieniê¿nego do spó³ki z o.o. rozumie siê

przeniesienie przez wspólnika na spó³kê wszystkich praw do przedmiotu
wk³adu oraz stworzenie jej mo¿liwo�ci swobodnego z niego korzystania8.
Aporty przeniesione zostaj¹ w drodze umowy spó³ki, która nabywa ich
w³asno�æ z chwil¹ zarejestrowania. Procedura wnoszenia wk³adu niepie-
niê¿nego nie jest uregulowana w kodeksie handlowym, tak wiêc w celu
okre�lenia sposobu, w jaki czynno�æ ta winna byæ dokonywana, siêgn¹æ

7 Taki wniosek nale¿y wysnuæ w oparciu o art. 163 § 1 k.h.; tak te¿ ujmuje postanowie-
nie SN z dnia 08.05.1990 r. III CRN 139/90 (nie publ.).

8 A. S z um a ñ s k i, Wk³ady niepieniê¿ne do spó³ek kapita³owych,Warszawa 1997, s.
225 � w oparciu o postanowienie SN z dnia 14.03.1991 r. III CRN 14/91.
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nale¿y do innych przepisów dotycz¹cych przenoszenia praw do poszcze-
gólnych aportów. W przypadku rzeczy bêd¹ to przede wszystkim normy
kodeksu cywilnego, w przypadku dóbr niematerialnych � przepisy szcze-
gólne reguluj¹ce obrót tymi warto�ciami, np. ustawy o wynalazczo�ci, o
znakach towarowych czy nawet prawie autorskim. Gdy jednak przedmio-
tem aportu ma byæ know-how, mamy do czynienia z zupe³nym brakiem
jakiejkolwiek regulacji prawnejw tejmierze.Niezwykle skromne, przynaj-
mniej na razie, jest te¿ orzecznictwo s¹dowe dotycz¹ce know-how w roli
wk³adu niepieniê¿nego. Jedynym wiêc rozwi¹zaniem jest zaczerpniêcie z
wypracowanych przez doktrynêmodeli obrotu tym dobrem i przeniesienie
ich na grunt prawa spó³ek. Nie jest to zabieg prosty, bowiem brak wi¹¿¹-
cych unormowañ powoduje, i¿ w literaturze nie ma jednoznacznych i nie-
kwestionowanych wzorców. Przedstawiane przez ró¿nych autorów kon-
strukcje s¹ ¿ywodyskutowane i rzadkoprzyjmowanebez zastrze¿eñ.Zgoda
panuje co do tego, i¿ podstawowymi typami umówumo¿liwiaj¹cymi obrót
know-how s¹: umowa know-how i umowa �przeniesienia� (�sprzeda¿y�)
know-how. Obie nale¿¹ do umów nienazwanych i realizuj¹ dwa sposoby
u¿ytkowania poufnej wiedzy i umiejêtno�ci. Umowa know-how daje mo¿-
liwo�æ czasowego korzystania z objêtych tajemnic¹ informacji w zakresie
okre�lonymumow¹, natomiast �przeniesienie� know-how powoduje przej-
�cie wszystkich uprawnieñ do niego na osobê nabywcy. Oba typy umów
znajd¹ zastosowanie w przypadku wniesienia know-how do spó³ki z o.o.,
a wybór jednej z nich bêdzie uzale¿niony od tytu³u prawnego, pod jakim
wspólnik zechcewnie�æ swój aport. Gdy zdecyduje siê on na przeniesienie
wszelkich swych uprawnieñ do posiadanych do�wiadczeñ iwiadomo�ci na
rzecz spó³ki, co bêdzie odpowiada³o wniesieniu aportu rzeczowego na
w³asno�æ, skorzysta z umowy �przeniesienia� know-how. Je�li jego zamia-
rem bêdzie udostêpnienie spó³ce poufnych technologii tylko w ograniczo-
nymzakresie (czasowym, przedmiotowym), jako formê realizacji tego celu
wybierze umowê know-how. Je�li za³o¿ymy, ¿e know-how nie jest przed-
miotem prawa podmiotowego (a jest to chyba pogl¹d przewa¿aj¹cy w
doktrynie), nie mo¿na mówiæ o wniesieniu go na w³asno�æ spó³ki, tym
bardziej i¿w³asno�æ jest instytucj¹prawarzeczowego.Mo¿na jednakprzyj¹æ,
¿e umowa know-how jest jedn¹ z postaci u¿ywania tego dobra niematerial-
negoprzez spó³kênawzórumówu¿ytkowania, najmu lubdzier¿awy rzeczy.
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W tym miejscu powstaje kwestia, czy w odniesieniu do spó³ki z o.o.
mo¿na stosowaæ domniemanie wnoszenia wk³adów niepieniê¿nych na
w³asno�æ spó³ki, jak to ma miejsce przy spó³ce jawnej.
Rzeczy, jak i inne prawa maj¹tkowe mog¹ byæ wnoszone na w³asno�æ

lub tylko dou¿ywania. Z regu³y przyjmuje siê swego rodzaju domniemanie,
¿e je�li umowanie okre�la, pod jakim tytu³emdana rzecz zosta³awniesiona
do spó³ki, to wniesiono j¹ na w³asno�æ. Pogl¹d taki narodzi³ siê w drodze
analogii do art. 102 § 3 k.h., dotycz¹cego spó³ki jawnej9. Z tego samego
powodu jest te¿ przez niektórych autorówkwestionowany.Nie zgadzaj¹ siê
oni bowiem z przenoszeniem na grunt spó³ek kapita³owych przepisów
dotycz¹cych spó³ek osobowych, uzasadniaj¹c to zamkniêtymstanempraw-
nym (zasada numerus clausus) ka¿dego typu spó³ki10.
W my�l postanowienia S¹du Najwy¿szego z dnia 22.02.1991 r. (III

CRN503/91)11,wniesieniewk³adumacharakter odp³atny, a pokrycie udzia-
³ów stanowi zawarcie umowy z wnosz¹cymi aporty wspólnikami. Tre�æ
tych umów obejmuje okre�lenie przedmiotów wk³adów i ilo�ci pokrytych
nimi udzia³ów. Z chwil¹ wpisania spó³ki do rejestru handlowego, od któ-
rego to momentu nabywa ona osobowo�æ prawn¹, na spó³kê przechodz¹
prawa i obowi¹zki z tych umów, m.in. prawo w³asno�ci przedmiotów
wk³adów.Nale¿y podkre�liæ du¿¹wagê analizowanego problemuwodnie-
sieniu do know-how. Co prawda nawet SN opowiedzia³ siê za przyjêciem
domniemania wnoszenia wk³adów niepieniê¿nych na w³asno�æ spó³ki z
o.o., jednak sformu³owanie tego postanowienia (�W razie nieokre�lenia
tytu³u prawnego, pod jakim s¹ one (aporty) przekazywane, domniemywa
siê, ¿emog¹ byæwniesione naw³asno�æ�) nie prowadzi do jednoznacznych
wniosków.Nie domniemywa siê bowiem, ¿ewk³ady niepieniê¿ne s¹wno-
szone naw³asno�æ, a jedynie, ¿e �mog¹byæwniesione� pod takim tytu³em
prawnym, co, moim zdaniem, znacznie os³abia si³ê tego stwierdzenia. W
oparciu o cytowane postanowienie SNmo¿nawyraziæ pogl¹d, i¿ co prawda
w sytuacji nieokre�leniaw umowie spó³ki przys³uguj¹cego jej tytu³u praw-
negodoprzedmiotuaportudomniemywasiê, ¿emo¿enimbyæprawow³asno-
�ci, aczkolwiek gdy pozosta³e okoliczno�ci faktyczne wskazuj¹ na inn¹

9 Takie stanowisko zaj¹³ SN w nie publikowanym postanowieniu z dnia 08.05.1990 r.
III CRN 139/90 (powo³ujê za A. Szumañskim).

10 A. S z um a ñ s k i, op. cit., s. 234-235.
11 Orzeczenie nie publikowane � powo³ujê za J. Brolem i A. Szumañskim.
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wyk³adniê zapisów umowy, nale¿y odej�æ od tego domniemania. Okolicz-
no�ci¹ pomocn¹ w ustaleniu �zgodnego zamiaru stron i celu umowy� (art.
65 § 2 k.c.) jest czêsto warto�æ oszacowania konkretnegowk³adu. Z regu³y
aport wnoszony na w³asno�æ spó³ki bêdzie wyceniony wy¿ej ni¿ taki sam,
przekazany jej tylkodou¿ywania.Wszelakowprzypadkuwnoszenia know-
how zasada tamo¿ezawodziæ.Wycenadobraniematerialnegonie jest spraw¹
³atw¹, a du¿a swoboda wspólników w tym wzglêdzie jeszcze bardziej
utrudnia okre�lenie, czywarto�æ oszacowania daje jak¹� wskazówkê co do
zakresu jegowniesienia.Dlatego tak istotne jest precyzyjne sformu³owanie
tego elementu umowy spó³ki.
Rozró¿nienie dwóch typów umów umo¿liwiaj¹cych obrót know-how

ma zarazem swe odzwierciedlenie w stosowanym przez doktrynê i orzecz-
nictwopodziale na translatywne i konstytutywnewniesieniewk³aduniepie-
niê¿nego12.W sytuacji, gdywyzbyciu siê przezwspólnika przys³uguj¹cego
muprawadoaportu towarzyszy jednoczesnenabyciegoprzez spó³kê,mamy
do czynienia z wniesieniem translatywnym, co odpowiada formie umowy
�przeniesienia� know-how. Je�li natomiast wniesienie wk³adu niepieniê¿-
nego polega na ustanowieniu prawa na rzecz spó³ki, to nabycie przez ni¹
tegoprawamacharakterkonstytutywny izrealizowanezostanieprzezumowê
know-how.
¯adenprzepiskodeksuhandlowegonieokre�lamomentuwydaniaprzed-

miotu aportu przez wspólnika spó³ce z o.o. Art. 167 § 1 pkt 2 k.h. mówi
tylko o obowi¹zku z³o¿enia przez cz³onków zarz¹du o�wiadczenia, ¿e ich
przej�cie na spó³kê jest zapewnione z chwil¹ rejestracji, a tym samym nie
jest konieczne ich wnoszenie przed momentem zarejestrowania. W litera-
turze wyra¿ony zosta³ pogl¹d, i¿ zapewnienie zarz¹du przysz³ej spó³ki ma
charakter o�wiadczenia woli w zakresie przej�cia na ni¹ wk³adów niepie-
niê¿nych, a zarazem o�wiadczenia wiedzy o istnieniu i mo¿liwo�ci przej-
�cia tych¿e wk³adów na spó³kê13.
Powszechnie przyjmuje siê równie¿, ¿e umowa spó³ki z o.o. jest umow¹

zobowi¹zuj¹c¹ do przeniesieniawszelkich praw do aportu zewspólnika na

12 Cz. ¯ u ³ a w s k a, Aporty w spó³kach z o.o. Przedmiot i wycena, Przegl¹d S¹dowy
1993, nr 7-8, s. 14-15; A. S z um a ñ s k i, op. cit., s. 239.

13 J. K r a u s s, Przej�cie wk³adów na spó³kê kapita³ow¹, Przegl¹d Ustawodawstwa
Gospodarczego 1991, s. 153.
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spó³kê. W zwi¹zku z obowi¹zuj¹c¹ na gruncie kodeksu cywilnego zasad¹
podwójnego skutku umów obligacyjnych (art. 155 § 1 i 510 § 1 k.c.) prze-
nosi ona jednocze�nie w³asno�æ rzeczy oznaczonych co do to¿samo�ci.
Zbêdne jest wiêc zawieranie po zarejestrowaniu spó³ki umowy przeniesie-
nia w³asno�ci aportów rzeczowych. Know-how nie jest jednak rzecz¹ ani
wierzytelno�ci¹, w zwi¹zku z tym nasuwa siê pytanie, czy równie¿ w
stosunku do takiego wk³adu umowa spó³ki bêdzie mia³a podwójny, zobo-
wi¹zuj¹co-rozporz¹dzaj¹cy skutek.Wydaje siê, ¿e dopuszczalna bêdzie w
tym przypadku analogia do instytucji prawa rzeczowego i obligacyjnego.
Know-how jest dobremwwystarczaj¹cym stopniu zindywidualizowanym,
abyw obrocie mog³o byæ potraktowane podobnie jak rzeczy oznaczone co
do to¿samo�ci. Poza tym zastosowanie w stosunku do niego odmiennych
regu³ wnoszenia stanowi³oby komplikuj¹cy wyj¹tek od zasady. Problem
stanowi tylko wci¹¿ nie rozwi¹zana kwestia konkretyzacji danego know-
how w samej umowie. Wyj�ciem z sytuacji mo¿e byæ uznanie, i¿ tak¿e w
stosunku dowk³adówniepieniê¿nych, bêd¹cych dobrami niematerialnymi,
obowi¹zujezasadapodwójnegoskutkuumówzobowi¹zuj¹cych, awumowie
tej powinny siê znale�æ podstawowe informacje pozwalaj¹ce choæby na
ogóln¹ identyfikacjê przedmiotu aportu i zakresu,w jakimprzys³ugiwa³ on
bêdzie przysz³ej spó³ce. Szczegó³owedane (dokumentacje, opisy) stanowiæ
mog¹ za³¹cznik do umowy, do³¹czony do niej jako �inne dokumenty�,
wspomniane w art. 16 § 1 k.h.
Rozpatruj¹c teraz przedmiotowo istotne sk³adniki (essentialia negotii)

umowy know-how i �przeniesienia� know-how, nale¿y siê zastanowiæ, czy
�objêto�æ� pozwala na zamieszczenie ichwumowie spó³ki, bez uszczerbku
dla jej zwiêz³o�ci.

2. Umowa know-how

Skonstruowana na wzór licencji patentowych, w stosunku do których
zachowuje jednak oczywiste ró¿nice, jest umowa know-how zasadnicz¹
form¹ udostêpniania poufnych wiadomo�ci i do�wiadczeñ produkcyjnych
w obrocie krajowym i miêdzynarodowym. Jak okre�li³ cel i przes³ankê tej
umowy S. Grzybowski, stanowi je �obrót cywilnoprawny informacjami
techniczno-produkcyjnymi, oparty na dwu sytuacjach faktycznych: posia-
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daniu tych informacji przez jedn¹ ze stron zawieraj¹cychumowêoraz braku
posiadania tych informacji przez drug¹ stronê�14.
Aczkolwiek niektórzy autorzy podnosz¹ zastrze¿enia przeciwko u¿y-

waniu w obrêbie umów nienazwanych pojêcia �essentialia negotii�, zwi¹-
zanego z problematyk¹ umów nazwanych, jednak pos³ugiwanie siê nim i
innymiwyró¿nianymiwdoktrynie prawacywilnego typowymi sk³adnikami
kontraktu bardzo u³atwia charakterystykê modelu umowy know-how. W
literaturze nie kwestionuje siê zazwyczaj trzech przedmiotowo istotnych
sk³adników tej umowy, a mianowicie:
1) zobowi¹zania dostawcy do przekazania odbiorcywiadomo�ci stano-

wi¹cych przedmiot know-how,
2) upowa¿nienia kontrahenta do technicznego i gospodarczego korzy-

stania z przekazanych informacji,
3) zobowi¹zania odbiorcy do zachowania w tajemnicy otrzymanych

wiadomo�ci15.
Przekazanie know-how odbywa siê przedewszystkimpoprzezwydanie

odbiorcy ca³o�ci dokumentacji (konstrukcyjnej, produkcyjnej, materia³o-
wej, kontrolnej itp.),wzorców, opisów imodeli koniecznych do zapoznania
siê z jego przedmiotem. S¹ to wiêc wszelkie materialne no�niki, w których
poufna wiedza zosta³a utrwalona i które pozwalaj¹ na poznanie jej istoty.
Niekiedy dla umo¿liwienia praktycznego wykorzystania informacji pro-
dukcyjno-technicznych przydatne, a nawet niezbêdne bêdzie przeszkolenie
personelu odbiorcy przez wydelegowanych ekspertów dostawcy lub na
miejscu,w jego przedsiêbiorstwie. Bêdzie to te¿ niew¹tpliwie sposób prze-
kazania know-how, równorzêdny wydaniu dokumentacji technicznej.
Nale¿y nadmieniæ, i¿ obok know-how pojawi³ siê nowy termin w za-

kresie obrotu dobrami niematerialnymi � show-how16. Charakteryzowany
jako fachowe us³ugi techniczne �wiadczonew zwi¹zku z przekazywaniem

14 S. G r z y b o w s k i, Umowy..., s. 101.
15 Tak konstruuj¹ model umowy know-how m.in. B. Gawlik i S. So³tysiñski; S. Grzy-

bowski, zewzglêdu na przyjêt¹ koncepcjê ochrony prawnej, rezygnuje zwymogu obligowa-
nia odbiorcy do zachowania wiadomo�ci w tajemnicy.

16 J.R. K a c z o r, Show-how, czyli wiedza i do�wiadczenie,Gazeta Prawna 1998, nr 30,
s. 30.
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wiedzy objêtej patentami lubwchodz¹cejw zakres know-how17, odpowiada
przynajmniej w znacznej czê�ci pojêciu �przekazywania know-how� w
przytoczonym wy¿ej znaczeniu. Nie mie�ci siê w nim co prawda obowi¹-
zek wydania odbiorcymaterialnie utrwalonej wiedzy, ale instrukta¿ perso-
nelu ju¿ jak najbardziej. Przeniesienie terminu show-how tak¿e na grunt
polski oznacza³obywniektórych przypadkach, gdy pomoc przywdra¿aniu
tajemnic produkcyjnych jest konieczna, rozbicie zobowi¹zania dostawcy
do ich przekazania na dwa niezale¿ne �wiadczenia, z których jedno bêdzie
mia³ocharaktershow-how.Wynikaæz tegomo¿e równie¿odrêbnaodsamego
know-how wycena tych us³ug.
S. So³tysiñski zwraca uwagê na sytuacjê, gdy umowa know-how zacho-

wuje swój charakter mimo braku obowi¹zku przekazania chronionych
wiadomo�ci18. Mo¿e to mieæ miejsce wówczas, gdy dysponent know-how
zawiera umowêzdotychczasowympracownikiem,wspólnikiem lubkoope-
rantem, którzy znaj¹ ju¿ przedmiot sekretu technicznego, handlowego,
finansowego itp. Nie musi on w tej sytuacji udostêpniaæ im tre�ci know-
how, lecz jedynie upowa¿niæ do korzystania z niego i zobowi¹zaæ do za-
chowania go w tajemnicy.
Nikt nie kwestionuje zaliczenia do essentialium negotii umowy know-

how upowa¿nienia udzielanego przez know-how-dawcê odbiorcy �wiad-
czenia do korzystania z udostêpnionychmu informacji. Zgodziæ siêmo¿na
z B. Gawlikiem, i¿ w przypadku umowy know-how upowa¿nienie �ozna-
cza zezwolenie odbiorcy na okre�lon¹ w umowie ingerencjê (techniczne i
gospodarcze korzystanie z know-how)w sferê � prawnie chronionych, choæ
nie zabezpieczonych prawem podmiotowym � interesów maj¹tkowych
dostawcy�19.Korzystanie z know-how bez upowa¿nienia stanowi podstawê
odpowiedzialno�ci deliktowej � upowa¿nieniewy³¹cza zatembezprawno�æ
takiego dzia³ania.
Wliteraturzewyra¿onyzosta³pogl¹d, i¿ choæ tenelementumowystanowi

sk³adnik przedmiotowo istotny, niemusi byæ jednakwymieniony expressis

17 System prawa w³asno�ci intelektualnej, t. III, Prawo wynalazcze, wyd. Ossolineum,
red. J. Szwaja, A. Szajkowski, Wroc³aw-Warszawa-Kraków-£ód� 1990, s. 70.

18 S. S o ³ t y s i ñ s k i, Licencje na korzystanie z cudzych rozwi¹zañ technicznych,War-
szawa 1970, s. 198 (przyp. 38); t e g o ¿, recenzja pracyB. G a w l i k a,Umowa...,PiP 1976,
z. 4, s. 138.

19 B. G a w l i k, op. cit., s. 98.
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verbis, poniewa¿dla jego�odkodowania�wystarczywyk³adnia tre�ciumowy
know-how, zgodnie z dyspozycj¹ art. 65 k.c.20 Celem kontraktu know-how
jest rozszerzenie krêgu podmiotów uprawnionych do gospodarczego u¿yt-
kowania poufnych rozwi¹zañ, co nie mog³oby siê legalnie odbywaæ bez
upowa¿nienia dysponenta. W zasadzie przyjmuje siê, ¿e upowa¿nienie
obejmuje pe³ny zakres korzystania z know-how (np.wytwarzanie produktu,
wprowadzanie go do obrotu i u¿ywanie wyrobów)21, ale mo¿liwe s¹ rów-
nie¿ ograniczenia, które bynajmniej nie przeszkadzaj¹w spo¿ytkowaniu tej
umowyprzywnoszeniu know-how do spó³ki. Udzielenie odbiorcy (spó³ce)
upowa¿nienia tylko do produkcji okre�lonego wyrobu przy zastosowaniu
know-how bêdzie mia³o dla niego warto�æ, je�li jednocze�nie know-how-
dawca zobowi¹¿e siê do nabywania tych produktów.
Trzeci z istotnych sk³adników umowy know-how � zobowi¹zanie od-

biorcy do zachowania otrzymanych informacji w tajemnicy �ma niebaga-
telne znaczenie dla utrzymania dotychczasowej sytuacji dysponenta know-
how: stanu faktycznej wy³¹czno�ci na korzystanie i dysponowanie tym
dobrem. Wszelkie umowne zastrze¿enia, maj¹ce na celu wyeliminowanie
mo¿liwo�ci rozpowszechniania siê poufnychwiadomo�ci i do�wiadczeñ, s¹
uzasadnioneprzyjêtymza³o¿eniem, i¿ know-howprzys³uguje tylkoochrona
deliktowa przed bezprawnych ujawnieniem22. Rozszerzanie siê krêgu �po-
siadaczy� know-howwp³ywa na obni¿enie jego ceny, a w koñcowej fazie,
gdy staje siê ono sk³adnikiem �wiedzy publicznej�, do zrównania z cen¹
przedmiotu materialnego, w którym zosta³o utrwalone (ksi¹¿ki, dyskietki
komputerowej, ta�mymagnetycznej itp.).Know-how-biorcawinien dok³a-
daæ �nale¿ytej staranno�ci�wcelu zabezpieczenia otrzymanejwiedzyprzed
ujawnieniem. Za zas³uguj¹cy na aprobatê, ze wzglêdu na zasady wspó³¿y-
cia spo³ecznego icel spo³eczno-gospodarczyumowyknow-how, nale¿yuznaæ
pogl¹d, ¿e obowi¹zek zachowania tajemnicy dotyczy tak¿e okresu po
wyga�niêciu umowy, chyba ¿e odbiorca zostanie z niego zwolniony23.

20 S. G r z y b o w s k i, Umowy..., s. 115.
21 B. G a w l i k, op. cit., s. 99.
22 Dlatego autorzy przyznaj¹cy know-how ochronê opart¹ na prawie podmiotowym

rezygnuj¹ z formu³owania tego elementu umowy jako przedmiotowo istotnego, a przyznaj¹
mu status naturalia negotii � tak S. G r z y b o w s k i, Umowy..., s. 117.

23 System..., s. 545.
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Oprócz elementów przedmiotowo istotnych, wielu autorów wyró¿nia
jeszcze inne sk³adniki umowy know-how, kwalifikowaneprzez nich najczê-
�ciej jako naturalia negotii tej czynno�ci prawnej. Do takich niew¹tpliwie
nale¿y odp³atno�æ prezentowanego kontraktu. Jest ona niemal regu³¹ w
obrocie know-how i byæmo¿e przekszta³ci siê wkrótcew niekwestionowa-
n¹ zasadê, jednak na razie niemo¿na zaryzykowaæ przyjêcia domniemania
odp³atno�ci tej umowy24. Mimo to jest ona tak silnie powi¹zana z udostêp-
nianiem sekretów technicznych, i¿ tylko wyra�ne zastrze¿enie mo¿e wy-
³¹czyæzap³atê zaknow-how25.Brakpostanowieñumowyocenie, jak¹winien
ui�ciæ odbiorca know-how, nie powoduje wiêc co prawda domniemania
odp³atno�ci, ale nak³ada obowi¹zek wnikliwego zbadania pod tym k¹tem
tre�ci umowy, przy zastosowaniu dyrektyw wyk³adni umów sformu³owa-
nych w art. 65 k.c.
Wiêksze kontrowersje budzi nak³adanie na know-how-biorcê obowi¹z-

ku gospodarczego (przemys³owego) u¿ytkowania otrzymanych informacji
i do�wiadczeñ26.Choæby³oby to zgodne ze spo³eczno-ekonomiczn¹ funkcj¹
tej umowy, jednak przy jej zawieraniu nie sposób przewidzieæ wielo�ci
czynników, od których uzale¿niona jest realizacja takich przedsiêwziêæ.
Mog¹ bowiem zaistnieæ bli¿ej nieokre�lone okoliczno�ci, które uniemo¿-
liwi¹ efektywne wykorzystanie pozyskanego know-how. Dlatego, moim
zdaniem, nawet zamieszczenie odpowiedniej klauzuli umownej nie zawsze
bêdzie mieæ, je�li chodzi o skutki, znaczenie dla którejkolwiek ze stron.
Dostawca know-how oka¿e ¿ywotne zainteresowanie ekonomicznym spo-
¿ytkowaniemudostêpnionego sekretu przedewszystkimwprzypadku, gdy
nale¿na mu op³ata (cena know-how) uzale¿niona bêdzie np. od wielko�ci
produkcji z zastosowaniem tego know-how (tzw. op³ata proporcjonalna).
Gdy cena ustalona zostanie bez zwi¹zku z przemys³owymwykorzystaniem
poufnej wiedzy, nie bêdzie raczej odgrywa³o dla niego roli przeznaczenie
tego dobra w dzia³alno�ci odbiorcy. Z drugiej strony know-how-biorca,
choæby zewzglêdu na zap³acon¹ cenê i chêæ jej zrekompensowania, bêdzie
d¹¿y³ do jego gospodarczego u¿ytkowania. Je�li jednak na drodze do tego

24 Ibidem, s. 546.
25 Tak B. Gawlik i S. Grzybowski.
26 System..., s. 547.
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celu stan¹ mu nieprzewidywalne i niezawinione przez niego okoliczno�ci,
to nawetwprzypadkuna³o¿enia umownegoobowi¹zkukorzystania z know-
how nie bêdziemo¿liwe poci¹gniêcie go do odpowiedzialno�ci ex contrac-
tu na podstawie art. 471 i nast. k.c. Niejako przy okazji rozpatrywania tego
zagadnieniamo¿na zaznaczyæ, i¿ dostawca powinien udostêpniæ know-how
w stanie umo¿liwiaj¹cym jego techniczne, produkcyjne, handlowe lub in-
nego rodzaju, ale zgodne z przeznaczeniem,wykorzystanie.Nie odpowiada
on wszak¿e za ekonomiczne efekty zastosowania, a wiêc za to, czy przy-
niesie ono odbiorcy spodziewane zyski27.
Warto te¿ poruszyæ dwie kwestie dotycz¹ce sytuacji stron umowyknow-

how, amianowicie odpowiedzi wymaga pytanie, jak kszta³tuje siê sytuacja
dostawcy po zawarciu umowy, co jest zwi¹zane ze stosowanym rozró¿nie-
niemodmianumowy know-howoraz jakie uprawnienia przys³uguj¹ odbior-
cy, gdy naruszona zostanie faktyczna wy³¹czno�æ na korzystanie z know-
how.
W zale¿no�ci od tego, jaki zakres uprawnieñ do korzystania i dyspo-

nowania know-how pozostaje po zawarciu umowy w rêkach dostawcy,
wyró¿nia siê trzy jej odmiany:
1) umowê wy³¹czn¹ � gdy dostawca zobowi¹zuje siê nie korzystaæ w

tym czasie z know-how i nie zawieraæ dalszych umów z innymi osobami,
2) umowê wy³¹czn¹ ograniczon¹ � gdy dostawca ustanawia tylko zo-

bowi¹zanie do niezawierania kolejnych umów,
3) umowê prost¹ (niewy³¹czn¹) � gdy dostawca zachowuje zarówno

mo¿liwo�æ gospodarczego i technicznego korzystania z know-how, jak i
zawierania dalszych umów w tym przedmiocie28.
Co do drugiej kwestii zarysowa³y siê dwa stanowiska. Wed³ug pierw-

szego z nich, odbiorca w wyniku umowy know-how uzyskuje �udzia³ w
faktycznej wy³¹czno�ci korzystania z know-how�, a co za tym idzie, mo¿e
samodzielnie, bez konieczno�ci zawiadamiania dostawcy, wyst¹piæ z od-
powiednimi roszczeniami wobec sprawcy naruszenia29. Stanowisko prze-
ciwne przynajmniej w czê�ci kwestionuje tak szeroki zakres uprawnieñ

27 B. G a w l i k, op. cit., s. 91; tak te¿ R.M a r k i e w i c z, Umowy licencyjne miêdzy
jednostkami gospodarki uspo³ecznionej, ZNUJ, PWOiWI 1978, z. 14, s. 72.

28 B. G a w l i k, op. cit., s. 101; w Systemie ..., s. 543, mowa jest tylko o dwóch �pod-
typach� umowy know-how: umowie wy³¹cznej i niewy³¹cznej.

29 B. G a w l i k, op. cit., s. 91; tak te¿ R.M a r k i e w i c z, op. cit., s. 72.
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know-how-biorcy, który stawia³by go w bardzo silnej wobec dostawcy
pozycji. Najbardziej przekonuj¹cy wydaje siê argument, ¿e w przypadku
zawarcia umowy niewy³¹cznej (prostej), dostawca mo¿e nadal udzielaæ
upowa¿nieñ do korzystania z danego know-how i w sytuacji naruszenia
niekonieczniemusi pozywaæ jego sprawcê do odpowiedzialno�ci, alemo¿e
zawrzeæ z nim umowê know-how, sanuj¹c¹ niejako fakt naruszenia30.

3. Umowa �przeniesienia� know-how

Ten typ umowybudziwdoktrynie niezwykle liczne kontrowersje, gdy¿
w jego konstrukcji znajduj¹ siê elementy odnosz¹ce siê do wielu innych,
ci¹gle spornych zagadnieñ problematyki know-how.
Wujêciu ogólnymkontrakt �przeniesienia� know-howmana celu takie

zadysponowanie tym ekonomicznym dobrem niematerialnym, w wyniku
którego wszelkie uprawnienia do niego przechodz¹ z dotychczasowego
�posiadacza� na nabywcê. Sprawa by³aby o wiele prostsza, gdyby przyj¹æ
mo¿liwo�æ przyznania dysponentowi know-how prawa podmiotowego.
Dopuszczalne by³obywówczas konstruowanie obrotu poufnymiwiadomo-
�ciami w oparciu o umowy sprzeda¿y, darowizny lub zamiany31. Je�li jed-
nakbêdziemysiêkonsekwentnie trzymaækoncepcjipo�redniejochronyknow-
how przez przepisy o odpowiedzialno�ci deliktowej, konieczne jest zna-
lezienie innego rozwi¹zania. Próbê tak¹ podj¹³ B. Gawlik, tworz¹c model
umowy �przeniesienia� know-how32. Poniewa¿ termin �przeniesienie� jest
zaczerpniêty z nomenklatury czynno�ci rozporz¹dzaj¹cych prawami pod-
miotowymi, zaznacza on odmienno�æ jego rozumienia cudzys³owem.
Umowa �przeniesienia� know-how konstruowana jest jako kontrakt

nienazwany, choæ posiada wiele cech zbli¿aj¹cych j¹ do sprzeda¿y. Do
essentialium negotii tej czynno�ci prawnej nale¿¹:
� zobowi¹zanie zbywcy do przeniesienia faktycznej wy³¹czno�ci ko-

rzystania i dysponowania know-how (autor mówi o �rozporz¹dzaniu�),
� zobowi¹zanie zbywcy do zachowania know-how w tajemnicy,
� zobowi¹zanie zbywcy do niekorzystania z know-how.

30 System..., s. 544-545.
31 Ibidem, s. 515.
32 B. G a w l i k, op. cit., s. 102-104.
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Poniewa¿ dysponentowi przys³uguje faktyczna (a nie prawna) wy³¹cz-
no�æ na korzystanie z know-how, tylko taki zakres swych uprawnieñ mo¿e
przenie�æ na nabywcê. Jednak¿e w literaturze kwestionuje siê niekiedy
mo¿liwo�æ przeniesienia w drodze tej umowy �faktycznej wy³¹czno�ci� z
jednegopodmiotu na drugi.Dysponent-zbywca nadal zna przedmiot tajem-
nicy, nabywca nie bêdzie wiêc wy³¹cznym �posiadaczem� know-how
(monopolist¹). Z pogl¹dem tym mo¿na, wed³ug mnie, polemizowaæ. Po
pierwsze, pojêcia �wy³¹czno�ci�, podobnie jak omawianej ju¿ wcze�niej
�poufno�ci�, nie nale¿y chyba rozumieæ bezwzglêdnie. Oba te terminy s¹
ze sob¹ w pewnym stopniu powi¹zane. Poufno�æ w przypadku know-how
oznacza, i¿ okre�lonawiedza dostêpna jest niekoniecznie jednemupodmio-
towi, ale w ka¿dym razie w¹skiemu krêgowi osób. Poza t¹ grup¹ nikt nie
zna i nie stosuje tego rozwi¹zania, jestwiêc ono przedmiotemwy³¹czno�ci.
Oczywi�cie przez umowê �przeniesienia� know-how kr¹g dysponentów
poszerza siê, cowpewnymmomenciemo¿e spowodowaæutratê charakteru
poufno�ci, aczkolwiek dok³adne okre�lenie tego �punktu krytycznego� nie
jest mo¿liwe. Faktem natomiast jest, ¿e zatracenie cechy poufno�ci przez
wiedzê i umiejêtno�ci stanowi¹ce know-how przekre�la równie¿mo¿liwo�æ
stosowania do obrotu tymiwiadomo�ciami umów know-how i �przeniesie-
nia� know-how, a wiêc problem stanie siê bezprzedmiotowy. Po drugie,
dostawca zobowi¹zuje siê do niekorzystania ze zbywanego know-how, tak
wiêc, je�li nawet odbiorca nie bêdzie mia³ wy³¹czno�ci na jego �posiada-
nie�, to przynajmniej na korzystanie z niego.
Racjê nale¿y natomiast przyznaæ oponentom w krytyce innego zagad-

nienia, a mianowicie charakteru nabycia know-how przez drug¹ stronê
umowy33. B. Gawlik uwa¿a, ¿e w wyniku umowy �przeniesienia� know-
how nastêpuje �podstawienie nabywcy w sytuacjê faktyczno-prawn¹ dys-
ponenta know-how�, przez co uzyskuje on ochronê prawn¹ nie jako nastêp-
ca zbywcy, lecz �samoistnie� � w zwi¹zku faktem �posiadania� poufnej
wiedzy chronionej przez prawo przed bezprawnym ujawnieniem i u¿ywa-
niem. Trudno uznaæ tak¹ argumentacjê, a jeszcze trudniej zastosowaæ
koncepcjê pierwotnego nabycia know-how np. do odpowiedzialno�ci za
wady prawne przedmiotu �wiadczenia.

33 System..., s. 517, przyp. 38.
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4. Wnioski praktyczne

Jak wynika z krótkiej charakterystyki obu typów umów, maj¹cych za
przedmiot obrót know-how, ich tre�æmo¿e byæ ró¿nie ukszta³towana, choæ
konieczne jest zachowaniepewnegominimumniezbêdnychelementów, aby
mo¿naby³ookre�lon¹ czynno�æprawn¹zakwalifikowaæ jakoumowê know-
how lub umowê �przeniesienia� know-how.Wzwi¹zku z przekazywaniem
aportu, obejmuj¹cego utrzymywanew tajemnicy, a u¿ytecznew dzia³alno-
�ci gospodarczej wiadomo�ci, uregulowanie tylko kwestii maj¹cych cha-
rakter sk³adników przedmiotowo istotnych tych umów bêdzie zazwyczaj
niewystarczaj¹ce. Strony zainteresowane s¹ jak najbardziej wyczerpuj¹-
cym u³o¿eniem wzajemnych zobowi¹zañ, tak by ewentualne luki czy nie-
�cis³o�ci nie wywo³ywa³y sporów. Kr¹g zagadnieñ powi¹zanych z know-
how jest bardzo szeroki. Dla przyk³adu w ka¿dej umowie o udostêpnienie
know-howmo¿ezostaæuregulowana sprawau¿ywaniaprzezodbiorcê znaku
towarowegozbywcy, którymopatrywa³ onwytwarzaneprzypomocyknow-
how towary, zasady ich produkcji i zbytu, zabezpieczenie sprzeda¿y ca³o�ci
lub czê�ci produkcji przez okre�lony czas, zobowi¹zanie dostawcy do
bie¿¹cego aktualizowania i udoskonalania know-how, dodatkowe gwaran-
cje techniczne rozszerzaj¹ce zwyk³e granice odpowiedzialno�ci przekazu-
j¹cego, prawa iobowi¹zki stronpowyga�niêciukontraktuoraz szereg innych
postanowieñ, jakie strony uznaj¹ za istotne dlaw³a�ciwego funkcjonowania
ich wzajemnych relacji (np. czas trwania umowy, prawo odst¹pienia od
niej, tryb wprowadzania zmian, zastrze¿enie kary umownej itp.)34. Poza
tym niezwykle czêsto zdarza siê, ¿e know-how nie jest wnoszone samo-
dzielnie, lecz jako element pewnego kompleksu rzeczy i praw, np. ca³ego
przedsiêbiorstwa lub, w po³¹czeniu z umow¹ licencyjn¹, jako informacje
maj¹ce umo¿liwiæ licencjobiorcywdro¿enie iwykorzystanie patentu.Trud-
no przypuszczaæ, ¿ebywszystkie te zagadnieniamog³y znale�æ siê równie¿
w umowie spó³ki � jej ramy musia³yby byæ wówczas ogromne, by pomie-
�ciæ tak szeroki wachlarz spraw. Konieczne wiêc stanie siê odpowiednie
wyselekcjonowanie i pogrupowanie zagadnieñ, z których czê�æwejdzie do
umowyspó³ki, pozosta³e za� zamieszczone zostan¹w innychdokumentach,

34 S. G i e r c z a k,Kontrakty know-howwobrociemiêdzynarodowym,Warszawa 1972,
s. 45 i nast.; J. J a c y s z y n, Know-how jako aport, Prawo Spó³ek 1997, z. 2, s. 4.
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jako za³¹czniki do niej35. Pewn¹ wskazówkê w tym wzglêdzie zawieraj¹
postanowienia S¹du Najwy¿szego, w których czytamy: �Prawid³owo spo-
rz¹dzona umowa spó³ki powinna okre�laæ rodzaj rzeczy wnoszonych jako
aporty, ich ilo�æ, warto�æ i rodzaj prawa przys³uguj¹cego wspólnikowi do
tych rzeczy� i �Z przepisu art. 163 § 1 k.h. wynika, ¿e nie jest dopuszczalne
wymienienie aportu w odrêbnej umowie oraz nie jest prawid³owe ogólne
jego okre�lenie, bez wskazania liczby i rodzaju wnoszonych sk³adników
maj¹tkowych�36. Jest toustawoweminimuminformacjioprzedmiociewk³adu
niepieniê¿nego, jakie powinno siê znale�æ w umowie. Mo¿e ono zostaæ
rozszerzone, ale przy zachowaniu pewnego umiaru, pozwalaj¹cego utrzy-
maæ czytelno�æ ca³o�ci dokumentu.
Konkretne know-how jest dobremoznaczonymcodo to¿samo�ci.O tym

te¿ trzeba pamiêtaæ, konstruuj¹c umowê spó³ki. Musi ona okre�laæ przed-
miot aportuw sposóbumo¿liwiaj¹cy jego identyfikacjê iwycenê37.Wszyst-
kie inne kwestie poddane s¹ zasadzie swobody umów i regu³om racjonal-
nego formu³owania ich tre�ci.

35 Tak J. J a c y s z y n, op. cit., s. 4.
36 Postanowienie SN z dnia 10.05.1991 r. III CRN 95/91 (nie publ.) oraz postanowienie

z dnia 08.05.1990 r. III CRN 139/90 (równie¿ nie publ.); oba powo³ujê za A. S z um a ñ -
s k i m, op. cit., s. 335.

37 A. S z um a ñ s k i, op. cit., s. 112.


