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Know-how jako aport do spolki z 0.0. (modele umowy)

1. Uwagi ogélne

Know-how, wbrew pozorom, nie jest pojeciem nowym. Narodzito si¢
w Anglii 1 Stanach Zjednoczonych z géra 100 lat temu w warunkach
gwaltownego rozwoju gospodarki wolnorynkowej i nasilajacej si¢ konku-
rencji. Korzysci z jego wyodregbnienia zostaty szybko docenione, a dobro
to stato si¢ przedmiotem obrotu na réwni z innymi ,.klasycznymi” towa-
rami, rowniez jako wktad niepieni¢zny do spotek.

Sciste zdefiniowanie terminu know-how nie jest zadaniem latwym, co
wigze si¢ w rOwnym stopniu z obszerno$cia zagadnien, ktore ono obejmuje,
jak i nieustannym jego rozwojem. Przesledzenie definicji know-how, jakie
pojawily si¢ w ciagu ostatnich 30 lat, bezsprzecznie wskazuje na fakt cia-
glego ewaluowania tego pojecia. Trend do rozszerzania jego zakresu przed-
miotowego na nowe, niekiedy kontrowersyjne obszary, jest szczegdlnie
widoczny od poczatku lat 80-tych. Z tych tez wzgledéw prawodawcy
wigkszos$ci panstw rezygnuja z budowania ustawowe;j definicji know-how,
w czym ustawodawstwo polskie nie jest wyjatkiem. Okreslenie wigc, czy
konkretna wiedza i umiejetnosci stanowia przedmiot know-how, pozostaje
w gestii doktryny i orzecznictwa.

Pierwotnie know-how (z ang. ,,wiedzie¢ jak’) oznaczato znajomosé
rzeczy i umiejetnos¢ pewnego postgpowania, ktore zachowywane bylty w
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tajemnicy'. Podobnie termin ten rozumiany jest w jezyku techniki i ekono-
mii, tj. jako wiedza posiadajaca bezposrednie zastosowanie w realizacji
technicznych celow produkcji. Sktadaja si¢ na nig specjalistyczne reguty
techniczne, projekty, opracowania, instrukcje, opisy materialow i techno-
logii produkcji?. Cho¢ takie rozumienie know-how zaakceptowato tez pol-
skie orzecznictwo sadowe®, sprowadzanie go tylko do wiedzy technicznej
majacej bezposrednie zastosowanie w produkcji jest obecnie zbyt waskie.
W doktrynie i orzecznictwie krajoéw wysoko rozwinigtych nie kwestionuje
si¢ pogladu, iz mianem know-how mozna okresli¢ nie tylko wiadomosci i
doswiadczenia o charakterze technicznym, ale rowniez ,,handlowym, ad-
ministracyjnym, finansowym albo innego rodzaju, nadajace si¢ do stoso-
wania w dziatalno$ci przedsigbiorstwa lub do wykonywania zawodu™. To
ostatnie stwierdzenie daje nawet asumpt do prob konstruowania know-how
zwiazanego z wiedza 1 umiejetnosciami przedstawicieli réznych wolnych
zawodow, w tymi takze know-how prawniczego, co budzi jednak pewne
zastrzezenia®.

Nie ma jednej wyczerpujacej ani powszechnie obowiazujacej definicji
know-how. Przytoczone proby okreslenia, co moze by¢ jego przedmiotem,
wskazuja na niezwykle szerokie spektrum zagadnien, ktére wchodza w
jego sktad. W ciagu najblizszych lat nalezy spodziewa¢ si¢ dalszego roz-
woju tego pojecia, takze na gruncie naszego prawodawstwa. Jedna wszakze
cecha przypisywana know-how nie podlega raczej dyskusji. Przyjmuje si¢
mianowicie, iz wiedzg wchodzaca w sktad know-how cechuje poufnosé, a
nawet tajemnica. Trafnie charakteryzuje si¢, moim zdaniem, owa poufnos¢
jako ,,wiadomosci nie natychmiast dostepne dla wszystkich”¢. Cecha ta jest
o tyle godna uwagi, iz ma ona wpltyw na sposob formutowania uméow

'S.Grzybowski, Unowy know-how na tle kodeksu cywilnego, Krakowskie Studia
Prawnicze 1968, z. 1-2, s. 99.

2B. G aw lik, Umowa know-how. Zagadnienia konstrukcyjne. Warszawa-Krakow 1974,
s. 8-11.

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

*M.Pozniak-Niedzielska, Dobra niematerialne przedsiebiorstwa parstwo-
wego, Warszawa 1990, s.23.

> IR.Kaczor, Wiedza prawnicza jako know-how, Gazeta Prawna 1998, nr 7, s. 54.

*M.Pozniak-Niedzielska, op. cit., s. 23.
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dotyczacych dysponowania know-how. Problem stanowi bowiem kwestia
konkretyzacji danego know-how w umowie spolki. Napotykamy tuna dwie
sprzecznosci: z jednej strony przedmiot aportu powinien by¢é w umowie
oznaczony przynajmniej w stopniu umozliwiajacym jego identyfikacje (nie
moze by¢ okreslony tylko jako ,,aport” lub ,,wktad niepieniezny”)’, z dru-
giej za$ z definicji know-how wynika, Ze jest to wiedza poufna czy nawet
tajna, a wigc niewskazane jest takie jej ujecie, ktore grozitoby ujawnieniem
sekretu, a przez to znaczna utratg wartosci. Przed wspolnikami zawiera-
jacymi umowe spotki z o.0. staje nietatwe zadanie pogodzenia obu tych
daznosci. W ich interesie lezy wyczerpujace uregulowanie wszelkich kwestii
dotyczacych wnoszonych wktadow tak, aby w przysztosci nie dochodzito
w tym wzgledzie do zadnych sporéw. Chodzi na przyktad o to, czy wspol-
nikowi nadal wolno bedzie korzystaé¢ z know-how, czy tez wylacznym
dysponentem stanie si¢ z momentem nabycia osobowosci prawnej spotka
z 0.0. Szczegodlowe zagadnienia dotyczace technicznej strony know-how
(r6znego rodzaju dokumentacje techniczne, opisy, rysunki, projekty, mode-
le) sa z pewnoscia zbednym elementem umowy i powodowalyby jej nad-
mierne rozbudowanie. Z kolei rozwigzanie polegajace na umieszczeniu w
tresci tej umowy tylko ogdlnych postanowien o przedmiocie know-how i
uprawnieniach spotki do korzystania i rozporzadzania nim, a nast¢pnie
zawarcie juz po rejestracji dodatkowej umowy konkretyzujacej zapisy
wczesniejszej stanowitoby wytom od przyjetej w prawie cywilnym zasady
podwojnego skutku umoéw zobowiazujacych. Konieczne jest znalezienie
rozwigzania kompromisowego, godzacego obie te tendencje.

Przez wniesienie wkiadu niepieni¢znego do spotki z 0.0. rozumie sig
przeniesienie przez wspodlnika na spotke wszystkich praw do przedmiotu
wktadu oraz stworzenie jej mozliwosci swobodnego z niego korzystania®.
Aporty przeniesione zostaja w drodze umowy spotki, ktdra nabywa ich
wlasno$¢ z chwilg zarejestrowania. Procedura wnoszenia wktadu niepie-
ni¢znego nie jest uregulowana w kodeksie handlowym, tak wigc w celu
okreslenia sposobu, w jaki czynnos$¢ ta winna by¢ dokonywana, si¢ggnaé

7 Taki wniosek nalezy wysnu¢ w oparciu o art. 163 § 1 k.h.; tak tez ujmuje postanowie-
nie SN z dnia 08.05.1990 r. III CRN 139/90 (nie publ.).

8 A.Szumanski, Wkiady niepieni¢zne do spotek kapitatowych, Warszawa 1997, s.
225 — w oparciu o postanowienie SN z dnia 14.03.1991 r. III CRN 14/91.
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nalezy do innych przepisow dotyczacych przenoszenia praw do poszcze-
golnych aportow. W przypadku rzeczy beda to przede wszystkim normy
kodeksu cywilnego, w przypadku dobr niematerialnych — przepisy szcze-
golne regulujace obrét tymi warto$ciami, np. ustawy o wynalazczosci, o
znakach towarowych czy nawet prawie autorskim. Gdy jednak przedmio-
tem aportu ma by¢ know-how, mamy do czynienia z zupelnym brakiem
jakiejkolwiek regulacji prawnej w tej mierze. Niezwykle skromne, przynaj-
mniej na razie, jest tez orzecznictwo sadowe dotyczace know-how w roli
wkladu niepienieznego. Jedynym wigc rozwiazaniem jest zaczerpnigcie z
wypracowanych przez doktryng modeli obrotu tym dobrem i przeniesienie
ich na grunt prawa spotek. Nie jest to zabieg prosty, bowiem brak wiaza-
cych unormowan powoduje, iz w literaturze nie ma jednoznacznych i nie-
kwestionowanych wzorcow. Przedstawiane przez réznych autoréw kon-
strukcje sa zywo dyskutowane i rzadko przyjmowane bez zastrzezen. Zgoda
panuje co do tego, iz podstawowymi typami umow umozliwiajacymi obrot
know-how sa: umowa know-how 1 umowa ,,przeniesienia” (,,sprzedazy”)
know-how. Obie naleza do umow nienazwanych i realizuja dwa sposoby
uzytkowania poufnej wiedzy i umiejetnosci. Umowa know-how daje moz-
liwos¢ czasowego korzystania z objetych tajemnica informacji w zakresie
okreslonym umowa, natomiast ,,przeniesienie” know-how powoduje przej-
$cie wszystkich uprawnien do niego na osobg nabywcy. Oba typy umow
znajda zastosowanie w przypadku wniesienia know-how do spoiki z o.o0.,
a wybor jednej z nich bedzie uzalezniony od tytutu prawnego, pod jakim
wspolnik zechce wnie$¢ swoj aport. Gdy zdecyduje si¢ on na przeniesienie
wszelkich swych uprawnien do posiadanych doswiadczen i wiadomoscina
rzecz spotki, co bedzie odpowiadato wniesieniu aportu rzeczowego na
wlasnos$¢, skorzysta zumowy ,,przeniesienia” know-how. Jesli jego zamia-
rem bedzie udostepnienie spotce poufnych technologii tylko w ograniczo-
nym zakresie (czasowym, przedmiotowym), jako formg realizacji tego celu
wybierze umowe know-how. Jesli zatozymy, ze know-how nie jest przed-
miotem prawa podmiotowego (a jest to chyba poglad przewazajacy w
doktrynie), nie mozna méwi¢ o wniesieniu go na wlasnos¢ spotki, tym
bardziej iz wiasnos¢ jest instytucja prawa rzeczowego. Mozna jednak przyjaé,
ze umowa know-how jest jedna z postaci uzywania tego dobra niematerial-
nego przez spotke na wzor uméw uzytkowania, najmu lub dzierzawy rzeczy.
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W tym miejscu powstaje kwestia, czy w odniesieniu do spotki z o.o.
mozna stosowa¢ domniemanie wnoszenia wkladow niepieni¢znych na
wlasno$¢ spotki, jak to ma miejsce przy spotce jawne;.

Rzeczy, jak i inne prawa majatkowe moga by¢ wnoszone na wlasnos¢
lub tylko do uzywania. Z reguty przyjmuje si¢ swego rodzaju domniemanie,
ze jesli umowa nie okres$la, pod jakim tytulem dana rzecz zostata wniesiona
do spotki, to wniesiono ja na wlasnos¢. Poglad taki narodzit si¢ w drodze
analogii do art. 102 § 3 k.h., dotyczacego spolki jawnej’. Z tego samego
powodu jest tez przez niektorych autoréw kwestionowany. Nie zgadzaja si¢
oni bowiem z przenoszeniem na grunt spoltek kapitalowych przepisow
dotyczacych spotek osobowych, uzasadniajac to zamknigtym stanem praw-
nym (zasada numerus clausus) kazdego typu spotki'®.

W mysl postanowienia Sadu Najwyzszego z dnia 22.02.1991 r. (III
CRN 503/91)!!, wniesienie wktadu ma charakter odptatny, a pokrycie udzia-
16w stanowi zawarcie umowy z wnoszacymi aporty wspolnikami. Tres¢
tych uméw obejmuje okreslenie przedmiotow wktaddw i ilosci pokrytych
nimi udzialow. Z chwila wpisania sp6iki do rejestru handlowego, od kto-
rego to momentu nabywa ona osobowos¢ prawna, na spotke przechodza
prawa i obowiazki z tych umoéw, m.in. prawo wlasnosci przedmiotow
wkladow. Nalezy podkresli¢ duza wagg analizowanego problemu w odnie-
sieniu do know-how. Co prawda nawet SN opowiedzial si¢ za przyjgciem
domniemania wnoszenia wkiadéw niepieni¢znych na wiasno$¢ spotki z
0.0., jednak sformutowanie tego postanowienia (,,W razie nieokreslenia
tytulu prawnego, pod jakim sg one (aporty) przekazywane, domniemywa
sig, ze moga by¢ wniesione na wtasno$¢”) nie prowadzi do jednoznacznych
wnioskow. Nie domniemywa si¢ bowiem, ze wktady niepieni¢zne sg wno-
szone na wlasnosc, a jedynie, ze ,,moga by¢ wniesione” pod takim tytutem
prawnym, co, moim zdaniem, znacznie ostabia sil¢ tego stwierdzenia. W
oparciu o cytowane postanowienie SN mozna wyrazi¢ poglad, iz co prawda
w sytuacji nieokreslenia w umowie spotki przystugujacego jej tytutu praw-
nego do przedmiotu aportu domniemywa si¢, ze moze nim by¢ prawo wiasno-
sci, aczkolwiek gdy pozostate okolicznosci faktyczne wskazuja na inna

° Takie stanowisko zajat SN w nie publikowanym postanowieniu z dnia 08.05.1990 r.
III CRN 139/90 (powolujg za A. Szumanskim).

WA.Szumanski, op. cit., s. 234-235.

I Orzeczenie nie publikowane — powotuje za J. Brolem i A. Szumanskim.
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wykladni¢ zapisow umowy, nalezy odej$¢ od tego domniemania. Okolicz-
nos$cia pomocna w ustaleniu ,,zgodnego zamiaru stron i celu umowy” (art.
65 § 2 k.c.) jest czgsto warto$¢ oszacowania konkretnego wktadu. Z reguty
aport wnoszony na wtasnos$¢ spotki bedzie wyceniony wyzej niz taki sam,
przekazany jej tylko do uzywania. Wszelako w przypadku wnoszenia know-
how zasada ta moze zawodzi¢. Wycena dobra niematerialnego nie jest sprawa
fatwa, a duza swoboda wspdlnikow w tym wzgledzie jeszcze bardziej
utrudnia okre$lenie, czy warto$¢ oszacowania daje jakas wskazoéwke co do
zakresu jego wniesienia. Dlatego tak istotne jest precyzyjne sformutowanie
tego elementu umowy spotki.

Rozréznienie dwoch typéw umdéw umozliwiajacych obrot know-how
ma zarazem swe odzwierciedlenie w stosowanym przez doktryn¢ i orzecz-
nictwo podziale na translatywne i konstytutywne wniesienie wktadu niepie-
nigznego'?. W sytuacji, gdy wyzbyciu sig¢ przez wspolnika przystugujacego
mu prawa do aportu towarzyszy jednoczesne nabycie go przez spotke, mamy
do czynienia z wniesieniem translatywnym, co odpowiada formie umowy
,przeniesienia” know-how. Jesli natomiast wniesienie wktadu niepienigz-
nego polega na ustanowieniu prawa na rzecz spolki, to nabycie przez nia
tego prawa ma charakter konstytutywny i zrealizowane zostanie przez umowe
know-how.

Zaden przepis kodeksu handlowego nie okresla momentu wydania przed-
miotu aportu przez wspodlnika spotce z o0.0. Art. 167 § 1 pkt 2 k.h. mowi
tylko o obowiazku ztoZenia przez czlonkéw zarzadu o$wiadczenia, Ze ich
przejscie na spotke jest zapewnione z chwila rejestracji, a tym samym nie
jest konieczne ich wnoszenie przed momentem zarejestrowania. W litera-
turze wyrazony zostat poglad, iz zapewnienie zarzadu przyszlej spotki ma
charakter o§wiadczenia woli w zakresie przejscia na niag wktadow niepie-
ni¢znych, a zarazem o$wiadczenia wiedzy o istnieniu i mozliwosci przej-
Scia tychze wktadow na spotke'.

Powszechnie przyjmuje si¢ rowniez, ze umowa spotki z 0.0. jest umowa
zobowiazujaca do przeniesienia wszelkich praw do aportu ze wspolnika na

12.Cz. Zutawska, Aporty w spétkach z o.0. Przedmiot i wycena, Przeglad Sadowy
1993, nr 7-8, s. 14-15; A.Szumanski, op. cit., s. 239.

B3 J.Krauss, Przejscie wkladow na spotke kapitatowq, Przeglad Ustawodawstwa
Gospodarczego 1991, s. 153.
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spotke. W zwiazku z obowiazujaca na gruncie kodeksu cywilnego zasada
podwojnego skutku umow obligacyjnych (art. 155§ 11510 § 1 k.c.) prze-
nosi ona jednoczesnie wlasno$¢ rzeczy oznaczonych co do tozsamosci.
Zbedne jest wige zawieranie po zarejestrowaniu spotki umowy przeniesie-
nia wlasnosci aportow rzeczowych. Know-how nie jest jednak rzecza ani
wierzytelno$cia, w zwiazku z tym nasuwa si¢ pytanie, czy réwniez w
stosunku do takiego wktadu umowa sp6tki bedzie miata podwdjny, zobo-
wiazujaco-rozporzadzajacy skutek. Wydaje sig, ze dopuszczalna bedzie w
tym przypadku analogia do instytucji prawa rzeczowego i obligacyjnego.
Know-how jest dobrem w wystarczajacym stopniu zindywidualizowanym,
aby w obrocie mogto by¢ potraktowane podobnie jak rzeczy oznaczone co
do tozsamoéci. Poza tym zastosowanie w stosunku do niego odmiennych
regul wnoszenia stanowitoby komplikujacy wyjatek od zasady. Problem
stanowi tylko wciaz nie rozwigzana kwestia konkretyzacji danego know-
how w samej umowie. Wyjsciem z sytuacji moze by¢ uznanie, iz takze w
stosunku do wkladow niepieni¢znych, bedacych dobrami niematerialnymi,
obowiazuje zasada podwdjnego skutku uméw zobowiazujacych, a w umowie
tej powinny si¢ znalez¢ podstawowe informacje pozwalajace cho¢by na
og6lna identyfikacje przedmiotu aportu i zakresu, w jakim przystugiwat on
bedzie przysziej spolce. Szczegdtowe dane (dokumentacje, opisy) stanowié
moga zalacznik do umowy, dotaczony do niej jako ,,inne dokumenty”,
wspomniane w art. 16 § 1 k.h.

Rozpatrujac teraz przedmiotowo istotne sktadniki (essentialia negotii)
umowy know-how 1,,przeniesienia” know-how, nalezy si¢ zastanowié, czy
,,0bjetos¢” pozwala na zamieszczenie ich w umowie spoiki, bez uszczerbku
dla jej zwigztosci.

2. Umowa know-how

Skonstruowana na wzor licencji patentowych, w stosunku do ktorych
zachowuje jednak oczywiste roznice, jest umowa know-how zasadnicza
forma udostepniania poufnych wiadomosci i do§wiadczen produkcyjnych
w obrocie krajowym i migdzynarodowym. Jak okreslit cel i przestankg tej
umowy S. Grzybowski, stanowi je ,,0brét cywilnoprawny informacjami
techniczno-produkcyjnymi, oparty na dwu sytuacjach faktycznych: posia-
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daniu tych informacji przez jedna ze stron zawierajacych umowg oraz braku
posiadania tych informacji przez druga strong”'.

Aczkolwiek niektorzy autorzy podnosza zastrzezenia przeciwko uzy-
waniu w obrebie umow nienazwanych pojecia ,.essentialia negotii”, zwia-
zanego z problematyka umoéw nazwanych, jednak postugiwanie si¢ nim i
innymi wyréznianymi w doktrynie prawa cywilnego typowymi sktadnikami
kontraktu bardzo utatwia charakterystyke modelu umowy know-how. W
literaturze nie kwestionuje si¢ zazwyczaj trzech przedmiotowo istotnych
sktadnikéw tej umowy, a mianowicie:

1) zobowiazania dostawcy do przekazania odbiorcy wiadomosci stano-
wiacych przedmiot know-how,

2) upowaznienia kontrahenta do technicznego i gospodarczego korzy-
stania z przekazanych informacji,

3) zobowigzania odbiorcy do zachowania w tajemnicy otrzymanych
wiadomosci®.

Przekazanie know-how odbywa si¢ przede wszystkim poprzez wydanie
odbiorcy catosci dokumentacji (konstrukcyjnej, produkcyjnej, materiato-
wej, kontrolnej itp.), wzorcdw, opisdw i modeli koniecznych do zapoznania
sig z jego przedmiotem. Sa to wigc wszelkie materialne no$niki, w ktorych
poufna wiedza zostata utrwalona i ktére pozwalaja na poznanie jej istoty.
Niekiedy dla umozliwienia praktycznego wykorzystania informacji pro-
dukcyjno-technicznych przydatne, a nawet niezbedne bedzie przeszkolenie
personelu odbiorcy przez wydelegowanych ekspertow dostawcy lub na
miejscu, w jego przedsigbiorstwie. Bedzie to tez niewatpliwie sposob prze-
kazania know-how, rbwnorzgdny wydaniu dokumentacji technicznej.

Nalezy nadmieni¢, iz obok know-how pojawit si¢ nowy termin w za-
kresie obrotu dobrami niematerialnymi — show-how'®. Charakteryzowany
jako fachowe ustugi techniczne §wiadczone w zwiazku z przekazywaniem

4S.Grzybowski, Unowy..., s. 101.

15 Tak konstruuja model umowy know-how m.in. B. Gawlik i S. Sottysinski; S. Grzy-
bowski, ze wzgledu na przyjeta koncepcjg ochrony prawnej, rezygnuje z wymogu obligowa-
nia odbiorcy do zachowania wiadomosci w tajemnicy.

1©JR. K aczor, Show-how, czyli wiedza i doswiadczenie, Gazeta Prawna 1998, nr 30,
s. 30.
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wiedzy objetej patentami lub wchodzacej w zakres know-how!”, odpowiada
przynajmniej w znacznej czgsci pojeciu ,,przekazywania know-how” w
przytoczonym wyzej znaczeniu. Nie mieSci si¢ w nim co prawda obowia-
zek wydania odbiorcy materialnie utrwalonej wiedzy, ale instruktaz perso-
nelu juz jak najbardziej. Przeniesienie terminu show-how takze na grunt
polski oznaczatoby w niektdrych przypadkach, gdy pomoc przy wdrazaniu
tajemnic produkcyjnych jest konieczna, rozbicie zobowigzania dostawcy
do ich przekazania na dwa niezalezne §wiadczenia, z ktorych jedno bedzie
miato charakter show-how. Wynikac z tego moze rowniez odrebna od samego
know-how wycena tych ustug.

S. Soltysinski zwraca uwagg na sytuacje, gdy umowa know-how zacho-
wuje swoj charakter mimo braku obowiazku przekazania chronionych
wiadomosci'®. Moze to mie¢ miejsce wowczas, gdy dysponent know-how
zawieraumowe z dotychczasowym pracownikiem, wspolnikiem lub koope-
rantem, ktorzy znaja juz przedmiot sekretu technicznego, handlowego,
finansowego itp. Nie musi on w tej sytuacji udostgpnia¢ im tresci know-
how, lecz jedynie upowazni¢ do korzystania z niego i zobowigza¢ do za-
chowania go w tajemnicy.

Nikt nie kwestionuje zaliczenia do essentialium negotii umowy know-
how upowaznienia udzielanego przez know-how-dawce odbiorcy $wiad-
czenia do korzystania z udost¢pnionych mu informacji. Zgodzi¢ si¢ mozna
z B. Gawlikiem, iz w przypadku umowy know-how upowaznienie ,,0zna-
cza zezwolenie odbiorcy na okreslona w umowie ingerencjg (techniczne i
gospodarcze korzystanie z know-how) w sferg — prawnie chronionych, cho¢
nie zabezpieczonych prawem podmiotowym — interesow majatkowych
dostawcy”". Korzystanie z know-how bez upowaznienia stanowi podstawe
odpowiedzialnosci deliktowej —upowaznienie wytacza zatem bezprawnosé
takiego dziatania.

W literaturze wyrazony zostat poglad, iz choc ten element umowy stanowi
sktadnik przedmiotowo istotny, nie musi by¢ jednak wymieniony expressis

17 System prawa wlasnosci intelektualnej, t. I, Prawo wynalazcze, wyd. Ossolineum,
red. J. Szwaja, A. Szajkowski, Wroctaw-Warszawa-Krakow-£.6dZ 1990, s. 70.

18S.Sottysinski, Licencje na korzystanie z cudzych rozwiqzan technicznych, War-
szawa 1970, s. 198 (przyp. 38); te g 0 z, recenzja pracy B. Gaw li k a, Umowa..., PiP 1976,
z. 4, s. 138.

YB.Gawlik, op. cit., s. 98.
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verbis, poniewaz dla jego ,,odkodowania” wystarczy wyktadnia tresci umowy
know-how, zgodnie z dyspozycja art. 65 k.c.?® Celem kontraktu know-how
jest rozszerzenie kregu podmiotéw uprawnionych do gospodarczego uzyt-
kowania poufnych rozwiazan, co nie mogloby si¢ legalnie odbywac bez
upowaznienia dysponenta. W zasadzie przyjmuje si¢, ze upowaznienie
obejmuje pelny zakres korzystania z know-how (np. wytwarzanie produktu,
wprowadzanie go do obrotu i uzywanie wyrobow)?!, ale mozliwe sg row-
niez ograniczenia, ktore bynajmniej nie przeszkadzaja w spozytkowaniu tej
umowy przy wnoszeniu know-how do spotki. Udzielenie odbiorcy (spolce)
upowaznienia tylko do produkcji okre§lonego wyrobu przy zastosowaniu
know-how bedzie miato dla niego wartos¢, jesli jednoczes$nie know-how-
dawca zobowiaze si¢ do nabywania tych produktow.

Trzeci z istotnych sktadnikow umowy know-how — zobowiazanie od-
biorcy do zachowania otrzymanych informacji w tajemnicy — ma niebaga-
telne znaczenie dla utrzymania dotychczasowej sytuacji dysponenta know-
how: stanu faktycznej wylacznosci na korzystanie i dysponowanie tym
dobrem. Wszelkie umowne zastrzezenia, majace na celu wyeliminowanie
mozliwosci rozpowszechniania si¢ poufnych wiadomosci i doswiadczen, sa
uzasadnione przyjgtym zatozeniem, iz know-how przyshuguje tylko ochrona
deliktowa przed bezprawnych ujawnieniem?®?. Rozszerzanie si¢ kregu ,,po-
siadaczy” know-how wplywa na obnizenie jego ceny, a w koncowe;j fazie,
gdy staje si¢ ono sktadnikiem ,,wiedzy publicznej”, do zréwnania z cena
przedmiotu materialnego, w ktorym zostato utrwalone (ksiazki, dyskietki
komputerowej, tasmy magnetycznej itp.). Know-how-biorca winien dokta-
dac ,,nalezytej starannosci” w celu zabezpieczenia otrzymanej wiedzy przed
ujawnieniem. Za zastugujacy na aprobate, ze wzgledu na zasady wspotzy-
cia spotecznego i cel spoteczno-gospodarczy umowy know-how, nalezy uznaé
poglad, ze obowiazek zachowania tajemnicy dotyczy takze okresu po
wygasnigciu umowy, chyba Ze odbiorca zostanie z niego zwolniony>.

28 Grzybowski, Unowy..., s. 115.

AB.Gawlik, op. cit., s. 99.

2 Dlatego autorzy przyznajacy know-how ochrong oparta na prawie podmiotowym
rezygnuja z formutowania tego elementu umowy jako przedmiotowo istotnego, a przyznaja
mu status naturalia negotii —tak S. Grzybowski, Unowy..., s. 117.

3 System..., s. 545.
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Oproécz elementéw przedmiotowo istotnych, wielu autorow wyrdznia
jeszeze inne sktadniki umowy know-how, kwalifikowane przez nich najcze-
Sciej jako naturalia negotii tej czynnosci prawnej. Do takich niewatpliwie
nalezy odptatno$¢ prezentowanego kontraktu. Jest ona niemal reguta w
obrocie know-how 1 by¢ moze przeksztalci si¢ wkrotce w niekwestionowa-
na zasadg, jednak na razie nie mozna zaryzykowac przyjecia domniemania
odptatnoscei tej umowy?*. Mimo to jest ona tak silnie powiazana z udostegp-
nianiem sekretow technicznych, iz tylko wyrazne zastrzezenie moze wy-
Taczy¢ zaptate za know-how? . Brak postanowien umowy o cenie, jaka winien
uisci¢ odbiorca know-how, nie powoduje wigc co prawda domniemania
odptatnosci, ale naktada obowiazek wnikliwego zbadania pod tym katem
tre$ci umowy, przy zastosowaniu dyrektyw wyktadni uméw sformutowa-
nych w art. 65 k.c.

Wigksze kontrowersje budzi naktadanie na know-how-biorcg obowiaz-
ku gospodarczego (przemystowego) uzytkowania otrzymanych informacji
i doswiadczen®. Cho¢ bytoby to zgodne ze spoteczno-ekonomiczng funkcja
tej umowy, jednak przy jej zawieraniu nie sposob przewidzie¢ wielosci
czynnikow, od ktérych uzalezniona jest realizacja takich przedsigwzigc.
Moga bowiem zaistnie¢ blizej nieokreslone okolicznosci, ktore uniemoz-
liwia efektywne wykorzystanie pozyskanego know-how. Dlatego, moim
zdaniem, nawet zamieszczenie odpowiedniej klauzuli umownej nie zawsze
bedzie mie¢, jesli chodzi o skutki, znaczenie dla ktorejkolwiek ze stron.
Dostawca know-how okaze zywotne zainteresowanie ekonomicznym spo-
zytkowaniem udostepnionego sekretu przede wszystkim w przypadku, gdy
nalezna mu oplata (cena know-how) uzalezniona bgdzie np. od wielkosci
produkcji z zastosowaniem tego know-how (tzw. optata proporcjonalna).
Gdy cena ustalona zostanie bez zwiazku z przemystowym wykorzystaniem
poufnej wiedzy, nie bedzie raczej odgrywalo dla niego roli przeznaczenie
tego dobra w dziatalnosci odbiorcy. Z drugiej strony know-how-biorca,
choéby ze wzgledu na zaptacona ceng i chec jej zrekompensowania, bedzie
dazyt do jego gospodarczego uzytkowania. Jesli jednak na drodze do tego

2 Ibidem, s. 546.
% Tak B. Gawlik i S. Grzybowski.
2 System..., s. 547.
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celu stang mu nieprzewidywalne 1 niezawinione przez niego okolicznosci,
to nawet w przypadku natozenia umownego obowiazku korzystania z know-
how nie bedzie mozliwe pociagnigcie go do odpowiedzialnosci ex contrac-
tu na podstawie art. 471 i nast. k.c. Niejako przy okazji rozpatrywania tego
zagadnienia mozna zaznaczy¢, iz dostawca powinien udostepni¢ know-how
w stanie umozliwiajacym jego techniczne, produkcyjne, handlowe lub in-
nego rodzaju, ale zgodne z przeznaczeniem, wykorzystanie. Nie odpowiada
on wszakze za ekonomiczne efekty zastosowania, a wige za to, czy przy-
niesie ono odbiorcy spodziewane zyski?’.

Warto tez poruszy¢ dwie kwestie dotyczace sytuacji stron umowy know-
how, a mianowicie odpowiedzi wymaga pytanie, jak ksztattuje si¢ sytuacja
dostawcy po zawarciu umowy, co jest zwiazane ze stosowanym rozroznie-
niem odmian umowy know-how oraz jakie uprawnienia przystuguja odbior-
cy, gdy naruszona zostanie faktyczna wytacznos¢ na korzystanie z know-
how.

W zaleznoéci od tego, jaki zakres uprawnien do korzystania i dyspo-
nowania know-how pozostaje po zawarciu umowy w rekach dostawcy,
wyr6dznia sig trzy jej odmiany:

1) umowe wyltaczng — gdy dostawca zobowiazuje si¢ nie korzysta¢ w
tym czasie z know-how i nie zawiera¢ dalszych umow z innymi osobami,

2) umowe wyltaczng ograniczona — gdy dostawca ustanawia tylko zo-
bowiazanie do niezawierania kolejnych umoéw,

3) umowg prosta (niewylaczna) — gdy dostawca zachowuje zaréwno
mozliwos$¢ gospodarczego i technicznego korzystania z know-how, jak i
zawierania dalszych umow w tym przedmiocie®.

Co do drugiej kwestii zarysowaly si¢ dwa stanowiska. Wedtug pierw-
szego z nich, odbiorca w wyniku umowy know-how uzyskuje ,,udziat w
faktycznej wytacznosci korzystania z know-how”, a co za tym idzie, moze
samodzielnie, bez konieczno$ci zawiadamiania dostawcy, wystapi¢ z od-
powiednimi roszczeniami wobec sprawcy naruszenia®. Stanowisko prze-
ciwne przynajmniej w czgsci kwestionuje tak szeroki zakres uprawnien

7 B.Gawlik, op. cit., s. 91; tak tez R. Markiewicz, Unowy licencyjne miedzy
jednostkami gospodarki uspotecznionej, ZNUJ, PWOiWI 1978, z. 14, s. 72.

BB.Gawlik, op. cit, s. 101; w Systemie ..., s. 543, mowa jest tylko o dwoch ,,pod-
typach” umowy know-how: umowie wylacznej i niewylaczne;j.

¥ B.Gawlik, op. cit., s. 91; tak tez R. Markiewicz, op. cit., s. 72.
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know-how-biorcy, ktory stawiatby go w bardzo silnej wobec dostawcy
pozycji. Najbardziej przekonujacy wydaje si¢ argument, ze w przypadku
zawarcia umowy niewylacznej (prostej), dostawca moze nadal udziela¢
upowaznien do korzystania z danego know-how 1 w sytuacji naruszenia
niekoniecznie musi pozywacé jego sprawce do odpowiedzialnoéci, ale moze
zawrze¢ z nim umowe know-how, sanujaca niejako fakt naruszenia®.

3. Umowa ,,przeniesienia” know-how

Ten typ umowy budzi w doktrynie niezwykle liczne kontrowersje, gdyz
w jego konstrukcji znajduja si¢ elementy odnoszace si¢ do wielu innych,
ciagle spornych zagadnien problematyki know-how.

W ujeciu ogdlnym kontrakt ,,przeniesienia” know-how ma na celu takie
zadysponowanie tym ekonomicznym dobrem niematerialnym, w wyniku
ktorego wszelkie uprawnienia do niego przechodza z dotychczasowego
»posiadacza” na nabywce. Sprawa bylaby o wiele prostsza, gdyby przyjac¢
mozliwos$¢ przyznania dysponentowi know-how prawa podmiotowego.
Dopuszczalne bytoby wowczas konstruowanie obrotu poufnymi wiadomo-
$ciami w oparciu o umowy sprzedazy, darowizny lub zamiany*'. Jesli jed-
nak bedziemy si¢ konsekwentnie trzymac koncepcji posredniej ochrony krow-
how przez przepisy o odpowiedzialnosci deliktowej, konieczne jest zna-
lezienie innego rozwiazania. Probe taka podjat B. Gawlik, tworzac model
umowy ,,przeniesienia” know-how*?. Poniewaz termin ,,przeniesienie” jest
zaczerpnigty z nomenklatury czynno$ci rozporzadzajacych prawami pod-
miotowymi, zaznacza on odmiennos¢ jego rozumienia cudzystowem.

Umowa ,,przeniesienia” know-how konstruowana jest jako kontrakt
nienazwany, cho¢ posiada wiele cech zblizajacych ja do sprzedazy. Do
essentialium negotii tej czynnosci prawnej naleza:

— zobowiazanie zbywcy do przeniesienia faktycznej wytacznosci ko-
rzystania i dysponowania know-how (autor mowi o ,,rozporzadzaniu”),

— zobowiazanie zbywcy do zachowania know-how w tajemnicy,

— zobowiazanie zbywcy do niekorzystania z know-how.

30 System..., s. 544-545.
31 Ibidem, s. 515.
2 B.Gawlik, op. cit., s. 102-104.
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Poniewaz dysponentowi przystuguje faktyczna (a nie prawna) wylacz-
no$¢ na korzystanie z know-how, tylko taki zakres swych uprawnien moze
przenie$¢ na nabywce. Jednakze w literaturze kwestionuje si¢ niekiedy
mozliwo$¢ przeniesienia w drodze tej umowy ,,faktycznej wylacznosci” z
jednego podmiotu na drugi. Dysponent-zbywca nadal zna przedmiot tajem-
nicy, nabywca nie bedzie wigec wylacznym ,,posiadaczem” know-how
(monopolista). Z pogladem tym mozna, wedlug mnie, polemizowac. Po
pierwsze, pojecia ,,wytacznosci”, podobnie jak omawianej juz wczesniej
,,poufnosci”, nie nalezy chyba rozumie¢ bezwzglednie. Oba te terminy sa
ze soba w pewnym stopniu powiazane. Poufno$¢ w przypadku know-how
oznacza, iz okre$lona wiedza dostepna jest nickoniecznie jednemu podmio-
towi, ale w kazdym razie waskiemu krggowi osob. Poza ta grupa nikt nie
zna i nie stosuje tego rozwiazania, jest wigc ono przedmiotem wyltacznosci.
Oczywiscie przez umowg ,,przeniesienia” know-how krag dysponentow
poszerza sig, co w pewnym momencie moze spowodowac utrate charakteru
poufnosci, aczkolwiek doktadne okreslenie tego ,,punktu krytycznego” nie
jest mozliwe. Faktem natomiast jest, Zze zatracenie cechy poufnosci przez
wiedzg i umiejgtnosci stanowiace know-how przekresla rowniez mozliwosé
stosowania do obrotu tymi wiadomo$ciami umow know-how 1 ,,przeniesie-
nia” know-how, a wigc problem stanie si¢ bezprzedmiotowy. Po drugie,
dostawca zobowiazuje si¢ do niekorzystania ze zbywanego know-how, tak
wigc, jesli nawet odbiorca nie bedzie miat wytacznosci na jego ,,posiada-
nie”, to przynajmniej na korzystanie z niego.

Racjg nalezy natomiast przyzna¢ oponentom w krytyce innego zagad-
nienia, a mianowicie charakteru nabycia know-how przez druga strong
umowy?*’. B. Gawlik uwaza, ze w wyniku umowy ,.przeniesienia” know-
how nastepuje ,,podstawienie nabywcy w sytuacje faktyczno-prawna dys-
ponenta know-how”, przez co uzyskuje on ochrong prawna nie jako nastep-
ca zbywcy, lecz ,,samoistnie” — w zwiazku faktem ,,posiadania” poufnej
wiedzy chronionej przez prawo przed bezprawnym ujawnieniem i uzywa-
niem. Trudno uzna¢ taka argumentacje, a jeszcze trudniej zastosowac
koncepcj¢ pierwotnego nabycia know-how np. do odpowiedzialnosci za
wady prawne przedmiotu §wiadczenia.

3 System..., s. 517, przyp. 38.
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4. Whioski praktyczne

Jak wynika z krotkiej charakterystyki obu typoéw uméw, majacych za
przedmiot obrot know-how, ich tres¢ moze by¢ rdznie uksztaltowana, cho¢
konieczne jest zachowanie pewnego minimum niezb¢dnych elementow, aby
mozna byto okreslona czynno$¢ prawna zakwalifikowac¢ jako umowe know-
how lub umowe ,,przeniesienia” know-how. W zwiazku z przekazywaniem
aportu, obejmujacego utrzymywane w tajemnicy, a uzyteczne w dziatalno-
Sci gospodarczej wiadomosci, uregulowanie tylko kwestii majacych cha-
rakter sktadnikow przedmiotowo istotnych tych uméw bedzie zazwyczaj
niewystarczajace. Strony zainteresowane sa jak najbardziej wyczerpuja-
cym ulozeniem wzajemnych zobowiazan, tak by ewentualne luki czy nie-
Scistosci nie wywotywaty sporéw. Krag zagadnien powiazanych z know-
how jest bardzo szeroki. Dla przyktadu w kazdej umowie o udostgpnienie
know-how moze zosta¢ uregulowana sprawa uzywania przez odbiorcg znaku
towarowego zbywcy, ktérym opatrywatl on wytwarzane przy pomocy know-
how towary, zasady ich produkcji i zbytu, zabezpieczenie sprzedazy catosci
lub czgsci produkeji przez okreslony czas, zobowiazanie dostawcy do
biezacego aktualizowania i udoskonalania know-how, dodatkowe gwaran-
cje techniczne rozszerzajace zwykte granice odpowiedzialnosci przekazu-
jacego, prawa i obowiazki stron po wygasnigciu kontraktu oraz szereg innych
postanowien, jakie strony uznaja za istotne dla wtasciwego funkcjonowania
ich wzajemnych relacji (np. czas trwania umowy, prawo odstapienia od
niej, tryb wprowadzania zmian, zastrzezenie kary umowne;j itp.)**. Poza
tym niezwykle czgsto zdarza sig, ze know-how nie jest wnoszone samo-
dzielnie, lecz jako element pewnego kompleksu rzeczy i praw, np. catego
przedsigbiorstwa lub, w potaczeniu z umowsa licencyjna, jako informacje
majace umozliwi¢ licencjobiorcy wdrozenie i wykorzystanie patentu. Trud-
no przypuszczac, zeby wszystkie te zagadnienia mogly znalez¢ si¢ rowniez
w umowie spotki — jej ramy musiatyby by¢ wowczas ogromne, by pomie-
Sci¢ tak szeroki wachlarz spraw. Konieczne wigc stanie si¢ odpowiednie
wyselekcjonowanie i pogrupowanie zagadnien, z ktorych czgs¢ wejdzie do
umowy spotki, pozostate za$ zamieszczone zostana w innych dokumentach,

#*S. Gierczak, Kontrakty know-how w obrocie miedzynarodowym, Warszawa 1972,
s. 45 inast.; J. Jacyszyn, Know-how jako aport, Prawo Spotek 1997, z. 2, s. 4.
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jako zataczniki do niej*. Pewna wskazowke w tym wzgledzie zawieraja
postanowienia Sadu Najwyzszego, w ktorych czytamy: ,,Prawidtowo spo-
rzadzona umowa spotki powinna okresla¢ rodzaj rzeczy wnoszonych jako
aporty, ich ilo§¢, warto$¢ i rodzaj prawa przystugujacego wspdlnikowi do
tychrzeczy” 1,,Z przepisu art. 163 § 1 k.h. wynika, Ze nie jest dopuszczalne
wymienienie aportu w odrgbnej umowie oraz nie jest prawidtowe ogolne
jego okreslenie, bez wskazania liczby i rodzaju wnoszonych sktadnikow
majatkowych’, Jest to ustawowe minimum informacji o przedmiocie wkiadu
niepieni¢znego, jakie powinno si¢ znalez¢é w umowie. Moze ono zosta¢
rozszerzone, ale przy zachowaniu pewnego umiaru, pozwalajacego utrzy-
mac czytelno$¢ catosci dokumentu.

Konkretne know-how jest dobrem oznaczonym co do tozsamosci. O tym
tez trzeba pamigtac, konstruujac umowe spotki. Musi ona okresla¢ przed-
miot aportu w sposob umozliwiajacy jego identyfikacje i wycene®”. Wszyst-
kie inne kwestie poddane sa zasadzie swobody umoéw i regutom racjonal-
nego formutowania ich tresci.

3 Tak J.Jacyszyn, 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. ITII CRN 139/90 (réwniez nie publ.); oba powotuje za A.Szuman -
skim, op. cit., s. 335.

STA.Szumanski, op. cit., s. 112.
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