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ZAKRES TERYTORIALNY LICENCJI NAWZOR PRZEMYSLOWY.
(UWAGI NA TLE WYROKU SADU NAJWYZSZEGO
7. DNIA 21 STYCZNIA 2015 R. IV CSK 225/14)

Streszczenie

Elementami przedmiotowo istotnymi umowy licencyjnej sg: upowaznienie do ko-
rzystania z wynalazku chronionego patentem udzielone przez uprawnionego licencjo-
biorce i korzystanie przez licencjobiorce¢ z wynalazku w zakresie wynikajacym z upo-
waznienia. Umowa licencyjna ,,kreuje stosunek szczegdlnego zaufania i wspotdziatania
stron”, co ma wptyw na okreslanie obowigzkéw umownych (wyktadni¢ umowy), a takze
moze ogranicza¢ zakres swobody umow. Okreslenie zakresu terytorialnego licencji na
wzor wspolnotowy nie jest istotnym postanowieniem (essentialia negotii) umowy licen-
cyjnej, lecz ma charakter naturalia negotii (przedmiotowo nieistotnego sktadnika tresci
czynno$ci prawnej).

Stlowa kluczowe: zakres terytorialny licencji, umowa licencyjna, wyktadnia umowy

Regulacja dotyczaca licencji na wzor przemyslowy zawarta w art. 32 ust. 1
Rozporzadzenia w sprawie wzoréw przemystowych! stanowi jedynie, ze wzor
przemystowy moze by¢ przedmiotem licencji na terenie Wspolnoty lub jej czesci

* dr Malgorzata Sekuta-Leleno, adiunkt, Uczelnia Lazarskiego, e-mail: malgorzata.seku-
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! Rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12.12.2001 r. w sprawie wzoréw wspdlnotowych,
Dz.U. UE L z 5.01.2002 r. (dalej: rozporzadzenie).
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oraz, iz licencja moze by¢ wytaczna lub niewytaczna. Jednoczesnie przepis ten
nie rozstrzyga, jaki jest zakres terytorialny licencji na wzoér przemystowy w sy-
tuacji, gdy strony w umowie licencji nie zawarly zadnego ustalenia w tym przed-
miocie.

Celem artykutu jest przede wszystkim odpowiedz na pytanie dotychczas
nierozstrzygnigte w doktrynie, czy zakres terytorialny licencji na wzor wspdlno-
towy jest istotnym postanowieniem umowy licencyjnej, ktory zgodnie z art. 389
k.c. powinien by¢ okreslony w tresci umowy przedwstepnej zobowigzujacej stro-
ny tej umowy (wlasciciela prawa z rejestracji wzoru wspolnoty jako licencjono-
dawcy oraz osoby trzeciej jako licencjonobiorcy) do zawarcia umowy licencji na
wzor przemyslowy oraz czy brak ustalenia w tym przedmiocie w tresci umowy
licencyjnej skutkuje jej niewaznoscig z powodu braku mozliwosci ustalenia za-
kresu udzielonej licencji.

Bezposrednim przyczynkiem do rozwazan niniejszej problematyki byto
takze wydanie przez Sad Najwyzszy wyroku z 21 stycznia 2015 roku?, w ktorym
sad na tle okolicznosci faktycznych sprawy rozwazal kwesti¢ zakresu terytorial-
nego licencji na wzor wspolnotowy i dokonat jego oceny przez pryzmat skutecz-
nosci zawartej umowy.

W stanie faktycznym sprawy w drodze ztozonego powodztwa, strona powo-
dowa dochodzila wykonania zobowigzania z umowy przedwstepnej, tj. stwier-
dzenia obowigzku zawarcia umowy licencyjnej. Sad Okregowy uznal zawarte
przez strony porozumienie z 28 sierpnia 2006 roku, ktérego przedmiotem bylo
polubowne uregulowanie spraw stanowigcych przedmiot sporu o stosowanie
wzoréw przemystowych, za przedwstgpna umowe licencyjng, stanowigcg pod-
stawe zawarcia umowy stanowczej. Ocenie sagdow meriti podlegato, czy poro-
zumienie to zawieralo zobowigzanie do zawarcia umowy licencyjnej. Strona po-
zwana argumentowata, ze ,,porozumieniu mozna nada¢ jedynie charakter listu
intencyjnego, w ramach ktorego strony wyrazity wol¢ prowadzenia negocjacji
i okreslajgcego ramy rokowan, a wyktadnia tresci jego postanowien wskazywa-
fa na che¢¢ unormowania przez strony stosunkow handlowych oraz zazegnania
konfliktow na tle wzoréw przemystowych bedacych wiasnoscia pozwanego”.
Nie zawierato jednak wyraznego zobowigzania do zawarcia umowy licencyjne;.
Brak tego istotnego elementu, tj. zobowigzania do zawarcia umowy przyrzeczo-
nej, ktéry powinien zosta¢ wrazony w sposob jasny i niebudzacy watpliwosci

2 Wyrok Sadu Najwyzszego z 21.01.2015 r. IV CSK 225/14, OSNC 2016, nr 1, poz.13.
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w $wietle art. 389 § 1 k.c., wyklucza mozliwo$¢ uznania porozumienia z dnia 28
sierpnia 2006 roku za umowg przedwstepna.

Sad Apelacyjny, rozstrzygajac apelacje obu stron, zaaprobowatl ustalenia
Sadu Okregowego i uznat, ze przedmiotowe porozumienie zawiera istotne po-
stanowienia umowy licencyjnej oraz okresla przedmiot umowy przedwstepne;j,
tj. przeniesienie praw z rejestracji wzoréw przemyslowych stanowigcych wia-
snos¢ pozwanego.

Sad Najwyzszy, rozpoznajac skarge kasacyjng pozwanego, w tezie swojego
orzeczenia wskazat, Ze ,,umowa licencyjna na wzor wspdlnotowy nie musi okre-
$la¢ zakresu terytorialnego jej stosowania™.

Istota umowy licencyjnej

Umowa licencyjna jest pozakodeksowym typem umowy nazwanej, stypi-
zowanej w ustawie Prawo wiasnos$ci przemystowej (dalej: p.w.p.)* w art. 76-81.
Zgodnie z trescig art. 66 ust. 2 p.w.p., umowa licencyjna polega na udzieleniu
przez osobe¢ uprawniong z patentu innej osobie upowaznienia (licencji) do korzy-
stania z jej wynalazku. Wraz z zawarciem umowy, licencjobiorca nabywa prawo
korzystania z wynalazku chronionego patentem w zakresie udzielonego upo-
waznienia’. Upowaznienie to stanowi jednoczes$nie podstawowy i jedyny sktad-
nik umowy licencyjnej, bedacy elementem przedmiotowo istotnym tej umowy®.

3 Wyrok SN z 21.01.2015 ., IV CSK 225/14, OSNC 2016, nr 1, poz. 13.
4 Ustawa z 30.06.2000 r. Prawo wlasno$ci przemystowej, t.j. Dz.U. 2013, poz. 1410.

5 P. Kostaniski, w: Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa 2014, s. 531,
A. Szewc, w: A. Szewc. G. Jyz, Prawo wlasnosci przemystowej, Warszawa 2011, s. 263.

© Zob. A. Nieweglowski, w: System Prawa Handlowego. Prawo wlasnosci przemystoweyj,
t. 3, red. E. Nowinska, K. Szczepanowska-Koztowska, Warszawa 2015, s. 516; w zakresie oce-
ny charakteru prawnego umowy licencyjnej, ktory budzi liczne kontrowersje w doktrynie, zob.
K. Szczepanowska-Koztowska, Umowy licencyjne w prawie wlasnosci przemystowej, Warszawa
2012, s. 58; S. Grzybowski, A. Kopff, Umowy licencyjne. Posta¢ prawna i tresé, ,,Studia Prawni-
cze” 1969, z. 22, 5. 18; S. Grzybowski, System prawa cywilnego, t. 1, cz. ogélna, Wroctaw—Warsza-
wa—Krakow—Gdansk-Lodz 1974, s. 487; M. Kepinski, Rozporzgdzanie prawem z rejestracji
znaku towarowego, Poznan 1979, s. 120; S. Sottysinski, w: System, prawa wlasnosci intelektual-
nej. Prawo wynalazcze, red. J. Szwaja, A. Szajkowski, Warszawa 1990, s. 466; J. Skapski, Umowa
licencyjna w polskim prawie migdzynarodowym prywatnym, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellonskiego. Prace z Prawa Wtasnosci Intelektualnej” 1973, nr 1, s. 363 i nast.; S. Sottysinski,
Licencje na korzystanie z cudzych rozwigzan technicznych, Warszawa 1970, s. 182; idem, Czyn-
nosci rozporzqdzajqce. Przyczynek do analizy podstawowych pojeé cywilistycznych, w: Roz-
prawy z prawa cywilnego. Ksigga pamigtkowa ku czci Witolda Czachorskiego, red. J. Bleszynski,
J. Rajski, Warszawa 1985, s. 182 i nast.; E. Traple, Ustawowe konstrukcje w zakresie majgtkowych
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Kwalifikacja stosunku prawnego

O kwalifikacji prawnej danego stosunku prawnego decyduja jego elementy
przedmiotowo istotne. W tym zakresie mozna wyrdzni¢ co najmniej dwa eta-
py owego procesu. Po pierwsze, nalezy ustali¢, czy wobec uregulowania przez
ustawodawce umow nazwanych, okre§lona czynno$¢ prawna stanowi typ kon-
traktu nazwanego. Po drugie, jezeli pierwszy etap doprowadzi do pozytywnych
ustalen, konieczne jest wyodrebnienie elementéw typowych, rozstrzygajacych
o kwalifikacji danej czynno$ci prawnej. Dla zakwalifikowania umowy miaro-
dajne sa tzw. essentialia negotii, okreslone dla uméw nazwanych.

W zakresie uméw licencyjnych znajduje zastosowanie zasada swobody
umoéw, wyrazona w art. 353! k.c., zgodnie z ktorg uprawniony ma swobod¢ w za-
kresie podjecia decyzji co do zawarcia umowy, wyboru kontrahenta i ksztatto-
wania tre$ci umowy. Swoboda kontraktowania, ktora wynika z art. 353! k.c. nie
ma jednak absolutnego charakteru, co oznacza, ze licencjodawca i licencjobiorca
sa ograniczeni co do tredci i celu. Ograniczenie to polega na tym, ze tre$¢ lub cel
umowy nie moga by¢ sprzeczne z wlasciwoscia tego stosunku, ustawg i zasada-
mi wspotzycia spotecznego’.

Do wyktadni tresci umowy licencyjnej znajdzie takze zastosowanie art. 65
§ 2 k.c. i przyjeta na tle tego przepisu tzw. kombinowana metoda wyktadni®,
przyznajaca pierwszenstwo — w wypadku o§wiadczen woli sktadanych innej
osobie — temu znaczeniu o§wiadczenia woli, ktore rzeczywiscie nadaty mu obie
strony w chwili jego ztozenia (subiektywny wzorzec wyktadni). Podstawg tego

praw autorskich i obrotu nimi w dobie kryzysu prawa autorskiego, Krakow 1990, s. 77—-84;
eadem, Umowy o eksploatacje utworow w prawie polskim, Warszawa 2010, s. 25 i nast.; Z. Okon,
Charakter prawny umowy licencyjnej, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego Pr. Wy-
nalaz.” 2009, nr 3, z. 105, s. 43 i nast. Wydaje sie, ze tres¢ art. 78 p.w.p. przesadza o zobowigzu-
jacym charakterze umowy licencyjnej, cho¢, jak wskazuja powyzsze stanowiska doktryny, nadal
nie brakuje argumentow na rzecz roporzadzajacego charakteru tej umowy. Za trafny w tym za-
kresie mozna uznac¢ poglad K. Szczepanowskiej-Koztowskiej, ze skutek rozporzadzenia, polega-
jacy na ostabieniu prawa podmiotowego, powinien prowadzi¢ do ograniczenia lub pozbawienia
uprawnien w zakresie sfery moznos$ci oznaczonego postgpowania. Sama niemozno$¢ wystapie-
nia z roszczeniem z tytulu naruszenia nie $wiadczy o ostabieniu patentu jako wytacznego prawa
podmiotowego, Tak: K. Szczepanowska-Koztowska, Umowy licencyjne..., s. 75; A. Nieweglows-
ki, w: System prawa...,s. 375.

7 Por. M. Zatucki, Licencja na uzywanie znaku towarowego, s. 180-183, 281-283; wyrok
SA w Warszawie z 4.05.2010 r. I Aca 1217/09, LEX nr 1110231.

8 Zob. uchwale sktadu siedmiu sedziow z 29.06.1995 r., II1 CZP 66/95, OSNC 1995, nr 5,
poz. 168; wyrazem tego stanowiska sa takze pdzniejsze orzeczenia, np. wyrok Sadu Najwyzszego
z21.11.1997 r., I CKN 825/97, OSNC 1998, nr 5, poz. 85; z 20.05.2004 r., IT CK 354/03, niepubl.
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pierwszenstwa jest zawarty w art. 65 § 2 nakaz badania — jaki byt zgodny zamiar
stron umowy, a nie oparcie si¢ na dostownym brzmieniu umowy.

Dla ustalenia, jak strony rzeczywiscie pojmowaly oswiadczenie woli
w chwili jej ztozenia, moze mie¢ znaczenie takze ich postgpowanie po ztozeniu
o$wiadczenia, np. sposob wykonania umowy”. Jezeli okaze sie, ze strony roznie
rozumiaty tres¢ ztozonego o$wiadczenia woli, to za prawnie wigzace — zgodnie
z kombinowang metodg wyktadni — nalezy uznaé¢ znaczenie oswiadczenia woli
ustalone wedlug wzorca obiektywnego.

Ustalajac powyzsze znaczenie o$wiadczenia woli, nalezy zacza¢ od sen-
su wynikajacego z regut jezykowych, ale przede wszystkim nalezy uwzgledni¢
zasady, zwroty 1 zwyczaje jezykowe uzywane w srodowisku, do ktdrego nalezg
strony, a dopiero potem ogolne reguty jezykowe. Trzeba jednak przy tym mie¢
na uwadze nie tylko interpretowany zwrot, ale takze jego kontekst.

Przy wyktadni o$wiadczenia woli nalezy — poza kontekstem jezykowym
— bra¢ pod uwagg takze okolicznosci zlozenia oswiadczenia woli, czyli tzw. kon-
tekst sytuacyjny (art. 65 § 1 k.c.). Obejmuje on w szczegdlnosci przebieg nego-
cjacji'®, dotychczasowe do$wiadczenie stron'!, ich status.

Niezaleznie od tego, z art. 65 § 2 k.c. wynika nakaz kierowania si¢ przy
wyktadni umowy jej celem'?.

W przypadku uméw celem procesu wyktadni jest odtworzenie znaczenia,
jakie obie strony nadawaty sktadanemu o$wiadczeniu woli w momencie jego
wyrazania (subiektywny wzorzec wykladni). Ponadto z tresci art. 65 § 2 k.c.
wynika tez, aby badanie nie ograniczato si¢ do analizy dostownego brzmienia
umowy, lecz musi obja¢ wszystkie okolicznosci umozliwiajace oceng, jaka byta
rzeczywista wola umawiajacych si¢ kontrahentéw i powinno przebiega¢ wedtug
regut wyktadni kombinowane;j. Sad, kierujac si¢ wynikajacymi z art. 65 k.c. dy-
rektywami wyktadni umowy, powinien bra¢ pod uwagg nie tylko postanowienie
spornego fragmentu umowy, lecz rowniez uwzglgdnia¢ inne zwigzane z nim

° Por. wyrok Sadu Najwyzszego z 17.02.1998 r., I PKN 532/97, OSN APiUS 1999, nr 3,
poz. 81.

10 Por. wyrok Sadu Najwyzszego z 3.09.1998 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr 2, poz. 38.

' Por. wyrok Sadu Najwyzszego z 4.07.1975 r., IIl CRN 160/75, OSP 1977, nr 1, poz. 6.

12 Wyrok SN z 15.12.2006 r. IIl CSK 349/06 LEX 477244, uchwala skfadu siedmiu
sedziow Sadu Najwyzszego z 29.06.1995 r., III CZP 66/95, OSNC 1995, nr 12, poz. 168; wyrok
z 31.01.2003 r., IV CKN 1706/00; z 10.12.2003 r., V CK 46/03, niepubl.; z 8.10.2004 r., V CK

670/03, OSNC 2005, nr 9, poz. 162; 2 23.01.2008 r., V CSK 474/07, OSNC-ZD 2008, nr D, poz. 109;
27.03.2008 r., IT CSK 348/06, niepubl.; z 17.12.2008 r., I CSK 250/08, niepubl.
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postanowienia umowy, a takze kontekst faktyczny, w ktorym projekt umowy
uzgodniono, i z uwzglednieniem ktorego ja zawierano. Zgodny zamiar stron wy-
raza si¢ w uzgodnieniu istotnych okolicznos$ci i okresli¢ go mozna jako inten-
cje stron co do skutkow prawnych, jakie maja nastapi¢ w zwigzku z zawarciem
umowy'3. Przepis ten niewatpliwie pozwala sgdom uwzgledniaé pozatekstowe
okolicznosci, w tym cel, jaki strony mialy na uwadze przy zawieraniu umowy'*.

Reasumujac, wyktadnia uméw w pierwszym rzedzie powinna uwzglgdniac
rzeczywista wole stron zawierajacych umowe i taki sens wyraza art. 65 § 2 k.c.
Wymaga to zbadania nie tylko konkretnego postanowienia umowy, ale analizy
jej catosci; innymi stowy, wskazane jest przyjmowanie takiego sensu oswiad-
czenia woli, ktore uwzglednia logike catego tekstu, ktory je wyraza (kontekst
umowny). Poza tym, mogg mie¢ znaczenie dla stwierdzenia zgodnej woli stron
ich wezesniejsze 1 pozniejsze o§wiadczenia oraz zachowania, czyli tzw. kontekst
sytuacyjny'’.

Przepis art. 65 § 2 k.c. dopuszcza taka sytuacje, w ktorej wlasciwy sens
umowy, ustalony przy zastosowaniu wskazanych w nim regul, bedzie odbie-
gal od jej ,,jasnego” znaczenia w $wietle regut jezykowych, a zatem nie moz-
na poprzesta¢ na wykladni jezykowej'®. Nie mozna wykluczy¢ i takiej sytuacji,
w ktorej zamiar stron nie odpowiada znaczeniom jezykowym uzytym w tekscie
wyrazen, co jednak moze zdarzy¢ si¢ zasadniczo w przypadku dopuszczalno-
$ci przyjecia roznych konstrukeji prawnych w odniesieniu do budzacych jednak
watpliwo$¢ postanowien umowy.

Istota zagadnienia

Przenoszac powyzsze, ogdlne rozwazania, na przedmiot niniejszego ar-
tykutu, nalezy w pierwszej kolejnosci wskaza¢ na trudnos¢, jaka jest rozstrzy-
gniecie zagadnienia, czy do ,istotnych postanowien umowy przyrzeczonej”
naleza, oprocz elementéw koniecznych, jeszcze jakie$ inne jej postanowienia.

13 Por. wyrok Sadu Najwyzszego z 20.01.2011 r., [ CSK 193/10, Lex 784895; I CSK 173/10,
Lex 173/10; z 21.12.2010 r., ITT CSK 47/10, Lex 738108; z 2.12.2010 r., IT PK 134/10, Lex 738555.

14 Por. wyrok Sadu Najwyzszego z 21.11.1997 r., I CKN 815/97, OSNC 1999, nr 2, poz. 38.

15 Por. uchwate siedmiu sedziow Sadu Najwyzszego z 29.06.1995 r., I11 CZP 66/95, OSNC
1995, nr 12, poz. 168.

16 Por. wyrok Sadu Najwyzszego z 2.12.2011 r., Il CSK 55/11, niepubl.; z 25.03.2004 r.,
1T CK 116/03, niepubl.
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W szczegolnosci nalezy rozwazyé, czy w gre moga wchodzi¢ takie nienalezace
do elementow koniecznych postanowienia, od uzgodnienia ktorych ktorakolwiek
ze stron uzaleznia zawarcie umowy przyrzeczonej'’. W naszym przypadku cho-
dzi o odpowiedz na pytanie, czy zakres terytorialny licencji jest istotnym posta-
nowieniem umowy przyrzeczonej, ktory zgodnie z wymaganiem art. 389 k.c.
powinien by¢ okreslony w tresci umowy przedwstepnej. Zagadnienie to nie bylo
dotychczas podejmowane w orzecznictwie sagdow polskich czy europejskich.
Z problematyka tga wigze si¢ przede wszystkim wlasciwe stosowanie przepisow
polskiej ustawy Prawo wlasno$ci przemystowej oraz rozporzadzenia w spra-
wie wzoréw wspolnotowych, regulujacego zasady udzielania licencji na wzory
wspolnotowe, a doktadnie art. 32 ust. 1 zd. 1. Konieczne zatem staje si¢ ustalenie
wilasciwych przepisow prawa do ustalania istotnych elementow licencji na wzor
wspodlnotowy.

Powstaje w zwigzku tym dalsze pytanie, czy sady obu instancji, na pod-
stawie wskazanego na wstepie stanu faktycznego, orzekajac o zobowigzaniu
pozwanego do zawarcia umowy licencyjnej na wzor wspolnotowy, trafnie za-
stosowaly wylacznie przepisy polskiej ustawy Prawo wilasnosci przemystowe;,
czy jednak w pierwszej kolejnosci powinny zastosowac przepisy Rozporzadze-
nia w sprawie wzoréw wspolnotowych, regulujace zasady udzielania licencji na
wzory wspolnotowe, a doktadnie przepisu art. 32 ust. 1 zdanie pierwsze powota-
nego Rozporzadzenia.

W tym zakresie mozliwe sg dwa rozwigzania. Z jednej strony mozliwe do
obrony jest stanowisko, zgodnie z ktorym zakres terytorialny licencji, na wzor
wspolnotowy stanowi essentialia negotii umowy licencji na wzor wspolnotowy,
a tym samym umowa przedwstepna zobowigzujaca do zawarcia tej umowy, ale
niezawierajgca zadnego ustalenia, co do zakresu terytorialnego licencji, dotknig-
ta jest sankcjg niewaznosci, jako niezgodna z przepisem art. 389 k.c. Z drugiej
strony, mozliwe do obrony jest takze stanowisko, ze umowa licencyjna na wzor
wspolnotowy nie musi okreslac¢ zakresu terytorialnego jej stosowania.

7M. Krajewski, w: System prawa prywatnego, t. V, Prawo zobowigzan, czes¢ ogdlna,
Komenatrz do art. 389 k.c., nb 83, red. E. Letowska, Legalis; T. Szymanek, Umowy z zakresu
wlasnosci intelektualnej i przemystowej, Warszawa 2009, s. 208—2009.
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Istotne postanowienie umowy

Zgodnie z definicje¢ legalng zawartg w art. 389 § 1 k.c., umowa przedwstep-
na (przez ktoéra jedna ze stron lub obie zobowiazuja si¢ do zawarcia oznaczonej
umowy) powinna okreslac istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Umowa
przyrzeczona musi by¢ wiec na tyle precyzyjnie okreslona, aby kontrahenci nie
mieli watpliwosci co do tego, jakiej tresci umowe powinni zawrze¢ w przyszto-
$ci. Musi wiec okresla¢ kluczowe postanowienia, na podstawie ktorych dojdzie
do zawarcia umowy przyrzeczonej.

Wsrod przedstawicieli doktryny prawa cywilnego nalezy wskazaé na sta-
nowisko, zgodnie z ktoérym chodzi tu o essentialia negotii kontraktu definityw-
nego'®.

Doglebnej analizy tego zagadnienia dokonat E. Drozd, ktérego zdaniem
poglad, ze w gre wchodza jedynie sktadniki przedmiotowo istotne, jest znacz-
nym uproszczeniem, gdyz rowniez niektore inne postanowienia maja dla stron
znaczenie rowne samym essentialia negotii. Oznacza to, ze termin ,,postano-
wienia istotne umowy przyrzeczonej” oznacza ,,zbior elementoéw przedmiotowo
istotnych oraz pewnej tylko cze$ci podmiotowo istotnych tej umowy, wydzie-
lonych na podstawie specjalnego kryterium istotno$ci”'’. Autor konkluduje na-
stepnie, ze:

umowa przedwstepna powinna okreslaé wszystkie postanowienia umowy przy-
rzeczonej, majace takie znaczenie dla stron, ze bez porozumienia si¢ co do nich
umowa przyrzeczona nie zostataby zawarta. Oznaczenie elementéw przedmioto-
wo istotnych umow stypizowanych jest warunkiem koniecznym, ale nie zawsze
wystarczajagcym?’.

Poglad ten zyskal uznanie w polskiej doktrynie prawa cywilnego®.
W literaturze przedmiotu wielu autoréw zakres postanowien istotnych ograni-

18 J. Gwiazdomorski, Umowa przedwstepna, Krakow 1935, s. 442-443; S. Breyer, Umowy
przedwstepne w obrocie nieruchomosciami, ,,Palestra” 1962, nr 11, s. 28; F. Blahuta, w: Kodeks
cywilny. Komentarz, t. 11, 1972, s. 929.

Y E. Drozd, Umowa przedwstegpna, ,,Nowe Prawo” 1973, nr 11, s. 1564; System prawa pry-
watnego, t. V, Prawo zobowiqzan, czes¢ ogolna, Komenatrz do art. 389 k.c., nb 81, red. E. Letows-
ka, Legalis.

20 Ibidem, s. 1564 i nast.

21 Tak J. Strzgpka, Umowy przedwstgpne a umowa przyrzeczona, s. 25-31; A. Rembiel-
inski, A. Rembielinska-Skomiat, Aktualne problemy, s. 37-38; M. Wrzotek-Romanczuk, Umowa
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cza jednak do essentialia negotii badz tez do elementéw koniecznych umowy
przyrzeczonej*? .

Wydaje si¢, ze zakres istotnych postanowien nie moze by¢ wyznaczony
w sposob generalny, ,,zalezy on od typu tworzonego stosunku prawnego i tego,
jak szczegdtowo zostal on uregulowany w ustawie”?3.

Istotne postanowienia umowy to elementy konieczne (niezbgdne) w pro-
cesie zawierania umowy, jako zdarzenia tworzacego stosunek prawny. Trafnie
wskazuje si¢, ze nie nalezy ich utozsamia¢ z elementami przedmiotowo istotny-

mi (essentialia negotii).

Te ostatnie stuza kwalifikowaniu umowy z punktu widzenia ustawowych typow
umoéw, a wiec sg przydatne dla okreslenia petnej tresci wigzacego strony stosunku
prawnego. ,,Ustalenie koniecznych elementow dla danej umowy moze nastapic¢ do-
piero na podstawie przepiséw regulujacych odpowiedni rodzaj stosunku prawne-
go, poniewaz one decyduja, w jakim zakresie tre$¢ tego stosunku musi by¢ wyzna-
czona przez same strony umowy, a w jakim stopniu ustawodawca, swoja regulacja,

zwalnia strony od obowigzku okre$lenia tresci stosunku cywilnoprawnego™?4.

Kwestia jednak wlasciwego odréznienia elementow koniecznych i essentia-
lia negotii nie jest jeszcze powszechnie przyjeta w cywilistyce 1 wydaje sie, ze

wielu autoréw uzywa tych terminéw zamiennie?,

przedwstepna, s. 35—40.

22 P, Machnikowski, w: E. Gniewek, Komentarz KC, Warszawa 2011, s. 647; A. Olejniczak,
w: A. Kidyba, A. Olejniczak, Komentarz KC, t. 111, cz. 1, Warszawa 2012, s. 250; Z. Radwanski,
w: System Prawa Prywatnego, t. 111, cz. 1, Warszawa 2012, s. 412.

23 P. Machnikowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz. Komentarz do art. 66, nb 7, red.
E. Gniewek, Legalis 2016.

24 Tak trafnie A. Olejniczak, w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Komentarz do art. 66 k.c.
nb /0, red. M. Gutowski, Legalis 2016. W doktrynie pojgcie istotnych postanowien umowy jest
roznie interpretowane. Jedni autorzy rozumieja przez to elementy przedmiotowo istotne umowy
— essentialia negotii; tak Wolter, Prawo cywilne, 1999, s. 291; S. Rudnicki, w: Komentarz KC,
ksiega. 1, 2011, art. 66, s. 337, 323; A. Brzozowski, w: K. Pietrzykowski, Komentarz 2011, t. 1,
art. 66 kc, nb 10 1 15; A. Kidyba, Komentarz 2012, t. 1, art. 66 kc, pkt 8. Mozna si¢ jednak spot-
ka¢ z pogladem, ze kategoria elementoéw przedmiotowo istotnych stuzy do kwalifikacji prawej
umowy, zas$ w art. 66 § 1 kc chodzi o okreslenie minimalnej wymaganej tresci oferty; tak Z. Rad-
wanski, w: System Prawa Prywawtnego, t. 2, 2008, s. 324, nb 16; M. Jasiakiewicz, Ofertowy sys-
tem zawierania umow w polskim prawie cywilnym, Torun 1993, s. 15 i n.; M. Gutowski, Charakter
prawny oferty na tle niedawnych zmian w kodeksie cywilnym, PiP 2005, nr 3, s. 68, 69; zob. tez
uchw. SN (7) z 28.09.1990 r., ITI CZP 33/90, OSNC 1991, nr 1, poz. 3.

25 System prawa prywatnego, t. V, Prawo zobowiqzan, cz¢s¢ ogdlna. Komenatrz do art. 389
k.c., nb 83, red. E. Letowska, Legalis.
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W przypadku umowy przedwstepnej podstawowym wymaganiem jest,
aby ,,0znaczenie” umowy przyrzeczonej nastgpito przez okreslenie co najmniej
minimum tresdci tej umowy (essentialia negotii — ,,przedmiotowo istotne posta-
nowienia umowy przyrzeczonej”), co warunkuje realizacj¢ skutkow prawnych
umowy przedwstepnej, gdyz sad moze je uzupelnié, siggajac do przepisdéw dys-
pozytywnych, zwyczajow, czy ewentualnie okolicznosci konkretnego przypad-
ku?¢. OkreSlenie to nie musi by¢ zatem dokonane:

$cisle w samej umowie przedwstepnej, lecz strony moga takze w tej umowie (w gra-
nicach wyznaczonych art. 353! k.c.) okre$li¢ tylko sposob ustalenia w przysziosci
istotnych postanowien umowy przyrzeczonej. Sposob ten musi mie¢ jednak cha-
rakter obiektywny, by¢ mechanizmem dajacym si¢ zastosowac bez wzgledu na
wolg stron, bez ich udziatu?’.

Przy minimalnej tresci umowa przedwstgpna nie powstanie, a doktadniej —
nie spowoduje powstania skutkow prawnych?®.

W judykaturze wskazano, ze wedtug art. 389 k.c. umowa przedwstepna po-
winna okresla¢ istotne postanowienia umowy przyrzeczonej, czyli cechy (wiha-
$ciwosci) pozwalajgce rozpozna¢ umowe przyrzeczong wedtug regut wyktadni
prawa i przewidywac nastepstwa jej zawarcia. Istotne postanowienia, wedlug
art. 389 § 1 k.c., mozna réwniez przedstawiac¢ od strony negatywnej — jako ko-
nieczne, bez ktorych skutek prawny umowy przyrzeczonej nie zostalby osig-
gnigty, a co za tym idzie — niemozliwe byloby zawarcie waznej umowy przed-
wstepnej?.

Bez watpienia strony mogg do postanowien ,,istotnych” wiaczy¢ ponad-
to postanowienia istotne podmiotowo, tzw. accidentalia negotii. W doktrynie
zgloszono nawet propozycj¢ zastgpienia klasycznych poje¢ essentialia 1 acci-
dentalia przez okreslenie ,,elementy konieczne umowy”, rozumiejac przez to te

26 Wyrok SN z 21.01.2009 r., IIT CSK 268/08, Lex nr 488961.
27 Tak Sad Najwyzszy w tezie wyroku z 25.06.2008 r. III CSK 20/08, LEX nr 560575.

28 Zob. wyrok SN z 8.02.2007 r., I CSK 420/2006; wyrok SN z 16.09.2010 r., III CSK
289/20009.

2 Wyrok SN z 8.02.2007 r., I CSK 420/2006.
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postanowienia przysztej umowy, bez ktérych uzgodnienia strony nie decydo-
walyby si¢ na jej zawarcie®’. Takie ujecie znajduje rowniez wsparcie w judyka-
turze®l.

W zakres zatem istotnych postanowien umowy przyrzeczonej wchodza jej
elementy konieczne, tj. takie, ktore sg niezb¢dne do powstania stosunku praw-
nego i bez uzgodnienia ktdrych przez strony nie byloby mozliwe ustalenie, jakie
$wiadczenie ma spekni¢ dtuznik. Nie nalezg natomiast do nich inne, niemajgce
charakteru koniecznych, jej postanowienia, od ktorych jedna ze stron uzaleznia
wole zawarcia umowy.

Reasumujac ten watek rozwazan, elementami koniecznymi umowy sa za-
tem te jej postanowienia, ktore sg niezbedne do powstania stosunku prawnego.
Z kolei essentialia negotii to postanowienia, ktore decyduja o kwalifikacji danej
umowy do ustawowo wyréoznionego typu. Ich uzgodnienie pozwoli na stwier-
dzenie, jakiego rodzaju czynno$¢ prawna wchodzi w rachube, nie jest jednak
wystarczajace do stwierdzenia, ze uzgodniono zarazem elementy konieczne i ze
tym samym czynno$¢ prawna w ogole dochodzi do skutku?2.

Analiza prawna — regulacja licencji na wzory wspdélnotowe

Unijny system ochrony wzorow wspdlnotowych reguluje Rozporzadzenie
Rady WE nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 roku w sprawie wzorow wspolnotowych.
Przepisy tego Rozporzadzenia regulujg w szczegodlnosci zasady powstania prawa
do wzoru wspolnotowego, tres¢ tego prawa i zakres jego ochrony, a takze zasady
rozporzadzania i udzielania licencji na prawa do wzoru wspolnotowego. Rozpo-
rzadzenie to nie wylacza ochrony wzorow przemystowych przez przepisy kra-
jowe i rejestracj¢ w krajowych urzedach patentowych lub ich odpowiednikach.
W Polsce rozwigzania chronione jako wzory wspolnotowe moga by¢ jednocze-
$nie chronione jako wzory przemystowe zarejestrowane w Urzgdzie Patentowym
RP na podstawie przepiséw ,,p.w.p.”. Zarejestrowany wzor wspolnotowy i wzor
przemystowy zarejestrowany w Urzedzie Patentowym RP w trybie polskiej

30°M. Krajewski, System prawa prywatnego..., t. 5, s. 743.

3 Wyrok SN z 14.12.1999 r,, II CKN 624/98, z glosa W. Kubala, Glosa do wyroku SN
z 14 grudnia 1999 r., I1 CKN 624/98, ,,Radca Prawny” 2001, nr 1, s. 136.

32 7. Radwanski, w: System Prawa Prywatnego, t. 2, 2008, s. 252-253; zob. tez M. Gutow-
ski, Konwersja umowy stanowczej w przedwstepng wobec zmian kodeksu cywilnego, PiP 2004,
nr 11, s. 52-53.
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ustawy p.w.p. sg to zatem dwa oddzielne przedmioty praw wtasnosci, ktore pod-
legaja odrgbnym regulacjom prawnym, okreslajacym powstanie tych praw, ich
tres¢, zakres ochrony, a takze zasady rozporzadzania tymi prawami i udzielania
na nie licencji podmiotom trzecim?.

Regulacje dotyczace udzielania licencji na wzor wspolnotowy zawiera
art. 32 ust. 1 Rozporzadzenia, ktory stanowi, ze: ,,Wzor wspdlnotowy moze by¢
przedmiotem licencji na terenie calej Wspdlnoty lub jej czeSci. Licencja moze
by¢ wylaczna lub niewylaczna”. Zgodnie zas z art. 27 ust. 1 lit. A:

Jezeli art. 28, 29, 30, 31 i 32 nie stanowig inaczej, wzor wspolnotowy jako przed-
miot wlasnos$ci traktowany jest w catosci i na catym obszarze Wspdlnoty tak, jak
krajowe prawo z wzoru Panstwa Cztonkowskiego, w ktorym wiasciciel ma swoja
siedzibe lub miejsce zamieszkania w dacie dokonywania oceny.

Ponadto, zgodnie z art. 88 ust. 2 rozporzadzenia:

We wszystkich sprawach nieobjetych zakresem niniejszego rozporzadzenia sad
w sprawach wzorow wspolnotowych stosuje przepisy swojego ustawodawstwa
krajowego, w tym réwniez swojego prawa prywatnego miedzynarodowego.

Przepis ten okresla prawo wlasciwe w sprawach dotyczacych wzorow prze-
mystowych. W sprawach, ktore zostang zakwalifikowane jako dotyczace prawa
do wzoru, sady obowigzane sg stosowaé postanowienia rozporzadzenia, nato-
miast w sprawach nieuregulowanych w rozporzadzeniu zastosowanie maja od-
powiednie przepisy krajowe.

Z regulacji tej wynika, ze licencja na wzor wspolnotowy moze by¢ wedtug
uznania stron umowy udzielona albo na obszar catej Unii Europejskiej, albo tez
na jej czes¢. Jednoczesnie powotany przepis nie rozstrzyga, jaki jest zakres te-
rytorialny licencji na wzor wspolnotowy w przypadku, gdy strony w umowie
licencji nie zawarly zadnego ustalenia w tym przedmiocie.

3 Zob. M. Pozniak-Niedzielska, w: Prawo wlasnosci przemystowej, red. U. Prominska,
Warszawa 2004, s. 175; eadem, Ochrona wzorow przemystowych w prawie europejskim, ,,Eu-
ropejski Przeglad Sadowy” 2007, nr 1, s. 4 i nast.; M. Pozniak- Niedzielska, J. Sienczyto-Chlab-
icz, w: Europejskie prawo wzorow przemystowych, Warszawa 2010, s. 85; S. Sottysinski, w:
Prawo wiasnosci przemystowej. System prawa prywatnego, t. 14a, red. R. Skubisz, Warszawa
2012, s. 619 i nast.; O. Ruhl, M. Schldtelburg, Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Kommentar,
Kolonia—Berlin—-Monachium 2007, s. 456.

34 Tak: W. Jarosinski, A. Tischner, w: Komentarz do art. 88 rozporzqdzenia Rady (WE)
nr 6/2002 z 12.12.2001 r. w sprawie wzorow wspolnotowych, Lex nr 119986.



Zakres terytorialny licencji na wzor przemystowy... 93

Nalezy wskazac, ze ustalenia w tym przedmiocie nie mozna takze dokonaé
na podstawie przepisow polskiej ustawy p.w.p., zastosowanych zgodnie z dys-
pozycja przepisu art. 27 ust. 1 lit (a) Rozporzadzenia, jako prawo wiasciwe ma-
terialne, znajdujace subsydiarne zastosowanie do ustalenia skutkow udzielania
licencji na wzor wspolnotowy a nieuregulowanych w tresci tego Rozporzadze-
nia. W przepisach ustawy p.w.p brakuje regulacji, rozstrzygajacej o tym, jaki jest
zakres terytorialny licencji na wzor przemystowy, gdy strony umowy licencyjne;j
nie dokonaty Zzadnego ustalenia w tym zakresie w tresci umowie licencyjne;.
Co wigcej, w przepisach ustawy p.w.p brakuje w ogodle odpowiednika przepisu
art. 32 ust. 1 zdanie pierwsze Rozporzadzenia w sprawie wzoréw wspolnoto-
wych, odnoszacego si¢ do mozliwos$ci ustalenia w umowie licencyjnej zakresu
terytorialnego licencji na wzor przemystowy.

Majac powyzsze na uwadze, mozliwa jest zatem obrona stanowiska, zgod-
nie z ktorym zakres terytorialny licencji na wzor wspolnotowy powinien zostac
obligatoryjnie ustalony w tresci umowy licencyjnej jako warunek istotny (essen-
tialia negotii) tej umowy, natomiast brak ustalenia w tym przedmiocie w tresci
umowy licencyjnej, skutkuje jej niewaznoscig z powodu braku mozliwosci usta-
lenia zakresu udzielonej licencji.

Nalezy mie¢ na uwadze koniecznos$¢ rozstrzygniecia zagadnienia braku
w umowie licencji na wzor wspolnotowy ustalenia stron co do tego, czy udzielo-
na licencja jest licencjg wytaczng lub niewyltaczng (art. 32 ust. 1 zdanie 2 Rozpo-
rzadzenia w sprawie wzoréw wspolnotowych).

Wydaje si¢, ze w braku ustalen stron w umowie licencyjnej, na podstawie
przepisu art. 27 ust. 1 lit (a) Rozporzadzenia w sprawie wzoréw wspolnotowych,
zastosowanie znajdzie szczegolna regulacja przepisu art. 76 ust. 4 ustawy p.w.p.,
zgodnie z ktorg w przypadku, gdy strony w umowie licencyjnej nie ustalg ina-
czej, przyjmuje si¢, ze udzielona licencja jest licencjg niewytaczng. W tym wy-
padku regulacja ustawowa sanuje zatem brak ustalen stron w zakresie tego es-
sentialia negotii umowy licencyjnej, co powoduje, ze umowa licencji na wzor
wspolnotowy jest wazna, pomimo braku w jej tresci istotnego ustalenia stron, co
do tego, czy udzielona licencja jest licencja wylacznag, czy niewytacznag.

Jezeli zatem regulacji sanujacych brak w umowie licencyjnej, istotnego
ustalenia co do zakresu terytorialnego licencji na wzor wspolnotowy nie mozna
odnalez¢ ani w przepisach Rozporzadzenia w sprawie wzoréw wspolnotowych,
ani w stosowanych subsydiarnie przepisach polskiej ustawy p.w.p., to wobec
jednoznacznej tresci przepisu art. 32 ust. 1 zdanie pierwsze Rozporzadzenia
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przewidujacego, ze licencja moze by¢ udzielona na teren catej Wspolnoty lub jej
cze$ci, mozna postawic teze, ze ustalenia w tym przedmiocie powinny by¢ obli-
gatoryjnie zawarte w tresci umowy licencji jako essentialia negotii tej umowy,
bez ktorych nie dochodzi do waznego zawarcia umowy. Tym samym odpowiedz
na przedstawione na wstepie pytanie moglaby by¢ pozytywna i wskazywac, ze
zakres terytorialny licencji na wzor wspolnotowy jest istotnym postanowie-
niem umowy przyrzeczonej, ktory zgodnie z wymogiem art 389 k.c. powinien
by¢ okreslony w tresci umowy przedwstepnej, zobowiagzujacej strony tej umo-
wy do zawarcia umowy licencji na wzdr wspolnotowy. Brak ustalenia stron
w tym przedmiocie w tresci umowy przedwstgpnej czyni t¢ umowe¢ niewazng
z powodu jej niezgodnosci z przepisem art. 389 k.c. co oznacza, ze ,,nie jest
mozliwe dochodzenie zawarcia umowy przyrzeczonej okreslonej w tej umowie
w trybie art. 64 k.c.”

Sad Apelacyjny, orzekajac o zobowigzaniu pozwanego do ztozenia oswiad-
czenia woli w przedmiocie udzielenia licencji na wzoér wspdlnotowy, ocenit
skutecznos¢ zobowigzania do zawarcia umowy licencyjnej zawartego w porozu-
mieniu z 28 sierpnia 2006 roku na podstawie przepiséw polskiej ustawy p.z.p.,
a doktadnie przepisow art. 76—81 p.z.p. w zw. z art. 118 ust. 1 p.z.p. Pozostaje
otwarta i konieczna ocena, czy przepisem wlasciwym, ktory powinien mie¢ za-
stosowanie do oceny tego zagadnienia prawnego, mogtby by¢ przepis art. 32 ust.
1 Rozporzadzenia w sprawie wzordw wspolnotowych.

Z powotanej wyzej regulacji wynika, ze licencja na wzdér wspdlnotowy
moze by¢, wedtug wylacznego uznania stron tej umowy, udzielona albo na ob-
szar catej Unii Europejskiej, albo tez na jej czgs¢. Ponadto licencja moze by¢
licencjg wylgczng lub niewylaczng, o czym w pierwszej kolejnosci takze roz-
strzyga¢ powinna tre§¢ umowy licencyjne;.

Przepis nie rozstrzyga, jaki jest zakres terytorialny licencji na wzdor wspol-
notowy w przypadku, gdy strony w umowie licencji, tak jak w przedmiotowe;j
sprawie, nie zawarly zadnego ustalenia w tym przedmiocie. W ocenie strony
pozwanej elementy przedmiotowo istotne licencji na wzor wspolnotowy zawiera
art. 32 ust. 1 Rozporzadzenia w sprawie wzorow wspolnotowych i na podstawie
tego przepisu Sad Apelacyjny powinien byt czyni¢ ustalenia co do elementow
przedmiotowo istotnych (koniecznych) umowy przedwstepnej. Prawidlowe za-
stosowanie przez Sad Apelacyjny art. 32 ust. 1 Rozporzadzenia powinno pro-
wadzi¢ do ustalenia, ze istotnym elementem umowy licencyjnej na wzor wspol-
notowy jest postanowienie okreslajace zakres terytorialny tej licencji, ktére pod
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rygorem niewazno$ci tej umowy powinno by¢ zawarte w jej treSci. Podnosit,
ze z uwagi na to, ze w przepisach Rozporzadzenia w sprawie wzoréw wspol-
notowych, jak réwniez w przepisach polskiej ustawy p.z.p. nie ma przepisow
sanujgcych brak ustalen stron umowy licencyjnej co do zakresu terytorialnego
licencji, Sad Apelacyjny powinien byt ustali¢, Ze regulacja w tym przedmiocie
stanowi obligatoryjne postawienie umowy licencyjnej, bez ktorego nie dochodzi
do waznego udzielenia licencji (brak zakresu licencji). Konsekwencja takiego
ustalenia powinno by¢ tez rozstrzygnigcie, ze umowa przedwstgpna zobowia-
zujaca do zawarcia umowy licencyjnej na wzor wspolnotowy, w ktorej brak jest
postanowienia co do zakresu terytorialnego licencji jest niewazna z powodu jej
niezgodnosci z przepisem art. 389 k.c.

Podsumowanie

Dobrze si¢ stalo, ze kwesti¢ dotyczaca uznania zakresu terytorialnego li-
cencji na wzor przemystwoy za jedno z essentialia negotii umowy licencyjnej
poddat swoim rozwazaniom Sad Najwyzszy.

Majac na uwadze wszystkie powyzsze uwagi, nalezy przyjac, ze wtasciwy-
mi przepisami dotyczacymi prawa z wzoru sg regulacje przewidziane w p.w.p.
1 do nich nalezy sigga¢ subsydiarnie dla rozstrzygnigcia kwestii zwigzanej z za-
kresem terytorialnym licencji na wzor wspolnotowy, co nie jest uregulowane
w rozporzadzeniu. W literaturze przedmiotu wskazano na konieczno$¢ siggania
w tym zakresie do prawa krajowego®. Takze SN podkreslit, ze:

jakkolwiek rozporzadzenie rzeczywiscie nie przesadza, jaki jest ostateczny zakres
terytorialny licencji, jezeli strony wyraznie tej kwestii w umowie nie uregulowaty,
to jednak w art. 88 ust. 2 rozporzadzenia zostato zawarte odwotanie do subsydiar-
nego stosowania w sprawach nim nieobjetych ustawodawstwa krajowego.

Regulacja ta pozwala wiec na zastosowanie w tej kwestii ustawy p.w.p.
Zgodnie z art. 76 ust. 2 p.w.p., w umowie licencyjnej mozna ograniczy¢ korzy-
stanie z wynalazku (licencja ograniczona). Jezeli w umowie licencyjnej nie ogra-
niczono zakresu korzystania z wynalazku, licencjobiorca ma prawo korzystania

35 J. Kepinski, Przejscie i obcigzenie praw do wzoru przemystowego i wzoru wspélnotowe-
go. Prace z prawa wlasnosci intelektualnej, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego”
2012, z. 118, s. 68.
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z wynalazku w takim zakresie, jak licencjodawca (licencja petna). Jak wskazuje
si¢ w literaturze przedmiotu, wérdd innych ograniczen — czasowych lub przed-
miotowych — umowa licencyjna moze zawieraé takze ograniczenia terytorialne.
Jezeli takiego ograniczenia nie przewidziano, nalezy przyja¢, ze umowa obejmu-
je licencje petna. To trafnie doprowadzito SN do wniosku, Zze umowa licencyjna
na wzor wspolnotowy nie musi okresla¢ zakresu terytorialnego jej stosowania.
Zakres korzystania z praw wlasnosci przemystowej odnosi si¢ zarowno do sfery
przedmiotowej, tj. sposobu wykorzystywania wzoru, jak tez do sfery terytorial-
nej, czyli obszaru, na jakim wzor bedzie eksploatowany. W przypadku zatem
braku odmiennego uregulowania tej kwestii w umowie licencyjnej licencja be-
dzie miata charakter petny, zwlaszcza w przypadku wzoru wspolnotowego obej-
mujacego teren catej Wspolnoty. To oznacza jednoczesnie, ze umowa licencyjna
bedzie wazna nie tylko w przypadku nieustalenia przez strony, czy licencja jest
wylaczna, czy niewylaczna, ale takze wtedy, gdy strony nie poczynig zadnych
uzgodnien dotyczgcych zakresu korzystania ze wzoru wspolnotowego, w tym
takze zakresu terytorialnego korzystania.

Powyzsze prowadzi do wniosku, ze zakres terytorialny licencji na wzor
wspolnotowy nie stanowi essentialia negotii umowy licencyjnej, 1 nie ma ko-
niecznosci regulacji tej kwestii, czy to w przedwstepnej umowie licencyjnej,
czy w umowie ostatecznej. Trafne zatem wydaje si¢ wyrazone w literaturze
przedmiotu stanowisko, zgodnie z ktorym jedynym sktadnikiem przedmiotowo
istotnym umowy licencyjnej jest licencja, a wigc upowaznienie do korzystania
7 rozwigzania technicznego udzielane przez uprawnionego z patentu, i zadne
inne elementy nie s3 wymagane do zakwalifikowania danej umowy jako licen-
cyjnej®.

Niezaleznie od powyzszego, nawet gdyby reguly interpretacyjne wynika-
jace z art. 76 ust. 2 1 4 p.w.p. w zwigzku z art. 118 ust. 1 p.w.p. nie znajdowaty
zastosowania do wzoréw wspolnotowych (na podstawie art. 27 ust. 1 lit a Roz-
porzadzenia), to logiczne jest, ze tylko w przypadku wprowadzania ograni-
czen terytorialnych w licencji przez strony umowy taka kwestia musialaby
zosta¢ wyraznie uregulowana w umowie licencyjnej. Brak uregulowania tej
materii przesadza jednoznacznie, Ze licencja dotyczy terenu calej Wspdlno-
ty — bez jakichkolwiek wyjatkow. Okreslenie zakresu terytorialnego licencji na
wzOr wspolnotowy nie jest wigc istotnym postanowieniem (essentialia negotii)

36 Tak A. Niewegtowski, Prawo wiasnosci przemystowej. Komentarz, Warszawa 2015,
s. 374.
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umowy licencyjnej, lecz ma charakter naturalia negotii (przedmiotowo nieistot-
nego skladnika tresci czynno$ci prawnej), ktory, jesli strony nie wlacza go do
tredci czynnosci, to i tak bedzie ona wazna, a brakujace elementy mozna usta-
li¢ na podstawie przepisow dyspozytywnych (wystapia skutki prawne okreslone
w takich przepisach). Innymi stowy, jest to taki element tresci czynnosci prawne;j
(np. umowy licencyjnej), ktory pozwala wytaczy¢ okreslony skutek przewidzia-
ny w przepisach, wskazujac odmiennie konsekwencje prawne danej czynno$ci®’.
Brak uwzglednienia takiego elementu w tresci czynnosci prawnej skutkuje wigc
m.in. tym, ze zastosowanie znajda np. okreslone ustawowe reguly interpretacyj-
ne, czy taki wariant okreslonego alternatywnego rozwigzania, ktory nie wymaga
jakiegokolwiek doprecyzowywania w tresci czynno$ci prawne;.

Majac na uwadze powyzsze rozwazania, nalezy wskazac, ze elementami
przedmiotowo istotnymi umowy licencyjnej sa — upowaznienie do korzystania
z wynalazku chronionego patentem udzielone przez uprawnionego licencjo-
biorcy i1 korzystanie przez licencjobiorce z wynalazku w zakresie wynikajacym
z upowaznienia. Trafnie wskazuje si¢, ze umowa licencyjna ,,kreuje stosunek
szczeg6Olnego zaufania i wspotdziatania stron”, co wptywa na okreslanie obo-
wigzkow umownych (wyktadni¢ umowy), a takze moze ogranicza¢ zakres swo-
body umoéw .

Zakres obowiazkow stron ustalaé nalezy na podstawie tresci umowy, oko-
licznosci towarzyszacych jej zawarciu, zwyczajow, celu umowy oraz zasad
wspotzycia spolecznego. Zawarcie umowy licencji moze by¢ poprzedzone za-
warciem umowy przedwstepne;.

Do skutecznego zawarcia umowy licencyjnej w zakresie okreslenia elemen-
tow przedmiotowo istotnych (essentialia negotii) tej umowy wystarczajacy jest
tylko jeden element, tzn. udzielenie upowaznienia do korzystania z wynalazku.
Nie jest konieczne okreslenie wynagrodzenia w postaci oplat licencyjnych, czasu
trwania licencji czy tez jej zakresu terytorialnego’®.

37 Zob. Z. Radwanski, A. Olejniczak, Prawo cywilne — czes¢ ogélna, Warszawa 2011, s. 288.

38 Zob. w tym zakresie poglad P. Kostafiskiego, ze elementem przedmiotowo istotnym
umowy licencyjnej jest ,,korzystanie przez licencjobiorce z wynalazku w zakresie wynikajacym
z upowaznienia”, P. Kostanski, w: Prawo wiasnosci przemystowej. Komentarz, red. P. Kostanski,
Warszawa 2010, s. 435; wskazuje si¢ ponadto, ze korzystanie z wynalazku jest konsekwencja
zawartej umowy licencyjnej, a zatem jako czynno$¢ faktyczna, nastgpujaca po dacie zawarcia
umowy licencyjnej, nie moze by¢ elementem przedmiotowo istotnym takiej umowy, tak: Prawo
wtasnosci przemystowej. Komentarz, red. A. Michalak, Warszawa 2016.
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Ponadto, w praktyce udzieleniu upowaznienia towarzyszy zwykle zastrze-
zenie dalszych elementow zobowiazaniowych, obligujacych strony do spetnienia
okreslonych swiadczen, np. wspotpracy w zakresie wdrozenia produkcji, prze-
szkolenia personelu™®.
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TERRITORIAL RANGE OF AN INDUSTRIAL DESIGN LICENCE
(COMMENTS BASED ON THE SUPREME COURT JUDGEMENT
OF 21 JANUARY 2015, IV CSK 225/14

Summary

The objective elements of a licensing contract that are significant include: the en-
titlement to use an invention protected by a patent granted to a licensee and the use of
the invention by a licensee in the scope for which the licence was granted. A licens-
ing contract “creates a relation of special trust in and cooperation between the parties”,
which influences determination of contractual obligations (contract interpretation) as
well as may limit the scope of contract freedom. Determination of the territorial range
of a licence following the EU pattern does not constitute an essential term (essentialia
negotii) of a licensing contract but a non-essential objective element of the legal transac-
tion content (naturalia negotii).

Keywords: territorial range of licence, a licensing contract, contract interpretation
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