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Streszczenie

Polskie prawo nie normuje umowy franczyzowej, co utrudnia jej kwalifikacje prawna.
Nie jest to proste, szczeg6lnie gdy wezmie si¢ pod uwage podobienstwo umowy franczyzy
do innych uméw gospodarczych czy cywilnoprawnych (w tym umoéw dotyczacych praw wta-
snosci intelektualnej). Celem artykutu jest wskazanie réznic i podobienstw pomiedzy umowa
franczyzy a umowa licencji patentowej, umowa licencji o znak towarowy oraz umowg know-
-how. Instytucja franczyzy wykazuje podobienstwo do tych stosunkéw umownych, nie jest
jednak z nimi tozsama ani co do celu, ani co do tresci. Umowa franczyzy ma w stosunku do
nich szerszy zakres przedmiotowy. Wprawdzie zawiera w tresci elementy charakterystyczne
dla umoéw dotyczacych praw wlasnosci intelektualnej, ale obejmuje zakresem réwniez inne
postanowienia, rownie donioste dla okreslenia wzajemnych praw i obowiazkdéw stron. Tekst
opiera si¢ na analizie obowigzujacych przepisdw prawnych i aktualnej literatury.

Stowa kluczowe: franczyza, umowa licencyjna, patent, know-how

Wprowadzenie

O atrakcyjno$ci umowy franczyzy stanowi fakt, ze jest to jedna z bezpieczniejszych
metod prowadzenia dziatalnos$ci gospodarcze;j.
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Umowa franczyzy (franchising) nalezy do kategorii tzw. umow nienazwanych.
Sad Najwyzszy w wyroku z 7 lutego 2008 roku stwierdzil, ze ,,tre§¢ umowy fran-
chisingu, jako umowy nienazwanej, moze zosta¢ uksztaltowana przez strony w gra-
nicach wyznaczonych art. 353' k.c.” Zgodnie z regutag wyrazong w art. 353! k.c.
(Ustawa, 1964) strony zawierajace umowe moga utozy¢ stosunek prawny wedtug
swego uznania, byleby jego tres¢ lub cel nie sprzeciwialy si¢ wlasciwosci stosunku,
ustawie ani zasadom wspoétzycia spotecznego.

Umowa ta moze w tre$ci zawiera¢ rozwigzania oparte wylacznie na zasadzie
zasady swobody umodw, jak rowniez elementy umow nazwanych. Nadto réwnolegle
Z t3 umowg mogg by¢ zawierane umowy dodatkowe, niejako towarzyszace umowie
franczyzy. Franczyza jest umowg ,,0 mieszanej tresci, taczaca w sobie elementy
umow nazwanych, takich jak dzierzawy praw, sprzedazy, zlecenia, umowy licencyj-
nej czy agencji. W literaturze przedmiotu, tego typu umowy o wspotpracy gospodar-
czej kwalifikuje si¢ jako umowy franchisingu” (Wyrok SA, 1998, s. 39).

Pojawia si¢ zatem pytanie, jakim przepisom podlega omawiany stosunek
prawny. Problem staje tym bardziej widoczny, gdy wezmie si¢ pod uwage podo-
bienstwo umowy franczyzy do innych uméw gospodarczych czy cywilnoprawnych
(w tym umow dotyczacych praw wlasnosci intelektualnej).

Celem artykutu jest wskazanie réznic i podobienstw umowy franczyzy do
umowy licencji patentowej, umowy licencji o znak towarowy i umowy know-how.

1. Umowa franczyzy

Polskie ustawodawstwo nie definiuje instytucji franczyzy. Nie stoi to na prze-
szkodzie coraz szerszemu wykorzystywaniu tej umowy w obrocie gospodarczym.
Przedmiotem franczyzy mogg by¢:

— ustugi $wiadczone przy wykorzystaniu marki franchisingodawcy i na podstawie
jego wskazan;

— produkcja prowadzona przy wykorzystaniu wskazan franchisingodawcy, ktora
nastepnie sprzedaje pod jego marka;

— dystrybucja polegajaca na sprzedazy produktéw w punktach sprzedazy zorgani-
zowanych i urzadzonych wedtug wskazan franchisingodawcy (Cygan, 2010, s. 39).



Monika Szymura
Umowa franczyzy a umowy dotyczgce praw wiasnosci intelektualnej

Franczyz¢ nalezy rozumie¢ rowniez jako system wspotpracy. Zgodnie z klasy-
fikacja wskazana w uzasadnieniu wyroku ETS w sprawie Pronuptia mozna wyr6znic¢
franczyzg produkcyjna, dystrybucyjna, ustugowsa i mieszang (Wyrok ETS, 1986).

Istota franczyzy produkcyjnej jest samodzielne wytwarzanie towaréw przez
uczestnika sieci (towary wytwarzane sg na podstawie technologii organizatora sieci
i cechuja si¢ takimi samymi wlasciwosciami co produkty przez niego wytwarza-
ne) i ich pdzniejsza sprzedaz pod oznaczeniami odrézniajagcymi organizatora sieci.
Umowa franczyzy moze obejmowac licencj¢ patentow, praw do znakow towaro-
wych, firmy, know-how itp.

Franczyza dystrybucyjna polega na udostgpnieniu przez organizatora sieci fran-
czyzobiorcy know-how w postaci asortymentu towarow i wiedzy, jak je sprzedawac
(chodzi m.in. o art. spozywecze, leki, odziez).

W przypadku franchisingu handlowego (dystrybucyjnego) gtéwnym przedmiotem
umowy jest prowadzenie dziatalno$ci handlowej w okreslony sposob. Istoty tej umowy
nie zmienia fakt zawarcia przez strony umoéw dodatkowych, jak najmu pojazdow czy
umow sprzedazy. Orzecznictwo sadowe w pelni respektuje zasad¢ wolnosci umoéw
w gospodarce rynkowej i autonomii stron w ksztattowaniu swoich stosunkéw na pod-
stawie art. 353 [1] ke. Umowa franchisingu jest umowg wzajemna, jednakze w jej przy-
padku z reguty ma si¢ do czynienia z niewymierno$cig wielu nawet podstawowych
$wiadczen dokonywanych przez dawcéw franchisingu. Trudno bowiem w sposédb
wymierny oceni¢ udostepnienie koncepcji systemowej prowadzenia przedsigbiorstwa
handlowego, dos§wiadczenia zawodowego, oznaczenia przedsigbiorstwa, a takze licencji
znaku towarowego czy innych praw wlasnosci intelektualnej (Wyrok SA, 1998, s. 39).

Franczyza ustugowa polega na udostepnieniu przez organizatora sieci fran-
czyzobiorcy know-how w postaci zasad i standardow wykonywania ustugi. Punkt,
w ktorym dziatalno$¢ prowadzi franczyzobiorca, jest oznaczony znakiem towaro-
wym franczyzodawcy. Wprowadza si¢ w nim ujednolicone zasady w zakresie wy-
stroju, rodzaju $wiadczonych ustug czy przeszkolenia personelu i obstugi klienta.
Wymienione rodzaje moga by¢ taczone (Mroz, Stec, 2012).

,Franczyza w literaturze okreslana jest jako system marketingu kooperacyjnego
lub jako forma marketingowej kooperacji pionowej. Jego cechg charakterystyczng jest
sprzedaz kompletnego systemu marketingowego” (Chajecki, Bojar, Chajecki, 2014, s. 5).

Franczyza umozliwia nawigzanie wspétpracy pomigdzy ,,samodzielnymi
prawnie przedsigbiorstwami oraz udzielenie franczyzobiorcy prawa do korzystania
z wypracowanej przez dawce koncepcji prowadzenia przedsigbiorstwa w zamian za
okreslone $wiadczenia finansowe” (Pokorska, 2004, s. 12).
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,.Franchising jako metoda organizacji obrotu towardw i ustug ogranicza swobodg
dziatalnosci franchisingobiorcy na rzecz franchisingodawcy. W zamian za to franchi-
singobiorca uzyskuje pewne korzysci zmniejszajace ryzyko prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarczej” (Wyrok SA, 1993). Organizator sieci zapewnia nowemu
przedsiewzigciu know-how w przedmiocie wytwarzania towarow czy $wiadczenia
uslug, w zamian otrzymujac mozliwos¢ ekspansji na danym rynku przy stosunkowo
niewielkim obcigzeniu finansowym. Franczyzodawca ma przy tym zagwarantowa-
ny daleko idacy wptyw na prowadzong przez t¢ osobe¢ dziatalno$¢. Przy nieduzym
zaangazowaniu kapitalowym franczyzobiorca zyskuje dostep do procedur czy tech-
nologii, ktore w innym przypadku musiatby samodzielnie wypracowacé. ,,Umowa
franczyzy jest zatem dla franczyzodawcy posrednia forma pomiedzy prowadzeniem
dziatalno$ci na danym rynku w formie oddziatu a sprzedazg swojej produkcji poprzez
posrednikow czy dystrybutorow” (Szewc, Zioto, Grzesiczak, 2011, s. 107).

Reasumujac, sens umowy franczyzy przejawia si¢ w tym, ze franczyzodawca
nie tylko uzyskuje upowaznienie do korzystania z pakietu franczyzowego, lecz takze
zobowiazuje si¢ do prowadzenia we wlasnym imieniu i na wlasny rachunek dziatal-
nosci gospodarczej objegtej umowa (z wykorzystaniem tego pakietu).

Umowa franczyzy wykazuje podobienstwo do stypizowanych ustawowo sto-
sunkéw umownych, nie jest jednak z nimi tozsama ani co do celu, ani co do tresci
(Kidyba, 2018).

2. Umowa franczyzy a umowa licencji patentowej

Wsréd umdw o prawa wilasnosci intelektualnej, do ktérych umowa franczyzy wyka-
zuje najwieksze podobienstwo, mozna wymieni¢ licencj¢ patentowa, licencje znaku
towarowego i umowe o know-how.

Podstawowymi aktami prawnymi regulujagcymi umowy licencyjne w polskim
porzadku prawnym sg Prawo wtasnos$ci przemystowej (Ustawa, 2000) oraz Prawo
autorskie i prawa pokrewne (Ustawa, 1994).

Umowa licencyjna stanowi umocowanie do korzystania z okreslonego dobra
przez podmioty, ktore nie byty do tego uprawnione, w zamian za okreslone §wiadcze-
nie (przede wszystkim wynagrodzenie). Wprawdzie umowa franczyzowa réwniez
zawiera w tre$ci uprawnienie do korzystania z danego prawa, bledem byloby jednak
utozsamienie tych instytucji.
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Umowa licencyjna ma we¢zszy zakres niz umowa franczyzy. Dotyczy praw
wynikajacych w szczegdlnosci z wynalazkow, natomiast umowy franczyzy — praw,
ktore wynikaja zaré6wno ze znakoéw towarowych, jak 1 firmy przedsigbiorstwa czy
znaku towarowego.

Wsrod cech charakterystycznych umowy nalezy wymienié: zezwolenie pod-
miotu uprawnionego na korzystanie z jego wynalazku, zobowiazanie licencjodaw-
cy do umozliwienia licencjobiorcy korzystanie z przedmiotu licencji, zobowigzanie
licencjobiorcy do uiszczenia optaty licencyjnej. ,,W umowie franczyzy wyst¢puja
elementy licencji patentowej, ich nasilenie jest rozne, zaleznie od rodzaju franczyzys;
najsilniejsze we franczyzie dotyczacej sfery produkc;ji i ustug; najstabsze w porozu-
mieniach dystrybucyjnych” (Pokorska, 2004, s. 16).

Licencja patentowa moze ograniczac¢ si¢ do zgody na korzystanie przez licencjo-
biorce z prawa wlasnosci intelektualnej. Nie obejmuje postanowieniami przekazania
podrecznika operacyjnego wskazujacego zasady funkcjonowania przedsigbiorstwa
(Deren, 2011, s. 388).

Istota franczyzy sigga dalej niz licencja. Obejmuje rowniez dystrybucje i mar-
ketingu 1 opiera si¢ na Scislej wieloptaszczyznowej wspotpracy. Umowa franczyzy
zawiera inne istotne dla okreslenia wzajemnych praw i obowigzkow stron postano-
wienia dotyczace np. dostaw, procedur zatrudniania i szkolenia pracownikow czy
wizualizacji miejsca prowadzenia dziatalnosci. Najczes$ciej umowa franczyzy obej-
muje caly katalog uprawnien do korzystania z wielu praw wylacznych, przy czym,
co istotne, nie jest to ,,zbior” umow licencyjnych, lecz jedna umowa o specyficznym
charakterze (Bagan-Kurluta, 1999, s. 57).

Nalezy takze podkresli¢ aktywng rolg franczyzodawcy. Poniewaz przystuguje
mu prawo do stania na strazy wizerunku sieci, korzysta z szerokiego wachlarza
uprawnien kontrolnych w stosunku do franczyzobiorcy. W przeciwienstwie do or-
ganizatora sieci rola licencjodawcy jest pasywna i w zasadzie ogranicza si¢ do po-
bierania wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotu praw wytacznych.

Sama licencja patentowa, nawet jesli jest elementem umowy franczyzy, nie de-
cyduje o powstaniu zorganizowanej sieci, o ujednoliconych zasadach prowadzenia.
Licencja patentowa jest zatem jednym z elementow umowy franczyzy i nie moze
by¢ utozsamiana z tg instytucja.
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3. Umowa franczyzy a umowa licencji o znak towarowy

Niezwykte podobienstwo wystepuje tez pomigedzy umowa franczyzy a umowg li-
cencji o znak towarowy.

Zgodnie z art. 43°§ 1. k.c. firma, rozumiana jako nazwa handlowa przedsie-
biorcy, nie moze by¢ zbyta (Ustawa, 1964). Jednoczesnie § 2 tego artykutu stanowi,
ze przedsigbiorca moze upowazni¢ innego przedsiebiorce do korzystania ze swej
firmy, jezeli nie wprowadza to w blad. Dodatkowo w $wietle art. 163 ustawy Prawo
wlasno$ci przemystowej (Ustawa, 2000) uprawniony z prawa ochronnego na znak
towarowy moze udzieli¢ innej osobie upowaznienia do uzywania znaku, zawierajac
z nig umowge licencyjna. Przytoczone regulacje dotycza takze umowy franczyzy.

We franczyzie znak towarowy ma podstawowe znaczenie. Dobra i rozpozna-
walna marka jest dla franczyzodawcy gwarancja rozwoju sieci franczyzowej. Dla
franczyzobiorcy to z kolei element gwarantujacy zainteresowanie klientow, a tym
samym uzyskanie zwrotu zainwestowanych we franczyze srodkow finansowych.

Pewnego rodzaju licencji na korzystanie ze znaku towarowego udziela si¢ tez
w umowie franczyzy. Udzielenie zgody na korzystanie ze znaku towarowego przez
franczyzodawce musi spetnia¢ pewne charakterystyczne dla umowy licencji wymogi.
Udzielenie prawa do korzystania ze znaku towarowego powinno zosta¢ udzielone
pod rygorem niewazno$ci na pi$mie. Strony powinny okresli¢ takze zasady kontroli
prowadzonej w przedmiocie korzystania ze znaku. Kontrola nie moze utrudnia¢ czy
nawet uniemozliwia¢ franczyzobiorcy prowadzenia dziatalno$ci. Wreszcie postano-
wienia umowne powinny okresla¢ czas, na jaki uprawnienie jest przyznawane. Co
do zasady okres ten powinien by¢ zbiezny z okresem, na jaki zawierana jest umowa
franczyzy (Barta & Kalinski, 2018).

Zaréwno umowa franczyzy, jak i umowa licencji o znak towarowy przyznaja
uprawnienie do korzystania z praw podlegajacych ochronie osobom, ktore nie bylyby
do tego uprawnione.

Tak jak umowa licencji na uzywanie znaku towarowego, franchising upowaznia
do korzystania z praw majatkowych, jednak r6ézni go rodzaj praw, ktorych dotyczy.
Umowa franchisingu zawiera bowiem postanowienia odnoszgce si¢ nie tylko do
znaku towarowego, ale takze do innych dobr z zakresu wlasnos$ci intelektualnej.
Licencja jest zatem pojgciem wezszym (Zatucki, 2008).
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4. Umowa franczyzy a umowa know-how

W zblizony sposdb mozna wyjasni¢ réznice pomigdzy umowag know-how a umowa
franczyzy. Przedmiotem umowy know-how jest catoksztalt poufnych wiadomosci,
doswiadczenia, umiejetnosci, ktore pozwalajg na prowadzenia procesu produkeyj-
nego okreslonego wyrobu czy innego technicznego dziatania.

Licencjobiorca przyjmuje obowigzek zachowania w tajemnicy przekazanych
poufnych informacji. Umowa know-how obejmuje takze §wiadczenie na rzecz biorcy
w postaci szkolen, dzigki ktorym przekazang wiedze bedzie mogt on skutecznie
wdrozy¢ i wykorzysta¢. Umowa know-how zawiera si¢ w tre§ci umowy franczyzy,
jest jednym z jej podstawowych elementdow. Podstawowa roéznicg pomigdzy umowa
franczyzy a umowa know-how jest to, ze w umowie franczyzowej zgoda na ko-
rzystanie w dziatalnosci przedsigbiorstwa z know-how organizatora sieci jest tylko
jednym ze sktadowych decydujacych o specyfice tej umowy (Deren, 2011, s. 390).
Wspolpraca przedsiebiorcow w ramach sieci obejmuje znacznie szerszy zakres.

Podsumowanie

Pomimo wielu podobienstw nie nalezy utozsamia¢ umowy franczyzy z umowa licen-
cyjna. Jak stusznie podkresla si¢ w doktrynie, zakres przedmiotowy umowy licen-
cyjnej jest wezszy w stosunku do umowy franczyzy. Wprawdzie umowa franczyzy
zawiera w tresci umowe licencyjna, ale obejmuje zakresem réwniez inne elementy,
réwnie donioste dla okreslenia wzajemnych praw i obowiagzkow stron (Kidyba, 2018).

Stuszna wydaje si¢ koncepcja, ze nalezy do niej stosowacé przepisy dotycza-
ce upowaznienia do korzystania z tego znaku (Skubisz, 1997, s. 1620). Z chwila
upowaznienia franczyzodawcy do korzystania ze znaku towarowego ,,uprawnienia
osoby posiadajacej prawo ochronne na znak towarowy ulegaja na czas umowy jakby
zawieszeniu wzgledem franchisingobiorcy” (Zatucki, 2008).

W przypadku dodatkowych okolicznos$ci nie mozna wykluczy¢ stosowania
w drodze analogii przepiséw regulujacych inne rodzaje licencji (licencji na korzysta-
nie z wynalazku, licencji na korzystanie z wzoru uzytkowego, licencji do korzystania
z wzoru przemystowego). Ma to szczegdlne znaczenie w odniesieniu formalnych
przestanek waznosci licencji na korzystanie z danego dobra, w przeciwnej sytuacji
mogtoby to skutkowac obej$ciem tych przepiséw (Kidyba, 2018). Naturalnie do in-
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terpretacji umowy zastosowanie znajdujg rowniez przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Prawa spotek handlowych.
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FRANCHISE AGREEMENT AND AGREEMENTS
CONCERNING INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Abstract

The franchise agreement is based on the principle of freedom of contract and is
the result of adjusting legal turnover to the needs of entrepreneurs in a constantly evolving
economic environment. Due to the fact that Polish law does not regulate the franchise agree-
ment and there are no legal regulations that would apply directly to it, the question arises as
to what regulations this legal relationship is subject to. The franchise agreement is a complex
structure. This problem becomes even more evident when one takes into account the sig-
nificant similarity of the franchise agreement to other commercial or civil law agreements
(including agreements concerning intellectual property rights). The franchise agreement
shows a number of features of different agreements and combines these features, creat-
ing a new form of cooperation between entrepreneurs. The article indicates the differences
and similarities of the franchising agreement to the patent licence agreement, the trademark
licence agreement and the know-how agreement.
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