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Wprowadzenie

W spoteczenstwie informacyjnym, w ktérym aktualnie zyjemy, naj-

wazniejszy aspekt rozwoju zwigzany jest ze zdobywaniem i wykorzysty-
waniem informacji. Zasada ta dotyczy réwniez wspdtczesnej gospodarki.
Najwiekszg warto$¢ przedsiebiorstw i zrédto ich potencjatu stanowiq infor-
macje o réznorakim charakterze — miedzy innymi wiedza zwigzana z tzw.
dobrami niematerialnymi takimi jak wynalazki, wzory uzytkowe i przemysto-
we, know-how, znaki fowarowe, nowe odmiany roélin i utwory. Umiejetno$é
zdobywania wymienionych wyzej débr niematerialnych, a nastepnie efek-
tywnego ich chronienia i zarzgdzania nimi stanowi bardzo istotny element
budowania przewagi konkurencyjnej. Blisko wigze sie z tym problematyka
umadw licencyjnych, ktére nalezq do szerszej kategorii umoéw pozwalaja-
cych na rozporzgdzanie i korzystanie z débr niematerialnych.
Niniejsze opracowanie ma na celu zaznajomi¢ przedsiebiorcdw z podsta-
wowymi kwestiami zwigzanymi z regulacjami umow licencyjnych w pol-
skim prawie. Z uwagi na ograniczong objeto$¢ niniejszego opracowania
przedstawione zostaty w nim jedynie podstawowe zagadnienia. Niekiedy
konieczne okazato sie dokonywanie selekcji omawianych problemdw
i w tym zakresie autorzy starali sie koncentrowac¢ na kwestiach, jakie w ich
ocenie mogg by¢ najbardziej przydatne przedsiebiorcom.



.

Podstawowe
Informacje o umowach
licencyjnych




1. Umowa licencyjna a licencja

Umowa licencyjna jest rodzajem umowy, na podstawie ktérej jed-
na strona umowy (licencjodawca) udziela drugiej stronie (licencjobiorcy)
upowaznienia (licencji) do korzystania z przystugujgcych licencjodawcy
ddébr niematerialnych (zostang one omdwione w kolejnym rozdziale).
Jak z fego wynika licencje stanowi upowaznienie licencjodawcy zawarte
w umowie licencyjnej. W jezyku potocznym, a czesto réwniez w obrocie
gospodarczym, fermin licencja” bywa jednak uzywany zamiennie z termi-
nem ,umowa licencyjna”.

Umowy licencyjne nalezg do szerszej kategorii umdw, ktdrych
przedmiotem sg dobra niematerialne, co ilustruje ponizszy wykres.

llustracja nr 1. Rodzaje umdw, ktdrych przedmiotem sq dobra niematerialne.

umowy, ktdérych
przedmiotem sq

dobra niematerialne

umowy definitywnie pozostate umowy
przenoszgce prawa umowy licencyjne (np. umowa

do ddbr niematerialnych o stworzenie utworu)




2. Co moze by¢ przedmiotem
umowy licencyjnej?
Przed omdwieniem innych istotnych kwestii zwigzanych z zawiero-

niem umdw licencyjnych warto przedstawi¢ katalog débr niematerialnych,
ktére mogg by¢ przedmiotem umadw licencyjnych.

llustracja nr 2. Dobra niematerialne jako przedmioty umdw licencyjnych.

dobra niematerialne,
ktére moga byc¢

przedmiotem umow licencyjnych

nowe utwory
znaki artystyczne
rozwigzania know-how odmiany np. programy
towarowe wykonania
roélin komputerowe
topografie
wzory wzory )
wynalazki uktadoéw
uzytkowe przemystowe
scalonych




/Nak TOWArOWY - moze nim byé kazde oznaczenie, kidre
mozna przedstawi¢ w sposdb graficzny, jezeli oznaczenie takie nadaje sie
do odréznienia fowardw (ustug) jednego przedsiebiorstwa od towardw
(ustug) innego przedsiebiorstwa. Znakiem fowarowym moze by<& w szcze-
gdInosci wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma prze-
strzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a takze melodia lub inny
sygnat dzwiekowy.

Wynclozkiem jest rozwigzanie, ktére spetnia nastepujgce
kryteria: jest nowe, posiada poziom wynalazczy i nadaje sie do przemysto-
wego stosowania. Wynalazek uwaza sie za nowy, jesli nie jest on czescig
stanu techniki. Poziom wynalazczy posiada taki wynalazek, ktdry nie wyni-
ka dla znawcy, w sposdb oczywisty, ze stanu techniki. Wynalazek uwazany
jest za nadajgcy sie do przemystowego stosowania, jezeli wedtug wynalaz-
ku moze by¢ uzyskiwany wytwor lub wykorzystywany sposéb, w rozumieniu
technicznym, w jakiejkolwiek dziatalnosci przemystowej, nie wykluczajgc
rolnictwa.

Wzor UZVﬂ(OWY jest fo nowe i uzyteczne rozwigzanie o cha-
rakterze technicznym, dotyczgce ksztattu, budowy lub zestawienia przed-
miotu o frwatej postaci. Nowosc wzoru uzytkowego jest przy tym rozumiana
analogicznie do nowosci wynalazkéw. Wzdr uzytkowy uwaza sie za roz-
wigzanie uzyteczne, jezeli pozwala ono na osiggniecie celu majgcego
praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobdw. Jak
widaé, w odréznieniu od wynalazku, ktéry moze by¢ np. procesem, wzor
uzytkowy stanowi¢ moze tylko przedmiot materialny. Nie wymaga sie przy
tym - w odrdznieniu od wynalazku - aby opracowanie wzoru uzytkowego
wigzato sie z elementem zaskoczenia dla znawcy techniki, ktéry wiadczyt-
by o poziomie wynalazczym nowego rozwigzania.



Wzorem przemys’rowym jest nowa i posiadajgca
indywidualny charakter postaé wytworu lub jego czesci, nadana mu
w szczegdlnosci przez cechy linii, konturdw, ksztattdw, kolorystyke, strukture
lub materiat wytworu oraz przez jego ornamentacje. Wytworem jest kazdy
przedmiot wytworzony w sposdb przemystowy lub rzemiesiniczy, obejmu-
jacy w szczegdlnosci opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma
typograficznego, z wytgczeniem programoéw komputerowych, Od wzoru
przemystowego nie wymaga sie spetnienia celu praktycznego lub nowej
funkcji technicznej, a jedynie aby wzér wizualnie byt odmienny od wczes-
niejszych wzordw przemystowych.

przez TOPOQrafie uktadu scalonego, rozumie sie
oryginalne rozwigzanie polegajace na przestrzennym, wyrazonym w do-
wolny sposéb, rozplanowaniu elementéw, z ktérych co najmniej jeden jest
elementem aktywnym oraz wszystkich lub czesci potgczen uktadu scalo-
nego. Topografie uktladdw scalonych majg aktualnie marginalne znacze-
nie.

Odmiana I'Oé”ﬂY jest to zbiorowo$¢ rodlin w obrebie bota-
nicznej jednostki systematycznej najnizszego znanego stopnia, ktéra jest
okre$lona na podstawie przejawianych wiasciwosci wynikajgcych z okre-
$lonego genotypu lub kombinacji genotypdw, jest odréznialna od kazdej
innej zbiorowosci rodlin na podstawie co najmniej jednej z przejawianych
wiasciwosci i pozostaje niezmieniona po rozmnozeniu. Odmiana, ktéra jest
odrebna, wyrbwnana, trwata oraz nowa, a takze spetnia okreslone praw-
nie wymogi w zakresie jej nazewnictwa moze by¢ chroniona na rzecz ho-
dowcy.

UTWéI’ fo zgodnie z Prawem auforskim kazdy przejaw dziatalno-
$citwdrczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci,
niezaleznie od wartosci, przeznaczenia i sposobu wyrazenia. W szczegol-
noséci takim przejawem twoérczosci mogqg by¢ utwory: wyrazone stowem,
symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicy-



styczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), plastycz-
ne, fotograficzne, luthicze, wzornictwa przemystowego, architektoniczne,
architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, muzyczne i stowno-mu-
zyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimicz-
ne, audiowizualne (w tym filmowe). Utwory chronione sg bez koniecznosci
spetnienia jakichkolwiek formalnosci rejestracyjnych przed panstwowym
organem.

Artystyczne wykonanie utworu lub dzieta sztuki u-
dowej stanowi przedmiot praw pokrewnych wzgledem praw autorskich
i pozostaje pod ochrong niezaleznie od swojej wartosci, przeznaczenia
i sposobu wyrazenia.

System ochrony poszczegdlnych ddbr niematerialnych zostat
przedstawiony w ponizszej tabeli. Podkresli¢ przy tym nalezy, iz oprécz
praw krajowych istniejg prawa wspdlnotowe i miedzynarodowe skuteczne
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

llustracja nr 3. System ochrony débr niematerialnych

Jak
Co je chroni? Kto udziela ochrony?
diugo?
patent 20 lat' Urzaqd Patentowy
wynalazek dodatkowe prawo ochronne max.
Urzqd Patentowy
(SPC)? 5 lat
wzér uzytkowy prawo ochronne 10 lat Urzad Patentowy
wzér przemystowy prawo z rejestraciji 25 lat Urzqd Patentowy
topografia uktadu
prawo z rejestraciji 10 lat® Urzad Patentowy
scalonego
znak towarowy prawo ochronne 10 lat* Urzad Patentowy
dyrektor Centralnego Osrodka
. prawo wytgczne do odmiany 25 lub
odmiana rosliny . Badania Odmian
roslin 30 lat® )
Roslin Uprawnych
autorskie prawa ochrona przystuguje
utwér 70 laté M
osobiste i majgtkowe zZ mocy prawa
prawa osobiste i majatkowe
artystyczne ochrona przystuguje
do artystycznego 50 lat’
wykonanie zZ mocy prawa
wykonania




Know-how nie podlega ochronie na podstawie decyzji orga-
nu panstwowego i nie ma przewidzianej jednej definicji ustawowej. Zgod-
nie z orzeczeniem Naczelnego Sgdu Administracyjnego® know-how jest
to zespdt informacji poufnych, istotnych i zidentyfikowanych we wiasciwej
formie. Termin ,poufny” oznacza, ze przedmiot umowy nie jest powszech-
nie dostepny i znany. Termin istofny” oznacza, ze informacje sq wazne
i niebanalne, zas termin ,zidentyfikowany” oznacza, ze know-how jest opi-
sane lub utrwalone w taki sposéb, aby mozliwe byto sprawdzenie, ze spet-
nia ono kryterium poufnosci i istotnoéci. W Prawie wiasnos$ci przemystowe;j
za know-how uzna¢ mozna co najmniej niezgtoszone do ochrony w Urze-
dzie Patentowym i stanowigce tajemnice przedsiebiorcy wynalazki, wzory
uzytkowe, wzory przemystowe i topografie uktaddw scalonych.

1 Ochrona udzielana przez Urzad Patentowy zawsze liczona jest od daty dokonania zgtoszenia w Urzedzie Patentowym.

2 Tylko dla produktéw leczniczych oraz produkidw ochrony roslin, SPC przedtuza ochrone tych produktféw po wygasnieciu patentu

i ma na celu zrekompensowanie podmiotowi uprawnionemu z patentu faktu, iz oczekujgc na pierwsze dopuszczenie do obrotu na
terytorium Wspdlnoty Europejskiej produktu leczniczego lub produktu ochrony roslin nie mogt przez okreslony czas czerpac korzysci
z ochrony patentowe;

3 Ochrona topografii ustaje po 10 latach od korica roku kalendarzowego, w ktérym topografia lub uktad scalony zawierajacy takg
topografie byt wprowadzony do obrotu lub korica roku kalendarzowego, w ktérym dokonano zgtoszenia topografii w Urzedzie Paten-
towym, w zaleznosci od tego, kidry z tych termindw uptywa wczesniej.

47 motzliwosciq przedtuzenia ochrony znaku na kolejne 10-letnie okresy.
5 30 laf trwa ochrona w przypadku odmian winorosli, drzew oraz ziemniaka zas 25 lat w przypadku pozostatych odmian.

6 70 lat liczonych od korca roku kalendarzowego, w ktérym nastgpita smierc tworey, przy czym mozliwe sq ez inne zasady liczenia
biegu terminu trwania praw majatkowych w szczegdlnych przypadkach.

7 50-ciu lat nastepujgcych po roku, w ktérym artystyczne wykonanie ustalono. Jezeli jednak w tym czasie nastgpita publikacja utrwa-
lenia tego wykonania lub jego publiczne odtworzenie, okres ochrony liczy sie od tych zdarzen, a gdy miaty miejsce obydwa - od tego
z nich, ktére miato miejsce wezesniej.

8 Wyrok Naczelnego Sgdu Administracyjnego z dnia 31 lipca 2003 r., sygn. akt lll SA 1661/01



3. Rodzaje umow licencyjnych i licenciji

3.1. Podziat umodw licencyjnych
w zalezno$ci od przepisdw
polskiego prawa, ktdre regulujg ich tresc

Umowy licencyjne w zalezno$ci od rodzaju débr niematerialnych,
ktérych dotyczq, uregulowane zostaty w réznych ustawach, mianowicie:

- w Prawie wtasnosci przemystowej (przepisy zawarte w tej ustawie

stosuje sie do umdw licencyjnych majgcych za przedmiot wynalaz-

ki, wzory przemystowe, wzory uzytkowe, topografie uktaddw scalo-

nych, znaki towarowe oraz know-how),

- w Prawie autorskim (przepisy zawarte w tej ustawie majq zastoso-

wanie do umdw licencyjnych na korzystanie z utwordw i artystycz-

nych wykonan),

- w ustawie o ochronie prawnej odmian roslin (przepisy zawarte

w fej ustawie majqg zastosowanie do umow licencyjnych na korzy-

stanie z nowych odmian roslin).

Do wszystkich umdw licencyjnych stosuje sie rowniez przepisy ko-

deksu cywilnego w zakresie nieuregulowanym przez wymienione

wyzej ustawy.

3.2. Licencje wytgczne i niewytgczne

Na podstawie licencji wytgcznej licencjodawca zobowigzuje sie
do nieudzielania licencji o takim samym zakresie innym podmiotom, na-
tomiast licencja niewytgczna oznacza, iz licencjodawca moze zawierad
kolejne analogiczne umowy licencyjne. Wyrdznia sie przy tym wsrdd licen-
cji wytgcznych licencje zwyktq i mocna. Licencja wytgczna mocna ozna-
czq, iz nikt poza licencjobiorcq, fzn. nawet licencjodawca nie moze korzy-
sta¢ z przedmiotu licencji. Z kolei w przypadku licencji wytgczne] zwykte)



z przedmiotu licencji mogqg niezaleznie korzysta¢ dwa podmioty: wytgczny
licencjobiorca oraz licencjodawca.

3.3. Licencje petne i ograniczone

Licencja petna polega na upowaznieniu licencjobiorcy do ko-
rzystania z przedmiotu licencji w mozliwie petnym zakresie. Licencja
ograniczona pozwala licencjobiorcy na korzystanie z przedmiotu licenciji
w mniejszym zakresie w pordwnaniu z zakresem uprawnien licencjodaw-
cy. Przyktadowo ograniczenia fe mogg odnosi¢ sie do ferytorium lub moz-
liwych dziatar licencjobiorcy.

3.4. Licencje odptatne i nieodptatne

W zalezno$ci od tego, czy umowa licencyjna przewiduje odptat-
nos$¢ za korzystanie z przedmiotu licencji czy tez nie, wyrdzniamy licencje
odptatng i nieodptatna.

3.5. Licencje pasywne i aktywne

W przypadku licencji pasywnej licencjodawca nie ma obowigzku
podejmowania zadnych form wspdtpracy z licencjobiorcqg poza samym
faktem upowaznienia go do korzystania z przedmiotu licenciji. Licencja
aktywna naktada natomiast na licencjodawce obowigzki zwigzane z ko-
niecznoscig wspodtpracy z licencjobiorcg w celu zapewnienia mu okreslo-
nych warunkdw korzystania z przedmiotu licencji.



3.6. Umowy licencyjne i sublicencyjne

Umowa licencyjna moze uprawniad licencjobiorce do udzielenia
dalszej licenciji, ktérg nazywamy sublicencja. Sublicencje od licencji odrdz-
nia zatem podmiot, ktéry udziela upowaznienia do korzystania z przedmio-
tu licencji. W przypadku umowy licencyjnej licencjodawcq jest dysponent
praw do dobra niematerialnego, za$ w przypadku sublicencji podmiot jg
udzielajgcy dziata w oparciu o umowe licencyjng jakg sam zawart z licen-
cjodawca. Opisang zalezno$¢ ilustruje ponizszy schemat.

llustracja nr 4. Podmioty umow licencyjnej i sublicencyjnej.

. . licencjobiorca . o
licencjodawca _ ) ) _ sublicencjobiorca
(sublicencjodawca)

Licencjobiorca jako sublicencjodawca nie moze udzieli¢ sublicen-
cji w zakresie szerszym niz zakres przystugujagcej mu licencii.

3.7. Inne specyficzne licencje

W Prawie wiasnosci przemystowej przewidziane zostaty specyficzne
rodzaje licenciji, 1j. licencja otwarta, dorozumiana, przymusowa i wzajem-
na. Z racji na ich szczegdlny charakter zostang one blizej przedstawione
w dalszej czesci niniejszego opracowania.



4, Sposdb zawarcia umowy licencyjnej

4.1, Uwagi ogdine

Sposobem udzielenia licencji poza szczegdlnymi wyjgtkami, jest
zawarcie umowy licencyjnej. Biorgc pod uwage rézne mozliwe procedu-
ry zawarcia umowy na gruncie kodeksu cywilnego (np. przyjecie oferty,
aukcja, przetarg, negocjacje) wskazac nalezy, iz typowy sposdb zawarcia
umowy licencyjnej stanowi przyjecie oferty oraz negocjacje.

Stronom umowy licencyjnej przystuguje szeroka, cho¢ nie petna
swoboda uregulowania wzajemnych praw i obowigzkédw. Do umdw li-
cencyjnych stosuje sie bowiem ogding zasade swobody umdw wyrazo-
ng w kodeksie cywilnym. Zgodnie z tq zasadg strony zawierajgce umowe
mogqg utozy¢ stosunek prawny wedtug swego uznania, byleby jego tres¢
lub cel nie sprzeciwiaty sie wiasciwosci (naturze) stosunku, ustawie ani zo-
sadom wspdtzycia spotecznego. Sankcjg za naruszenie zakresu mozliwej
swobody kontraktowej jest bezwzgledna niewazno$¢ umowy licencyjnej.

4.2, Zawarcie umowy licencyjnej
poprzez przyjecie oferty

Oferte stanowi o§wiadczenie woli zawarcia umowy ztozone drugiej
stronie, jezeli okresla istotne postanowienia tej umowy. Istotne postanowie-
nia dla zawarcia umoéw licencyjnych omoéwione zostaty w rozdziale Il punk-
cie 3 oraz w rozdziale IV punkcie 3.

Sktadajgcy oferte zwigzany jest ofertq przez czas, ktéry wyzna-
czyt w ofercie na oczekiwanie odpowiedzi. Jezeli termin, w ciggu ktére-
go oczekiwac bedzie odpowiedzi nie zostat oznaczony w ofercie, oferta
ztozona w obecnosci drugiej strony albo za pomocqg $rodka bezposred-
niego porozumiewania sie na odlegto$¢ przestaje wigzac, gdy nie zosto-
nie przyjeta niezwtocznie. Oferta ztozona w inny sposdéb przestaje wigzac



z uptywem czasu, w ktérym sktadajagcy oferte mogt w zwyktym toku czyn-
nosci ofrzymac¢ odpowiedZ wystang bez nieuzasadnionego opdznienia.
Jezeli oswiadczenie o przyjeciu oferty nadeszto z opdznieniem, lecz z jego
tredci lub z okolicznodci wynika, ze zostato wystane w czasie wiasciwym,
umowa dochodzi do skutku, chyba ze sktadajgcy oferte zawiadomi nie-
zwtocznie drugq strone, iz wskutek opdznienia odpowiedzi poczytuje umo-
we za nie zawartq. Przyjecie oferty dokonane z zastrzezeniem zmiany lub
uzupetnienia jej tre$ci poczytuje sie za nowq oferte. W razie watpliwosci
umowe poczytuje sie za zawartg w chwili otrzymania przez sktadajgcego
oferte o$wiadczenia o jej przyjeciu, a jezeli doj$cie do sktadajgcego oferte
o$wiadczenia o jej przyjeciu nie jest wymagane - w chwili przystgpienia
przez drugq sfrone do wykonania umowy.

Biorgc pod uwage, iz umowy licencyjne najczesciej sq zawierane
miedzy przedsiebiorcami nalezy zwréci¢ uwage na modyfikacje ogdlnych
zasad zawarcia umowy przez przyjecie oferty obowigzujgcej w stosun-
kach miedzy przedsiebiorcami. Po pierwsze oferta moze by¢ odwotana
przed zawarciem umowy, jezeli oswiadczenie o odwotaniu zostato ztozone
drugiej stronie przed wystaniem przez niq o$wiadczenia o przyjeciu ofer-
ty. Ponadto, w stosunkach miedzy przedsigbiorcami przewidziany zostat
mechanizm tzw. modyfikujgcego przyjecia oferty. Mianowicie odpowiedz
na oferte z zastrzezeniem zmian lub uzupetnien niezmieniajgcych istotnie
tre$ci oferty poczytuje sie za jej przyjecie. W takim wypadku strony wigze
umowa o tresci okredlonej w ofercie, z uwzglednieniem zastrzezern zawar-
tych w odpowiedzi na nig. Zasady tej nie stosuje sie jednak, jezeli w tresci
oferty wskazano, ze moze ona by¢ przyjeta jedynie bez zastrzezen, albo
gdy sktadajgcy oferte niezwtocznie sprzeciwit sie wigczeniu zastrzezen do
umowy albo gdy druga strona w odpowiedzi na oferte uzaleznita jej przy-
jecie od zgody drugiej strony na wigczenie zastrzezerh do umowy, a zgody
fej niezwtocznie nie otrzymata. Jezeli przedsiebiorca ofrzymat od osoby,
z ktérg pozostaje w statych stosunkach gospodarczych, oferte zawarcia
umowy w ramach swej dziatalnoéci, brak niezwtocznej odpowiedzi poczy-
tuje sie za przyjecie oferty.



4.3. Zawarcie umowy licencyjnej
w wyniku negocjacji (rokowan)

Jezeli strony prowadzg negocjacje w celu zawarcia umowy licen-
cyjnej, umowa zostaje zawarta, gdy strony dojdg do porozumienia co do
wszystkich jej postanowien, ktére byty przedmiotem negocjacji. Rokowania
bywajg procesem dtugotrwatym, szczegdlnie w przypadku duzych kontrak-
téw, jednoczesnie zas mogg wigzac sie z udostepnieniem drugiej stronie
poufnych informacji. Z tego wzgledu ustawodawca wprowadzit regulacje
majgce stanowi¢ ochrone przed nieuczciwym dziataniem jednej ze stron.
Strona, ktéra rozpoczeta lub prowadzita negocjacje z naruszeniem do-
brych obyczajéw, w szczegdinosci bez zamiaru zawarcia umowy, jest obo-
wigzana do naprawienia szkody, jaokg druga strona poniosta przez to, ze
liczyta na zawarcie umowy. Ponadfo, co moze miec¢ szczegdine znacznie
dla negocjacji umdw licencyjnych z zakresu wiasnosci przemystowej, jezeli
w foku negocjacji strona udostepnita informacje z zastrzezeniem poufno-
$ci, druga strona jest obowigzana do nieujawniania i nieprzekazywaniaich
innym osobom oraz do niewykorzystywania tych informacji dla wtasnych
celdw, chyba ze strony uzgodnity inaczej. W razie niewykonania lub niena-
lezytego wykonania tych obowigzkdéw strona poszkodowana moze zadacé
od drugiej strony naprawienia szkody albo wydania uzyskanych przez nig
korzysci. W przypadku koniecznosci prowadzenia szczegdlnie ztozonych
i dtugotrwatych negocjaciji niekiedy zawierana jest uprzednio szczegdina
umowa dotyczgca sposobu i trybu ich prowadzenia (moze ona przybrac
postac tzw. listu intencyjnego).



5. Odpowiedzialno$¢ stron
umowy licencyjnej

Strony umowy licencyjnej odpowiadajg wzgledem siebie za nie-
wykonanie lub nienalezyte wykonanie przyjetych na siebie zobowigzan na
podstawie kodeksu cywilnego. Zgodnie z regutami tej odpowiedzialnosci
dtuznik obowigzany jest do naprawienia szkody wyniktej z niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania, chyba ze niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére dtuznik od-
powiedzialno$ci nie ponosi (jest fo fzw. odpowiedzialnosc konfraktowa).
Odpowiedzialno$¢ ta powstaje gdy szkoda zaistniata na skutek niedocho-
wania nalezytej starannosci, ktéra winna cechowac¢ zachowanie dtuznika,
a miedzy szkodqg i niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem zobo-
wigzania istnieje zwigzek przyczynowy, za$ diuznik nie moze wskazac oko-
licznosci, ktére zwolnig go z odpowiedzialnosci.

Przyktad: Przedsiebiorca X udzielit przedsiebiorcy Y licencji wytqcz-
nej na korzystanie z opatentowanego wynalazku stanowiqcego
sposob wytwarzania hermetycznych opakowan lekdw. Nastepnie
licencjodawca X udzielit licencji na korzystanie z tfego samego wy-
nalazku na rzecz przedsiebiorcy Z, ktdry rozpoczqt na tej podstawie
wytwarzanie i sprzedaz opakowan. W efekcie sprzedaz licencjobior-
cy Y spadfta. Licencjodawca X nie wykonat w ten sposdb zobowig-
zania zaciqgnietego wobec licencjobiorcy Y w wyniku czego licen-
cjobiorca ponidst szkode.

Model odpowiedzialno$ci kontraktowe] przedstawiony powyzej
strony mogg modyfikowac. Modyfikacje mogq prowadzi¢ do rozszerzenia
zakresu odpowiedzialnosci dtuznika, np. wprowadza¢ odpowiedzialno$é
za szkody powstate w wyniku okoliczno$ci niezawinionych przez dtuznika.
Strony moga réwniez przyjaé ztagodzenie zasad odpowiedzialnosci z wy-
jgtkiem sytuacji wytgczenia odpowiedzialnosci diuznika za szkode, ktdrg
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moze on wyrzgdzi¢ wierzycielowi umysinie.

Szczegdinym przypadkiem odpowiedzialnosci za niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie zobowigzania jest odpowiedzialno$e licencjo-
dawcy wzgledem licencjobiorcy za wady fizyczne i prawne przedmiotu
licencji. O wadzie przedmiotu licencji mozna méwic¢ przyktadowo w sytuo-
cji wygasdniecia ochrony rozwigzania przed uptywem okresu ochronnego,
uniewaznienia tej ochrony czy udzielenia licencji na korzystanie z utworu
stanowigcego plagiat, a takze gdy przedmiot licencji ma wady w sensie
technicznym. Najczesciej strony umowy licencyjnej szczegdtowo regulujg
zakres odpowiedzialno$¢ licencjodawcy w tego typu przypadkach po-
przez gwarancje prawne i techniczne. Pamietac nalezy, co juz zostato wy-
Zej wspomniane, iz stfrony nie mogg umownie wytgczy¢ odpowiedzialnosci
za szkode wyrzgdzong umysinie.

Prawo wiasnosci przemystowej zawiera szczegdtowe regulacje zo-
sad odpowiedzialnoéci stron umowy licencyjnej w okreslonych przypad-
kach, ktére zostang omdwione w dalszej czesci niniejszego opracowanial.



1I.

Umowy licencyjne

Nna korzystanie

ze znakdw fowarowych,
wynalazkow,

wzorow uzytkowych,
wzorow przemystowych
| fopografii uktaddw
scalonych
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1. Uwagi ogdlne

Prawo witasnosci przemystowej okresla wymogi aktualne dla kaz-
dej umowy licencyjnej majgcej za przedmiot znak fowarowy, wynalazek,
wzér uzytkowy, wzdr przemystowy i fopografie uktadu scalonego. Jedno-
czes$nie w ustawie zostaty przewidziane dodatkowe regulacje odnoszace
sie wytgcznie do licencji na znaki ftowarowe albo do licencji na korzysta-
nie z wynalazkdw, wzordw uzytkowych, wzordw przemystowych i topografii
uktaddw scalonych, ktére bedqg tgcznie nazywane dalej rozwigzaniami.

rozwiqzanie =wynalazek, wzér uzytkowy, wzor przemystowy,
topografia uktadu scalonego

przedmiot umowy licencyjnej z zakresu wiasnosci przemystowej
= rozwiqzanie lub znak fowarowy

W  pierwszym rzedzie zostang przedstawione zasady istothe
dla wszystkich umoéw licencyjnych bez wzgledu na przedmiot umowy li-
cencyjnej. Podkresli¢ przy tym nalezy, iz dalsze uwagi odnoszq sie do roz-
wigzan i znakéw towarowych, na ktére Urzad Patenfowy udzielit decyzja
prowa wytgcznego.

prawo wytqczne = patent na wynalazek, prawo ochronne na wzér
uzytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemystowego, prawo ochronne
na znak fowarowy, prawo z rejestracji topografii uktadu scalonego




2. Forma zawarcia umowy licencyjnej

Prawo wiasnosci przemystowej stawia wymadg, aby umowa licen-
cyjna zostata zawarta na pismie, fzn. osdwiadczenia woli obu stron powinny
by¢ ztozone pisemnie. Forma ta zostata przewidziana pod rygorem nie-
waznosci, co oznacza, iz w przypadku niespetnienia tego wymogu umo-
wa jest niewazna.

Przyktad: Przedsiebiorca X ztozyt pisemnq oferte zawarcia umowy
licencyjnej przedsiebiorcy Y. Przedsiebiorca Y felefonicznie przed-
stawit przedsiebiorcy X odpowiedZz zawierajqcq przyjecie oferty.
Umowa zawarta w ten sposob jest niewazna ze wzgledu na niespet-
nienie wymogu zachowania formy pisemnej.

3. Niezbedna fre§¢ umowy licencyjne;

Umowa licencyjna powinna zawiera¢ okreslone minimum posta-
nowien koniecznych do jej zawarcia. Niezbedne w konstrukcji umowy Ii-
cencyjnej sq nastepujgce elementy :

- wskazanie licencjodawcy (czyli podmiofu uprawnionego do da-

nego rozwiqzania lub znaku fowarowego) oraz licencjobiorcy,

- doktadne okreslenie przedmiotu licencji - fzn. precyzyjne wska-

zanie jakiego wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego,

znaku fowarowego lub topografii uktadu scalonego dotyczy umo-
wa,

- upowaznienie licencjobiorcy do korzystania z przedmiotu licencji

(udzielenie licencji).

Wskazane wyzej trzy elementy konstytuujg dang umowe jako
umowe licencyjna, 1. umowe, ktdra zostata zdefiniowana przepisami pro-
wa i ktérg mozna odrdzni¢ od innych podobnych umdw.
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Przyktad: Przedsiebiorca X ztozyt przedsiebiorcy Y pisemnq oferte
zawarcia umowy licencyjnej na korzystanie z przystugujgcego mu
stownego znaku fowarowego ,ELIXISIR URODY” chronionego w kla-
sie 3 nicejskiej dla wyrobow kosmetycznych i perfumeryjnych pod
numerem R-123456. Przedsiebiorca Y pisemnie przyjqt oferte bez za-
strzezen, w zwiqzku z czym umowa licencyjna zostata zawarta,

Licencjodawcg moze by¢ zardwno podmiot, ktdry uzyskat decyzje
Urzedu Patenfowego o udzieleniu ochrony, jak réwniez podmiot, ktéry no-
byt prawa do takiego rozwigzania lub znaku ftowarowego od innego pod-
miotu. W praktyce dla okreslenia przedmiotu licencji podaje sie w tresci
umowy licencyjnej numer ochrony nadany przez Urzgd Patentowy. Nie ma
przy tym przeszkdd, aby umowa licencyjna miata za przedmiot wiecej niz
jedno rozwigzanie lub znak towarowy.

4. Wybrane dodatkowe elementy
umowy licencyjnej

4.1. Wynagrodzenie za udzielenie licenciji

Umowa licencyjna moze przewidywac zasady ptatno$ci wynagro-
dzenia za udzielenie licencji, przy czym zastrzec nalezy, iz nie ma prze-
szkdd aby licencja byta umowqg nieodptatng. Mozliwe sg rdézne systemy
rozliczen pomiedzy licencjodawcq i licencjobiorcq, ktére mozna podzieli¢
na dwie grupy ze wzgledu na to, czy wynagrodzenie jest uiszczane jedno-
razowo czy okresowo, przy czym bardziej typowe dla umdw licencyjnych
jest przyjecie systemu okresowych ptatnosci powigzanych z osiggnietym
obrotem. Przyktadowo strony mogg ustali¢ nastepujgce wynagrodzenie:
okresowe parametryczne (przy doktadnym okresleniu podstawy obliczen,
najczesciej zwigzanej z wysokoscig zysku osiagnietego przez licencjo-
biorce), okresowe state lub ryczattowe. Wynagrodzenie moze by¢ ptatne



w jednym terminie lub w kilku ratach.

Przyktad: Strony umowy licencyjnej, ktorej przedmiot stanowi korzy-
stanie z chronionego wzoru przemystowego w posfaci fantazyjnej
buteleczki z dozownikiem ustalajq, iz licencjobiorca uiszcza¢ be-
dzie co roku opftate licencyjnq w wysokos$ci 2,5 % rocznego zysku
ze sprzedazy wod toalefowych w ww. buteleczkach najpdzniej
do 31 marca nastepnego roku kalendarzowego.

W zaleznosci od potrzeb strony mogqg przewidzie¢ system mieszany,
np. minimalng optate licencyjng stanowigcq z géry okreslong kwote, ptat-
na w przypadku gdyby optaty okresowe obliczane wedtug okre$lonego
schematu (zwigzanego np. z wysokoscig osiggnietego zysku licencjobior-
cy) okazaty sie nizsze.

llustracja nr 5. Rodzaje optat licencyjnych.

Optaty licencyjne

okresowe jednorazowe

state

zmienne (np. parametryczne)

mieszane(np. optata

minimalna powigkszana

o procent ewentualnego zysku)
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4.2, Zakres upowaznienia do korzystania
z przedmiotu licencji

Jezeli w umowie licencyjnej nie ograniczono zakresu korzystania
z przedmiotu licencji licencjobiorca ma prawo korzystania z niego w takim
samym zarobkowym lub zawodowym zakresie jak licencjodawca, a za-
tem bedzie fo licencja petna. Strony mogg wprowadzad rdznego rodzaju
ograniczenia licencjobiorcy w korzystaniu z przedmiotu licencji.

Przyktad: Strony zawierajq umowe licencyjnq na korzystanie z opa-
tenfowanego wynalazku stanowiqcego produkt leczniczy, ktory
moze wystepowac w postaci fabletek lub kropli, zawezajqc upo-
waznienie licencjobiorcy do wytwarzania, oferfowania i wprowa-
azania do obrotu leku w postaci tabletek.

4.3. Uprawnienie do udzielenia sublicenc;i

Udzielenie sublicencji mozliwe jest tylko w przypadku, w ktdrym
dopuscit fo licencjodawca. Co jest niezwykle istotne, Prawo witasnosci
przemystowej nie przewiduje mozliwosci udzielenia przez sublicencjobior-
ce dalszych sublicencji. Zwykle z zawarciem umowy sublicencyjnej wigze
sie obowigzek uiszczania przez sublicencjobiorce optat sublicencyjnych
na rzecz licencjobiorcy (sublicencjodawcy).

4.4, 7astrzezenie wytgcznosci korzystania
z przedmiotu licencji

Strony mogaq zastrzec w umowie licencyjnej wytgcznos$e korzysta-
nia z przedmiotu licencji przez licencjobiorce (w ten sposdb licencja stanie
sie licencja wytgcznq). Jezeli umowa licencyjna nie zastrzega wytgcznosci
korzystania z przedmiotu licencji przez licencjobiorce udzielenie licenciji



jednej osobie nie wyklucza mozliwoséci udzielenia w tym samym zakresie
licencji innym osobom, a fakze jednoczesnego korzystania z rozwigzania
czy znaku fowarowego przez licencjodawce.

5. Czas tfrwania umowy licencyjnej
i zakres terytorialny jej obowigzywania

Umowa licencyjna moze by¢ zawarta na czas okreslony lub nie-
okreslony. Umowa licencyjna wygasa najpdzniej z chwilg wygasniecia
prawa wytgcznego licencjodawcy. Strony mogaq przewidzie¢ dituzszy okres
obowigzywania umowy w zakresie postanowien innych niz postanowienia
licencyjne, w szczegdlnosci regulujacych wspdtprace stron po wygasnie-
ciu licenciji.

Biorgc pod uwage liczne przyczyny, ktdre mogqg skutkowaé wygasnieciem
praw wytgcznych rzutujgcych na wygasniecie umowy licencyjnej w termi-
nie wczesniejszym niz mogtby zaktadaé to licencjobiorca, wskazane jest
zabezpieczenie interesdw licencjobiorcy przez umieszczenie w umowie
licencyjnej zapisdw, ktére bedqg zobowigzywad licencjodawce do utrzy-
mywania w mocy jego prawa wytgcznego.

Podkredli¢ nalezy, iz wszystkie prawa wytgczne uzyskane w drodze decyzji
Urzedu Patentowego sq terytorialne i rozciggajqg sie na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Umowa licencyjna moze w zwigzku z fym wywotywacé
skutki tylko na obszarze, na ktérym zagwarantowany zostat monopol licen-
cjodawcy. Nie ma jednak przeszkdd, aby zakres terytorialny obowigzywa-
nia umowy licencyjnej zostat zakreslony weziej. W braku postanowier do-
tyczacych tej kwestii licencjobiorca moze korzystac z przedmiotu licencji
na catym terytorium, na ktérym rozcigga sie prawo wytgczne licencjodaw-
cy.
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Przyktad: Strony zawierajq umowe licencyjng na korzystanie ze zna-
ku towarowego ,Lok & Look” zarejestrowanego dla ustug w klasie
44 (salony fryzjerskie), zawezajqc upowaznienie licencjobiorcy
do uzywania znaku fowarowego do oznaczania ustug fryzjerskich
na terytorium wojewddztwa matopolskiego.

6. Wypowiedzenie umowy licencyjnej

W przypadku umowy licencyjnej zawartej na czas okreslony i nie-
okreslony strony moga przewidzie¢ mechanizm jej wypowiedzenia na sku-
tek okreslonych i wskazanych w umowie okoliczno$ci. W przypadku umdw
licencyjnych zawartych na czas nieokreslony ma zastosowanie zasada,
iz umowa taka moze zostac wypowiedziana przez dtuznika lub wierzycie-
la z zachowaniem termindw umownych, ustawowych lub zwyczajowych,
a w razie braku takich termindw niezwtocznie po wypowiedzeniu. Prawo
wiasnosci przemystowej nie przewiduje ustawowego terminu wypowiedze-
nia umowy licencyjnej, istnienie zwyczajowego terminu wypowiedzenia
moze by¢ natomiast frudne do udowodnienia. W zwigzku z powyzszym,
aby unikna¢ skutku w postaci wygasniecia umowy niezwtocznie po jej wy-
powiedzeniu, wskazane jest wprowadzenie do tresci umowy odpowiednio
dtugich ferminéw wypowiedzenia. Przyktadowo postanowienia takie po-
zwolg na wyprzedaz towardw wyprodukowanych na podstawie umowy
licencyjnej lub fowardw oznaczonych znakiem fowarowym na podstawie
takiej umowy.

7. Rozszerzona skuteczno$c¢
umowy licencyjnej

W razie przej$cia prawa wytgcznego licencjodawcy na inny pod-
miof, umowa licencyjna jest skuteczna wobec nastepcy prawnego. Ozna-
cza to, iz mimo przeniesienia praw do chronionego rozwigzania lub znaku
tfowarowego licencjobiorcy nadal przystugujg okreslone w umowie licen-



cyjnej uprawnienia, za$ nabywca praw do chronionego rozwigzania lub
znaku towarowego musi znosi¢ korzystanie z przedmiotu licencji przez li-
cencjobiorce.

8. Wpis licencji do rejestru
prowadzonego przez Urzgd Patentowy

Licencja podlega, na wniosek licencjobiorcy lub licencjodawcy,
wpisowi do odpowiedniego rejestru prowadzonego przez Urzqd Patento-
wy - tj. rejestru patentowego, rejestru wzordw uzytkowych, rejestru wzordw
przemystowych, rejestru topografii uktadéw scalonych i rejestru znakéw
towarowych. Podkresli¢ nalezy, iz do waznego udzielenia licencji nie jest
konieczne dokonanie jej wpisu w rejestrze, gdyz licencja zostaje udzielo-
na przez sam fakt zawarcia umowy przez licencjodawce i licencjobiorce.
Wopis taki moze mie¢ jednak istotne znaczenie w stosunkach licencjobior-
cy z osobami frzecimi. Wpis licencji skutkuje domniemaniem jej istnienia
i waznosci, jak rowniez domniemaniem, iz kazdemu znana jest okoliczno$é
jej ustanowienia. Kazdy licencjobiorca uprawniony z licencji, ktéra zostata
wpisana do rejestru moze:

- powotywac sie na domniemanie, ze wpis licencji w rejestrze jest

prawdziwy i ze kazdemu jest znana jego tre$é, np. korzystac z uta-

twier dowodowych w wykazaniu, iz przystuguje mu licencja wobec
nastepcy prawnego licencjodawcy,

- uzyskuje ochrone przed skutecznym ztozeniem przez licencjo-

dawce o$wiadczenia przed Urzedem Patentowym o zrzeczeniu sie

prawa wytgcznego - co skutkowatoby wygasnieciem umowy licen-
cyjnej - bez uzyskania jego zgody na zrzeczenie.

Licencjobiorca uprawniony z licencji wytgcznej wpisanej do reje-

stru moze ponadfo:

- na réwni z licencjodawcg dochodzi¢ roszczen z powodu naru-

szenia prawa wytgcznego do rozwigzania lub znaku towarowego

sfanowigcego przedmiot umowy licencyjnej, chyba ze umowa li-
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cencyjna stanowi inaczej. Mozliwo$é dochodzenia roszczen ozna-
cza, iz podmiot tfaki jest uprawniony do wszczecia powddziwa
we witasnym imieniu przeciwko naruszycielowi.

- w przypadku naruszenia przez licencjodawce zobowigzania
do nieudzielania dalszych licencji dochodzi¢ ich bezskutecznosci,
powotujgc sie na domniemanie powszechnej znajomosci wpisdw
w rejestrze.

9. Specyfika licenciji
na korzystanie z rozwigzan

9.1. Zagadnienia ogdlne

Jezeli umowa licencyjna upowazniajgca do korzystania z rozwig-
zania nie stanowi inaczej, licencjodawca jest obowigzany do przekaza-
nia licencjobiorcy wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia
umowy licencyjnej informacji i doswiadczen technicznych potrzebnych do
korzystania z tych rozwigzanh. Wynika z tego, iz w przypadku braku wyrazne-
go zastrzezenia umownego, umowa bedzie mieé charakter licencji aktyw-
nej, naktadajgcej na licencjodawce dodatkowe obowigzki wymienione
w ustawie. W praktyce umowa licencyjna na korzystanie z chronionych
rozwigzan, w szczegdlnosci takich jak technologie, zwykle zawiera sze-
reg postanowien w zakresie wspdtpracy licencjodawcy z licencjobiorcq.
Przyktadowo obowigzki te polega¢ mogg na szkoleniu personelu licen-
cjobiorcy, przekazaniu mu stosownej dokumentacji, przekazywaniu infor-
macji o udoskonaleniach rozwigzania stanowigcego przedmiot licencji,
nadzorze nad procesami technologicznymi czy tez na przeprowadzaniu
biezgcych konsultacji.



9.2. Licencja dorozumiana

W przypadku rozwigzan wymienionych w Prawie wiasnosci przemy-
stowej moze mie¢ miejsce zawarcie tzw. dorozumianej umowy licencyjnej.
Mianowicie, gdy umowa o wykonanie prac badawczych lub inna podob-
na umowa nie stanowi inaczej, domniemywa sie, ze wykonawca prac
udzielit zamawiajgcemu licencji na korzystanie z wynalazkdw, wzoréw
uzytkowych, wzordw przemystowych lub topografii uktaddw scalonych zo-
wartych w przekazanych wynikach prac. Strony mogaq jednak postanowi¢
inaczej, w szczegdlnoéci mogqg przewidzie¢ przeniesienie na zamawiagja-
cego catosci praw do rozwigzania otrzymanego w wyniku wykonanych
prac badawczych.

9.3. Licencja otwarta

Prawo witasnosci przemystowej przewiduje tylko dla wynalazkéw
i wzordw uzytkowych specyficzng postac licencji, tzw. licencje otwar-
tg. Charakteryzuje jg posrednictwo Urzedu Patenfowego w jej uzyskaniu
i ograniczenie kontraktowej swobody licencjodawcy, ktdry z kolei uzyskuje
obnizenie kosztéw utrzymania w mocy przystugujgcych mu praw.
Udzielenie licencji otwartej poprzedza ztozenie przez potencjalnego licen-
cjodawce w Urzedzie Patenfowym o$wiadczenia o gotowosci udzielenia
licenciji, ktdre nie moze by¢ odwotane ani zmienione. Informacja o ztoze-
niu o$wiadczenia podlega wpisowi do rejestru. Konsekwencjg ztozenia
o$wiadczenia o gotowosci udzielenia licencji jest zmniejszenie o potowe
optat za ochrone wynalazku lub wzoru uzytkowego. Licencjobiorca uzy-
skuje licencje przez zawarcie umowy licencyjnej z licencjodawcq lub przez
przystgpienie do korzystania z wynalazku (wzoru uzytkowego) bez podje-
cia rokowan z licencjodawcg lub przed ich zakonhczeniem. W drugim wy-
mienionym przypadku licencjobiorca jest obowigzany przestaé na pismie
zawiadomienie licencjodawcy o przystgpieniu do korzystania z przedmio-
tu licencji w terminie miesigca od chwili przystgpienia do korzystania.

31



32

Licencja otwarta jest zawsze petna i niewytgczna, a optata licencyjna nie
moze przekraczac 10% korzysci uzyskanych przez licencjobiorce w kazdym
roku korzystania z chronionego rozwigzania, po potraceniu naktadéw. Je-
zeli umowa nie stanowi inaczej, a licencjodawca nie ztozyt o$wiadczenia
obnizajgcego optate, licencjobiorca uiszcza maksymalng optate w termi-
nie miesigca po zakonczeniu kazdego roku kalendarzowego, w ktérym
licencjobiorca korzystat z wynalazku (wzoru uzytkowego).

9.4, Licencja przymusowa

Licencja przymusowa stanowi forme korzystania z wynalazku,
wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego lub topografii uktadu scalone-
go wbrew woli uprawnionego. Przetamanie monopolu uprawnionego
nastepuje przy tym ze wzgledu na $cisle okreslone okolicznosci. W przy-
padku licencji przymusowej upowaznienie do korzystania z chronionego
rozwigzania wynika z decyzji Urzedu Pafentowego, a nie z umowy zawar-
tej pomiedzy licencjodawcq i licencjobiorca. Dla przejrzystoéci dalszych
uwag omdwiona zostanie konstrukcja licencji przymusowej na korzystanie
z opatentowanego wynalazku, z zastrzezeniem, iz wywody fe odnoszq sie
odpowiednio takze do pozostatych chronionych rozwigzan.

Urzgd Patenfowy moze udzieli¢ licencji przymusowej w nastepujacych

przypadkach:
1) gdy jest o konieczne do zapobiezenia lub usuniecia stanu za-
grozenia bezpieczenstwa panstwa, w szczegdinoéci w dziedzinie
obronnosci, porzadku publicznego, ochrony zycia i zdrowia ludz-
kiego oraz ochrony $rodowiska naturalnego;
2) gdy zostanie stwierdzone, ze patfent (lub odpowiednio prawo
ochronne lub prawo z rejestracji) jest naduzywany. Naduzycie po-
fentu, ktére najczesciej ma miejsce w przypadku rynku farmaceu-
tykdw nastepuje w szczegdlnosci przez uniemozliwianie korzystania
z wynalazku przez osobe frzeciq, jezeli korzystanie z wynalazku przez
te osobe jest konieczne do zaspokojenia potrzeb rynku krajowego,
zwtaszcza gdy wymaga tego interes publiczny, a wyrdb jest dostep-



ny spoteczernstwu w niedostatecznej ilosci lub jakoéci albo po nad-
miernie wysokich cenach. Nie uwaza sie przy tym za naduzycie
patentu, uniemozliwianie korzystania z wynalazku przez osoby trze-
cie w okresie 3 lat od dnia udzielenia patentu. Nie mozna takze
mowi¢ o naduzyciu patentu w przypadku gdy uprawniony nie jest
monopolistg na rynku;

3) gdy zachodzi tzw. zaleznosc patentow, czyli sytuacja, w ktérej
korzystanie z jednego opatentowanego wynalazku (chronionego
fzw. patentem zaleznym) wkracza w zakres patentu wczesniejsze-
go, zwigzanego z innym wynalazkiem. W takiej sytuacji licencja
moze zosta¢ udzielona jesli uprawniony z patentu udzielonego
z wczesniejszym pierwszenstwem uniemozliwia, nie godzgc sie na
zawarcie umowy licencyjnej, zaspokojenie potrzeb rynku krajowe-
Qo przez stosowanie wynalazku chronionego patentem zaleznym.
Uprawniony z patentu wczedniejszego moze z kolei zgdac¢ udziele-
nia mu zezwolenia na korzystanie z wynalazku bedgcego przed-
miotem patentu zaleznego (czyli tzw. licencji wzajemnej)®. Gdy wy-
nalazki dotyczg tego samego przedmiotu dodatkowym warunkiem
udzielenia licencji przymusowej jest stwierdzenie, ze korzystanie
z wynalazku bedgcego przedmiotem patentu zaleznego wpro-
wadza istotny postep techniczny o powaznym znaczeniu gospo-
darczym. W przypadku wynalazku dotyczgcego technologii pdt-
przewodnikéw licencja przymusowa moze by¢ udzielona tylko dla
przeciwdziatania praktykom bezzasadnie ograniczajgcym konku-
rencje.

Przyktad: Koncern farmaceutyczny XYZ uzyskat decyzjq Urzedu Pa-
tenfowego z dnia 3 marca 2005 r. patent rozciqgajqcy sie na tery-
forium Polski na substancje stanowiqcq jedyny znany lek przeciwko
Swinskiej grypie. W 2009 r. na terenie kraju zaczeto odnotowywad
przypadki zachorowan na $winskq grype, kférych czestotliwose za-
czeta wzrastac, przybierajqc rozmiary epidemii. Koncern XYZ produ-
kuje lek w iloSciach nie zaspokajajqcych potrzeb rynku krajowego.

9 Zasady fe majg odpowiednie zastosowanie do wzoru uzytkowego, z ktdrego korzystanie wkraczatoby w zakres patentu wezesniej-
szego, a takze w przypadku gdy hodowca nie moze wykonywaé prawa do chronionej odmiany rosliny lub zqda od uprawnionego
z patentu licencji wzajemnej,
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Urzqd Patentfowy, stwierdzajqc, iz patent jest naduzywany ogtasza
w ,Wiadomosciach Urzedu Patentowego” o mozliwosci ubiegania
sie o licencje przymusowq na korzystanie z patentu koncernu XYZ.

Licencja przymusowa zawsze jest licencjg niewytqgczng i odptatng
i moze by¢ udzielona, jezeli ubiegajacy sie o nig wykaze, ze czynit wczes-
niej, w dobrej wierze, starania w celu uzyskania licencji. Spetnienie tego
warunku nie jest konieczne do udzielenia licencji przymusowej w celu
zapobiezenia lub usuniecia stanu zagrozenia bezpieczenstwa panstwa
albo w przypadku ogtoszenia o mozliwoéci ubiegania sie o licencje przy-
musowq (zwolnienie z warunku wykazania bezowocnych staran w celu
uzyskania licencji nie dotyczy wnioskdw o udzielenie licencji ztozonych po
uptywie roku od dnia tego ogtoszenia).

Po przeprowadzeniu postepowania spornego Urzad Patentowy
w decyzji okredla zakres i czas trwania licencji przymusowej oraz szczegd-
towe warunki jej wykonywania, a takze, odpowiednio do warto$ci rynkowej
licencji, wysoko$¢ optaty licencyjnej oraz sposéb i terminy jej zaptaty.

9.5. Uprawnienia licencjobiorcy
w przypadku uniewaznienia
prawa wytgcznego

Prawo wtasnosci przemystowej przewiduje odpowiedzialnos¢ licen-
cjodawcy wzgledem licencjobiorcy w przypadku uniewaznienia prawa
wytgcznego na wynalazek, wzdr uzytkowy, wzdér przemystowy lub topo-
grafie uktadu scalonego. Mianowicie, jezeli strony nie postanowity inaczej,
w razie uniewaznienia prawa wytgcznego do wymienionych rozwigzan
licencjobiorca moze zgdac¢ zwrotu wniesionej zaptaty oraz naprawienia
szkody na zasadach ogdinych.



10. Specyfika umow licencyjnych
na korzystanie ze znakdw fowarowych

10.1. Oznaczenie wskazujgce
Na udzielenie licenciji

Licencjobiorca moze wskazaé, ze korzysta z licencji na uzywanie
znaku towarowego poprzez umieszczenie oznaczenia ,lic.” w sgsiedztwie
znaku towarowego. Na zgdanie licencjodawcy licencjobiorca jest réwniez
obowigzany zamiesci¢ takie oznaczenie, o ile jest fo mozliwe od strony
technicznej. Przyktadowo takiej mozliwosci nie bedzie w przypadku zna-
kéw dzwiekowych.

llustracja nr 6. Przyktadowe wykorzystanie oznaczenia lic.”

obok stowno-graficznego znaku fowarowego.
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10.2. Problem jakosci towardw
lub ustug pochodzgcych
od licencjobiorcy

Z przepiséw prawa nie wynika dla licencjobiorcy automatyczny
obowigzek dbania o jako$¢ oferowanych towardw lub $wiadczonych
ustug pod znakiem towarowym, ktéry jest przedmiotem licencji. Jesli zo-
tem licencjodawca chce zagwarantowaé odpowiedniqg jako$é towardw
lub ustug w fresci umowy licencyjnej powinny znalez¢ sie stosowne zapisy
nakiadajgce okreslone obowigzki na licencjobiorce oraz zasady sprawo-
wania kontroli wywigzywania sie przez licencjobiorce z tych obowigzkdw.
Wprowadzenie takich zapisdw jest istotne z kilku powoddw. Po pierwsze
dziatania licencjobiorcy wprowadzajgcego do obrotu towary (§wiadczg-
cego ustugi) nizszej jakosci niz towary (ustugi) licencjodawcy mogag odbié
sie negatywnie na renomie licencjodawcy. Po drugie dziatania takie skut-
kowa¢ mogg stwierdzeniem wygasniecia prawa ochronnego na znak to-
warowy licencjodawcy. Jesli bowiem prowadzg one do wprowadzeniem
odbiorcdw w btgd co do jakoéci towardw lub ustug (w zwiqzku z zanizeniem
ich jakosci w stosunku do wystepujacych réwnolegle na rynku towaréw
lub ustug licencjodawcy albo towardw lub ustug licencjodawcy wczedniej
dostepnych na rynku) prawo ochronne na znak fowarowy moze zostac
wyeliminowane z obrotu poprzez wydanie przez Urzgd Patentowy decyzji
stwierdzajacej wygasniecie prawa ochronnego.

Co do odpowiedzialnosci licencjobiorcy za naruszenie okreslonych
w umowie licencyjnej wymagan odnosénie jakosci towardw lub ustug patrz
takze kolejny rozdziat.



10.3. Odpowiedzialnos¢ licencjobiorcy
znaku towarowego
wzgledem licencjodawcy

Odpowiedzialno$¢ licencjobiorcy znaku fowarowego wzgledem
licencjodawcy w przypadku naruszenia niektdrych postanowiert umow-
nych zostata w Prawie wiasnosci przemystowej uregulowana analogicznie
do sytuacji osoby, ktéra naruszyta prawo ochronne do znaku fowarowe-
go. Mianowicie licencjodawca, powotujgc sie na udzielone mu prawo
ochronne na znak fowarowy, moze wystgpi¢ z roszczeniami okreslonymi
w ustawie w przypadku naruszenia prawa do znaku towarowego przeciw-
ko licencjobiorcy, ktdry narusza postanowienia umowy licencyjnej, odno-
szqce sie do:

a) okresu i terenu jej obowigzywania,

b) postaci znaku bedgcego przedmiotem licencji,

¢) wskazania towaréw

(ustug), dla ktérych znak moze by¢ uzywany,

d) jakosci fowardw (ustug).

Z tymi samymi roszczeniomi i w tych samych przypadkach subli-
cencjodawca moze wystgpic przeciwko sublicencjobiorcy.

Licencjodawca moze ponadto wystgpié przeciwko licencjobiorcy
lub sublicencjobiorcy w razie naruszenia postanowien umowy sublicencyj-
nej odnoszgcych sie do okresu i ferenu jej obowigzywania, postaci znaku
bedacego przedmiotem sublicencji, a takze wskazania fowardw (ustug),
dla ktdérych znak moze by¢ uzywany oraz ich jakosci, a takze w przypad-
ku gdy umowa sublicencyjna zawarta zostata mimo braku upowaznienia
do udzielenia sublicencji przez licencjobiorce.
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11. Umowy licencyjne na znaki towarowe
i rozwigzania niechronione
decyzjg Urzedu Patentowego (know-how)

O ile strony umowy nie postanowity inaczej przedstawione wyzej za-
sady dotyczgce umdw licencyjnych znajdujg odpowiednie zastosowanie
do umadw o korzystanie:

1) ze zgtoszonych do Urzedu Patenfowego wynalazkdw, wzordw

uzytkowych, wzoréw przemystowych, topografii uktaddw scalonych

lub znakdédw towarowych, na ktére ochrony jeszcze nie udzielono,

2) z niezgtoszonych, a stanowigcych tajemnice przedsiebiorcy wy-

nalazkéw, wzordw uzytkowych, wzordw przemystowych lub topo-

grafii uktaddw scalonych (sg to zatem rozwigzania, ktére mozna

zaliczy¢ do know-how).



.
Licencja
na nowe odmiany roslin
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Ustawa o ochronie prawnej odmian roélin zawiera regulacje odno-
szqcq sie do licencji na chronione nowe odmiany roélin. Hodowca posia-
dajgcy wytgczne prawo do nowej odmiany moze, w drodze umowy licen-
cyjnej, udzieli¢ innej osobie licencji na korzystanie z tej odmiany. Umowa
licencyjna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno-
$ci i moze mie¢ postac licencji ograniczonej lub licencji petnej, wytgcznej
lub niewytgcznej. Licencjobiorca moze udzieli¢ sublicencji tylko za zgodg
hodowcy, wyrazong w formie pisemnej, przy czym udzielenie dalszej subli-
cencji jest niedozwolone.

Ustawa o ochronie prawnej odmian roélin przewiduje takze mozli-
wo$¢ udzielenia w okreslonych przypadkach niewytgcznej licencji przymu-
sowej w drodze decyzji ministra witasciwego do spraw rolnictwa.



\V/

Umowy licencyjne

na korzystanie z utworow
| artystycznych wykonan
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1. Uwagi ogdline

Umowy licencyjne regulowane Prawem autorskim wykazujq pew-
ne podobienstwo do umodw licencyjnych przewidzianych w Prawie wias-
no$ci przemystowej, jednak miedzy tymi dwoma konstrukcjami sg réwniez
réznice. Warto zwrédci¢ uwage, ze Prawo autorskie w wielu przypadkach
wprowadza regulacje, ktérych celem jest ochrona interesdw tworcy utwo-
ru, co przektada sie na pozycje stron umowy licencyjnej.

2. Forma zawarcia umowy

Wymadg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci zostat w Prawie
autorskim przewidziany jedynie dla umow licencyjnych wytgcznych. W po-
zostatym zakresie umowa licencyjna moze by¢ zawarta w dowolnej for-
mie, a wiec np. ustnie lub nawet w sposdb dorozumiany.

3.Niezbedna fres§¢ umowy licencyjne;

Jesli umowa nie zawiera wyraznego postanowienia o przeniesieniu
prawa uwaza sie, ze zawarta umowa jest umowq licencyjng. Niezbednym
elementem kazdej umowy licencyjnej jest udzielenie przez licencjodawce
(twérce lub nabywce autorskich praw majgtkowych do utworu) upowaz-
nienia licencjobiorcy do korzystania z utworu na wymienionych w umowie
polach eksploataciji. Nie jest natomiast konieczne regulowanie w umowie
kwestii dotyczacych miejsca i czasu obowigzywania umowy czy tez od-
ptatnosci lub sposobu korzystania z utworu, jednak w braku postanowien
dotyczgcych tej materii zastosowanie znajdg odpowiednie przepisy pra-
wa. Pamietac réwniez trzeba, ze niewazna jest umowa w czesci dotyczg-
cej wszystkich utwordw lub wszystkich utwordéw okreslonego rodzaju tego
samego twdrcy majgceych powstac w przysztosci.

Umowa licencyjna moze dotyczy¢ tylko pdl eksploatacii, ktére sg znane



w chwili jej zawarcia. Prawo autorskie przewiduje, iz odrebne pola eksplo-
atacji utworu stanowiq w szczegdIinosci:
- w zakresie ufrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie
okreslong technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska,
reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowq,
- w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktdrych
utwér utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem
oryginatu albo egzemplarzy,
- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposdb inny niz wskaza-
ny powyzej - publiczne wykonanie, wystawienie, wy$wietlenie, od-
fworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udo-
stepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego
dostep w miegjscu i w czasie przez siebie wybranym.

Przyktad: Licencjodawca udziela w umowie licencyjnej upowaz-
nienia do rozpowszechniania przez licencjobiorce utworu licencjo-
dawcy pt. ,Licencje w dziatalnosci gospodarczej” poprzez wysyta-
nie do odbiorcéw fal pozwalajgcych na podprogowq percepcje
utworu przez kore mézgowq. Umowa taka jest niewazna ze wzgledu
na udzielenie upowaznienia na nieistniejqcym polu eksploatacii.

4. Wybrane dodatkowe elementy
umowy licencyjnej

4.1. Wynagrodzenie za udzielenie licenciji

Strony umowy licencyjnej majg swobode w regulowaniu wynagro-
dzenia za korzystanie z utwory, jak réwniez mogq przyjaé, ze licencja jest
udzielana nieodptatnie. Pamietac jednak nalezy, ze w przypadku braku
okreslonych postanowier w umowie zastosowanie bedqg mie¢ odpowied-
nie przepisy prawa regulujgce problematyke wynagrodzenia i w efekcie:
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1) jezeli z umowy nie wynika, ze udzielenie licencji nastgpito nie-
odptatnie, licencjodawcy bedzie przystugiwac prawo do wynagro-
dzeniaq, przy czym w braku odmiennego postanowienia umownego
licencjodawcy przystuguje osobne wynagrodzenie za korzystanie

z utworu na kazdym odrebnym polu eksploatacii,

2) jezeli w umowie nie okreslono wysokoéci wynagrodzenia autor-

skiego, wysoko$¢ wynagrodzenia okre$lana bedzie z uwzglednie-

niem zakresu udzielonej licencji oraz korzys$ci wynikajgcych z korzy-
stania z utworu.

Szczegdinej ochronie podlega sytuacja twdércy utworu udzielo-
jacego licencji i w tym zakresie przepisy Prawa autorskiego przewidujg
regulacje szczegdlne. Przyktadowo w razie razqcej dysproporcji miedzy
wynagrodzeniem twoércy a korzysciami licencjobiorcy twdrca moze zgdaé
stosownego podwyzszenia wynagrodzenia przez sqd.

4.2. Uprawnienie do udzielenia sublicenc;i

Umowa licencyjna moze dopuszczaé udzielenie przez licencjo-
biorce sublicencji innej osobie do korzystania z utworu w zakresie uzyskao-
nej przez licencjobiorce licencji. Jedli jednak umowa licencyjna nie zo-
wiera postanowien w tym przedmiocie, udzielenie takiej sublicencji przez
licencjobiorce jest niedopuszczalne.

4.3. Zastrzezenie wytgcznosci korzystania
z przedmiotu licencji

Licencja wytgczna polega na zastrzezeniu dla licencjobiorcy
wytgcznosci korzystania z utworu w okreslony sposéb (na wymienionym
w umowie polu eksploatacii). Brak w umowie takiego postanowienia ozna-
cza, ze licencja ma charakter niewytqczny, a zatem twérca moze udzieli¢
upowaznienia innym osobom do korzystania z utworu na tym samym polu
eksploataciji. Licencjobiorca wytgczny moze dochodzi¢ roszczen z tytutu



naruszenia autorskich praw majatkowych jezeli:
1) nic innego nie wynika z umowy licencyjnej oraz
2) chodzi o naruszenia praw autorskich na polach eksploatacji
wymienionych w umowie licencyjnej, ktére zaistniaty w czasie jej
obowigzywania.

5. Czas tfrwania umowy licencyjnej
i zakres terytorialny jej obowigzywania

Umowa licencyjna moze by¢ zawarta zardwno na czas oznaczony,
jak i nieoznaczony, moze réwniez wskazywac zakres terytorialny jej obowig-
zywania. Jezeli z fre$ci umowy nie wynika, czy zostata ona zawarta na czas
oznaczony czy tez na czas nieoznaczony, przyjmuje sie, ze uprawnia ona
do korzystania z utworu w okresie pieciu laf. Jezeli nafomiast nie oznaczo-
Nno w niegj zakresu terytorialnego - uprawnia ona do korzystania z utworu
na ferytorium panstwa, w ktérym licencjobiorca ma swojq siedzibe.

Czas frwania kazdej umowy licencyjnej nie moze by¢ dtuzszy niz czas trwa-
nia majgtkowych praw autorskich do utworu.

6. Prawo odstgpienia
i wypowiedzenia umowy licencyjne;

Jezeli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, a licencji udzielono
na czas nieoznaczony, umowa ta moze by¢ wypowiedziana z zachowo-
niem ferminéw umownych, a w ich braku na rok naprzéd, na koniec roku
kalendarzowego. Uprawnienie to dotyczy réwniez licencji udzielonych na
okres dtuzszy niz pie¢ lat, sg one bowiem uwazane po uptywie tego termi-
Nnu za udzielone na czas nieoznaczony. Naszym zdaniem reguty te stoso-
wac nalezy zardwno do licencjodawcy, jak i licencjobiorcy.

W zakresie prawa do odstgpienia lub wypowiedzenia umowy li-
cencyjnej przepisy prawa w szczegdlny sposéb chroniq tworce:
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1) W odniesieniu do niektdrych kategorii utwordw twdrca moze
odstgpi¢ od umowy licencyjnej lub jg wypowiedzie¢ powotujgc
sie na swoje istotne interesy tworcze, Jezeli odstgpienie od umowy
lub jej wypowiedzenie nastepuje po przyjeciu utworu, skuteczno$é
odstgpienia lub wypowiedzenia moze by¢ przez drugq strone umo-
wy uzalezniona od zabezpieczenia kosztéw poniesionych przez nig
w zwigzku z zawartg umowaq. Nie mozna jednak zgdac zwrotu kosz-
téw, gdy zaniechanie rozpowszechniania jest nastepstwem okolicz-
nosci, za ktdre twdrca nie ponosi odpowiedzialnosci.
2) Innym przypadkiem dajgcym twoércy mozliwos¢ odstgpienia
od umowy licencyjnej lub jej wypowiedzenia jest sytuacja, w ktd-
rej licencjobiorca zobowigzat sie do rozpowszechniania utworu
i nie przystgpit do jego rozpowszechniania w umowionym terminie,
aw jego braku - w ciggu dwdch lat od przyjecia utworu.
3) Twoérca moze ponadto odstgpi¢ od umowy albo jg wypowie-
dzie¢ jezeli publiczne udostepnienie utworu nastepuje w nieodpo-
wiedniej formie albo ze zmianami, ktérym twdrca mogtby stusznie
sie sprzeciwic, a wezwanie do zaniechania naruszenia skierowane
do licencjobiorcy okazato sie bezskuteczne.
Jezeli ustawa nie stanowi inaczej, kazda ze stron odstepujac
od umowy lub wypowiadajgc ja moze zgda¢ od drugiej strony zwrotu
wszystkiego, co ta ofrzymata z tytutu umowy.

7. Nadzdr autorski

Licencjobiorca jest obowigzany umozliwi¢ tworcy przed rozpo-
wszechnieniem utworu przeprowadzenie nadzoru autorskiego. Jezeli wnie-
sione w zwigzku z nadzorem zmiany w utworze sq niezbedne i wynikajg
z okolicznos$ci od twdrcy niezaleznych, koszty ich wprowadzenia obcigzajg
licencjobiorce. Jezeli twdrca nie przeprowadzi nadzoru autorskiego w od-
powiednim terminie, uwaza sie, ze wyrazit zgode na rozpowszechnianie
utworu. Co do zasady za wykonanie nadzoru autorskiego nie przystugu-



je twércy odrebne wynagrodzenie, chyba ze co innego wynika z umowy
lub z przepisdéw prawa.

8. Licencje na programy komputerowe

8.1. Specyfika umow licencyjnych
na programy komputerowe

Wspodtczesne systemy prawne przewidujg ochrone patentowqg
lub prawnoautorskg programdw komputerowych. W polskim systemie
prawnym obowigzuje prawnoautorski model ochrony programéw kompu-
tferowych.

Zgodnie z przepisami Prawa autorskiego zasadq jest, ze programy kompu-
terowe podlegajg ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy szczegdlne
nie stanowig inaczej. Ochrona przyznana programowi komputerowemu
obejmuje wszystkie formy jego wyrazenia, natomiast idee i zasady bedg-
ce podstawq jakiegokolwiek elementu programu komputerowego, w tym
podstawq tgczy (inferfejséw), nie podlegajg ochronie.

Przepisy szczegdlne Prawa auforskiego w sposdb autonomiczny okreslajg
zakres majgtkowych praw autforskich do programu komputerowego. Za-
kres ten jest istotny miedzy innymi dla umdw licencyjnych, stanowigc moz-
liwe pole upowaznienia licencjobiorcy do korzystania z programu kom-
puterowego. Auforskie prawa majgtkowe do programu komputerowego
zawarte w zamknietym katalogu obejmujg prawo do:

1) frwatego lub czasowego zwielokrotnienia programu kompute-
rowego w catosci lub w czesci jakimikolwiek srodkami i w jakiejkol-
wiek formie; w zakresie, w ktérym dla wprowadzania, wyswietlania,
stfosowania, przekazywania i przechowywania programu kompu-
ferowego niezbedne jest jego zwielokrotnienie, czynnosci te wy-
magajg zgody uprawnionego (fzw. prawo reprodukcji programu
komputerowego),
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2) ftumaczenia, przystosowywania, zmiany uktadu lub jakichkol-
wiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem
praw osoby, ktéra tych zmian dokonata (fzw. prawo ttumaczenia,
adaptacji i wprowadzania zmian),
3) rozpowszechniania, w tym uzyczenia lub najmu, programu kom-
puterowego lub jego kopii.
Jezeli umowa nie stanowi inaczej, czynnosci wymienione wyzej
w pkt 1) i 2) nie wymagajg zgody uprawnionego, jezeli sq niezbedne
do korzystania z programu komputerowego zgodnie z jego przeznacze-
niem, w tym do poprawiania bteddw przez osobe, ktéra legalnie weszta
W jego posiadanie.
Niewazne sg postanowienia umdw licencyjnych przewidujgce ko-
niecznos$¢ uzyskania zezwolenia uprawnionego Na:
* sporzgdzenie kopii zapasowej, jezeli jest to niezbedne do korzy-
stania z programu komputerowego (jezeli umowa nie stanowi ina-
czej, kopia ta nie moze by¢ jednak uzywana réwnoczesnie z pro-
gramem komputerowym),
* obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu
komputerowego w celu poznania jego idei i zasad przez osobe
posiadajagcq prawo korzystania z egzemplarza programu kompu-
tferowego, jezeli, bedqgc do tych czynnosci upowazniona, dokonuje
ona tego w frakcie wprowadzania, wyswietlania, stosowania, prze-
kazywania lub przechowywania programu komputerowego,
* zwielokrotnianie kodu lub ftumaczenie formy programu kompu-
ferowego jezeli jest to niezbedne do uzyskania informacji koniecz-
nych do osiggniecia wspdtdziatania niezaleznie stworzonego
programu komputerowego z innymi programami komputerowymi
(w tym przypadku przepisy prawa precyzujq kto i w jakich przypad-
kach moze dokona¢ takich czynnosci bez zgody uprawnionego).
Twérca programu komputerowego nie moze z powotaniem sie na swoje
istotne interesy twdrcze odstgpi¢ od umowy licencyjnej lub ja wypowie-
dzie¢. Nie przystuguje mu rowniez uprawnienie do sprawowania nadzoru
autorskiego przed rozpowszechnieniem programu przez osobe z niego



korzystajacaq.

8.2. Typy licencii
Nna programy komputerowe
wystepujgce w obrocie

Praktyka obrotu wyksztatcita szereg typdw licencji na programy
komputerowe - od licencji w petni odptatnych, przez rézne wersje licenciji
nieodptatnych. Wérdd licencji odptatnych przyktadowo wymieni¢ mozna
nastepujgce:

¢ licencja przypisana do stanowiska (fzw. node-locked) - umozli-
wia korzystanie z programu komputerowego na jednym stanowisku
identyfikowanym w okreslony sposdb,
* licencja sieciowa (fzw. floating) - umozliwia jednoczesne korzy-
stanie z programu komputerowego na okreslonej liczbie stanowisk,
¢ licencja pudetkowa (fzw. box) - umozliwia korzystanie z progra-
mu komputerowego przez licencjobiorce na dowolnym urzgdzeniu
nalezgcym do licencjobiorcy, na ktérym program zostanie zainsta-
lowany,
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e licencja OEM (jest to skrét od angielskiego okredlenia ,Original
Equipment Manufacturer” - producent sprzetu) - zwigzana jest
z nabyciem okre§lonego urzgdzenia, na ktdrym oprogramowanie
jest fabrycznie zainstalowane; umowa licencyjna w takim przypad-
ku zawierana jest zwykle pomiedzy licencjobiorcq i producentem
urzgdzenia, ktéry dziata w ramach uprawnien uzyskanych od pro-
ducenta oprogramowania.
Do licenciji innych niz typowe licencje odptatne nalezqg przyktado-
We}
* licencja fypu shareware - nieodptatna licencja lub licencja
o niewielkiej odptatnoéci na korzystanie z programu kompute-
rowego z pewnymi ograniczeniami bez ujawnienia jego kodu
zrédtowego w celu umozliwienia wyprébowania programu przez
uzytkownika; ograniczenia w korzystaniu z programu mogg miec¢
charakter czasowy (fzw. wersja trial) lub polega¢ na ilosciowym
limicie uruchomienia programu albo na ograniczeniu funkcji pro-
gramu w stosunku do wersji komercyjnej,
* licencja typu freeware - nieodptafna licencja na nieograniczone
w czasie korzystanie z programu komputerowego bez ujawnienia
jego kodu zrédtowego oraz bez mozliwosci czerpania korzysci ma-
jatkowych z dalszej dystrybucji programu,
« licencja typu adware (,ad” stanowi skrét od ang. stowa ,adver-
fisement”) - nieodptatna licencja na korzystanie z programu, ktdry
zawiera funkcje wyswietlania reklam, zwykle bannerdw.
Podane wyzej nazwy poszczegdlnych rodzajéw licencji nie wynikajg
z przepisdw prawa. W praktyce postanowienia umdw licencyjnych zali-
czanych do tej samej kategorii mogq istotnie réznic sie od siebie, kluczowe
znaczenie ma zatem tre§¢ umowy licencyjnej, a nie nazwa licencji uzyta
przez strony.



Q. Artystyczne wykonanie

Do artystycznych wykonanh znajduje zastosowanie szereg przepi-
sOdw o umowach licencyjnych na korzystanie z utworéw, w tym zwitaszcza
regulacje odnoszgce sie do niezbednych elementéw umowy licencyjnej,
czasu i miejsca korzystania z artystycznego wykonania, a takze domnie-
manie, iz w braku wyraZznego postanowienia o przeniesieniu prawa, twor-
ca udzielit licencii.
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Wybrane konsekwencje
podatkowe zawarcia
umowy licencyjnej




1. Uwagi ogdline

Zawarcie umowy licencyjnej moze wywotywacé okreslone konse-
kwencje podatkowe. Podstawowe podatki, ktdre w tym zakresie powinny
by¢ brane pod uwage to podatek dochodowy oraz podatek od towa-
réw i ustug. Odnotowadé warto, ze zawarcie umowy licencyjnej nie bedzie
natomiast skutkowato opodatkowaniem podatkiem od czynnosci cywilno-
prawnych.

Ponizej omdwione zostang podstawowe regulacje podatkowe od-
noszgce sie do podatkéw dochodowych oraz podatku od towardw i ustug
dotyczgce przedsiebiorcy jako podatnika i strony umowy licencyjnej.
Przedstawione uwagi majg charakter pogladowy i nie dotyczg wszystkich
zagadnien, jakie mogaq pojawic sie na gruncie prezentowanych regulacii.
Przedmiotem omadwienia nie bedzie np. sytuacja podatkowa stron umowy
licencyjnej innych niz przedsiebiorca (cho¢ moze to wptywadé na sytuacje
przedsiebiorcy), jak réwniez zbywanie uprawnien i przenoszenie obowigz-
kdw wynikajgcych z umowy licencyjne;.

Uwagi dotyczqgce licencji i umowy licencyjnej majg odpowiednie
zastosowanie do sublicencji i umowy sublicencyjne;j.

2. Konsekwencje zawarcia
umowy licencyjnej na gruncie
podatku dochodowego

2.1. Przychdd z umowy licencyjnej

Zawarcie umowy licencyjnej moze prowadzi¢ do powstania przy-
choddéw zwigzanych z uzyskiwaniem optat licencyjnych. Nie oznacza to
jednak, ze licencje nieodptatne sg neutralne na gruncie omawianego
podatku. Jesli licencjobiorcqg jest przedsiebiorca frzebba mie¢ na uwadze,
ze przychodem z prowadzonej przez niego dziatalno$ci gospodarczej jest
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co do zasady réwniez warto§¢ otrzymanych przez niego nieodptatnych
Swiadczen, a wiec takze nieodptatnie uzyskanych licencji. Dla ustalenia tej
warto$ci zastosowaé mozna reguty dotyczgce nieodptatnego $wiadcze-
nia ustug co oznacza, ze ustala sie jg w nastepujgcy sposdb:

a) jezeli udzielanie licencji wchodzi w zakres dziatalnoéci gospo-

darczej licencjodawcy - wedtug cen stosowanych wobec innych

licencjobiorcéw,

b) jezeli uprawnienia licencyjne zostaty uprzednio zakupione - we-

dtug cen zakupu,

c) w pozostatych przypadkach - na podstawie cen rynkowych sto-

sowanych przy udostepnianiu praw fego samego rodzaju i gatun-

ku, z uwzglednieniem w szczegdlnosci ich stanu oraz czasu i miej-
sca udostepnienia.

Jezeli $wiadczenia sq czesciowo odptatne, przychodem podatnika

jest réznica pomiedzy wartosciq tych $wiadczen ustalong wedtug

powyzszych regut a odptatno$cig ponoszong przez podatnika.

W zwigzku z opodatkowaniem nieodptatnych $wiadczen w prak-
tyce pojawit sie problem korzystania przez przedsiebiorcdw z darmowego
oprogramowania komputerowego (np. na licencji freeware, sharewere,
adware). Zgodnie ze stanowiskiem organdw podatkowych w fakiej sytu-
acji istnieje konieczno$¢ indywidualnej oceny kazdego przypadku. Co
do zasady uzna¢ jednak mozna, ze jesli okre$lone oprogramowanie jest
z zatozenia udostepniane nieodptatnie wszystkim zainteresowanym pod-
miotom fo nie ma mozliwo$ci ustalenia wartoéci takiego $wiadczenia dla
celéw podatkowych i w konsekwencji nie powstanie przychdd na gruncie
podatku dochodowego™ .

Przyktad: ,Novum” Sp. z 0.0. wykorzystuje w swoich firmowych kom-
puterach sciqgniety z Infernetu pakiet oprogramowania biurowego
oparty o bezptatnq licencje (freeware). Jednoczesnie otfrzymata
ona nieodptartnie od swojego kontrahenta (dostawcy oprogramo-
wania antywirusowego) komercyjny program antywirusowy wraz
7 licencjq na jego uzywanie. Z uwagi na nieograniczonq mozliwosé

10 Por. pismo z dnia 28 lutego 2006 r. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansdw, nr PB3/GM-8213-12/06/144,



sciggniecia wspomnianego oprogramowania biurowego przez
kazdego zainteresowanego nie powstanie w tym zakresie po stro-
nie ,Novum” sp. z 0.0. przychod podlegajqcy opodatkowaniu po-
datkiem dochodowym. W odniesieniu zas do programu antywiruso-
wego po stronie ,Novum” sp. z 0.0. pojawi sie przychdd w wysokosci
wartosci ofrzymanego oprogramowania i licencji ustalonej wedftug
cen sfosowanych wobec innych odbiorcéw przez dostawce opro-
gramowania antywirusowego.

Przychody z tytutu optat licencyjnych uzyskiwane przez licencjo-
dawce w zakresie prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarczej
sg na gruncie podatku dochodowego od oséb fizycznych kwalifikowane
jako przychody z tej dziatalnoéci. Zardwno na gruncie podatku dochodo-
wego od osdb fizycznych, jak i podatku dochodowego od oséb prawnych
w przypadku, w ktérym optaty licencyjne uiszczane sg w okresach rozli-
czeniowych (np. miesiecznie) przychdd powstanie w ostatnim dniu okresu
rozliczeniowego okreslonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie
rzadziej niz raz w roku. W przypadku, w ktérym optata licencyjna uiszczana
jest jednorazowo przychéd powstanie w dniu wykonania lub cze$ciowego
wykonania umowy licencyjnej, nie pdzniej jednak niz w dniu wystawienia
faktury albo uregulowania naleznosci.

2.2. Koszty uzyskania przychoddéw
w przypadku umowy licencyjne;

Na gruncie podatku dochodowego licencje nadajgce sie do go-
spodarczego wykorzystania w dniu przyjecia do uzywania, ktérych przewi-
dywany okres wykorzystywania jest dtuzszy niz rok i ktére wykorzystywane
sg na potrzeby zwigzane z prowadzong przez podatnika dziatalnoscig go-
spodarczq (albo w odniesieniu do ktérych podatnik bedgc licencjobiorcg
zawart umowy sublicencji) uznawane sq za tzw. wartosci niematerialne

i prawne. Wydatki na nabycie takich licencji nie stanowig w zwigzku z tym
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automatycznie kosztéw uzyskania przychoddw, natomiast zaktualizowane
zgodnie z przepisami prawa i pomniejszone o sume odpiséw amortyza-
cyjnych bedqg co do zasady kosztem uzyskania przychoddw w przypadku
odptatnego zbycia licencii.

Licencje zaliczane do warto$ci niematerialnych i prawnych pod-
legajag amortyzacji podatkowej, a dokonywane odpisy amorftyzacyjne sq
kwalifikowane jako koszty uzyskania przychodu. Dla ustalenia wysokosci
odpiséw konieczne jest sprecyzowanie nastepujgcych elementéw kalku-
lacyjnych: warto$ci poczgtkowej licencji, stawki oraz okresu dokonywania
odpisdéw amortyzacyjnych. Wysoko$¢ danego odpisu jest zatem wynikiem
zastosowania stawki do okreslonej wartosci poczatkowej licencii.

Odpis amortyzacyjny = warto$é poczgtkowa licencji *

Wartos¢ poczgtkowq licencji stanowi cena jej nabycia, przy czym
cena ta obejmuje kwote nalezng licencjodawcy, powiekszong o koszty
zwigzane z zakupem naliczone do dnia przekazania licencji do uzywania
np. koszty instalacji oraz uruchomienia programdw i systemdw komputero-
wych. Jezeli wynagrodzenie licencjodawcy wynikajgce z umowy licencyj-
nej jest uzaleznione od wysoko$ci przychoddw z licencji lub praw uzysko-
nych przez licencjobiorce przy ustalaniu warto$ci poczatkowej licencji nie
uwzglednia sie tej cze$ci wynagrodzenia.

Podatnicy ustalajg staowki amortyzacyjne dla licencji na caty okres
amortyzacji przed rozpoczeciem dokonywania odpisdw amortyzacyj-
nych. W praktyce na wysokos$¢ stawki wptywa w istotnym stopniu wskaza-
na przez przepisy minimalna dtugos$¢ okresu dokonywania odpisdw amor-
tyzacyjnych. Okres dokonywania odpisow amortyzacyjnych od licencji nie
moze by¢ krdtszy niz:

1) od licencji na programy komputerowe - 24 miesiqce,

2) od licencji na wyswietlanie filméw oraz na emisje programow

radiowych i felewizyjnych - 24 miesigce (jezeli jednak umowa licen-

cyjna zostata zawarta na krétszy okres podatnicy mogag dokonywad



odpisdw amortyzacyjnych w okresie wynikajgcym z tej umowy),

3) od pozostatych licencji - 60 miesiecy.

Podatnicy mogg dokonywaé odpiséw amortyzacyjnych w row-
nych ratach co miesigc, w réwnych ratach co kwartat, albo jednorazowo
na koniec roku podatkowego. Koniecznym warunkiem uznawania odpi-
sdw amortyzacyjnych za koszty uzyskania przychoddw jest prowadzenie
ewidencji srodkdéw trwatych i wartoéci niematerialnych i prawnych. Licen-
cje powinny by¢ wprowadzone do ewidencji najpdzniej w miesigcu prze-
kazania ich do uzywania. Co do zasady odpisdw dokonuje sie poczawszy
od pierwszego miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktérym licencje
wprowadzono do ewidencji do korca tego miesigca, w ktérym nastepuje
zrdwnanie sumy odpisdw amortyzacyjnych z jej wartosciq poczatkowq lub
zbycie licencji.

Podatnicy moga nie dokonywaé odpisdw amortyzacyjnych od li-
cencji, ktérej wartos¢ poczgtkowa nie przekracza 3.500 ztotych. Wydatki
poniesione na ich nabycie stanowig wéwczas koszty uzyskania przycho-
déw w miesigcu oddania licencji do uzywania. Wydatki na licencje, ktéra
nie stanowi warto$ci niematerialnej i prawnej (np. ze wzgledu na przewi-
dywany okres jej wykorzystywania) mogaq by¢ natomiast zaliczane do kosz-
téw uzyskania przychoddw na zasadach ogdinych.

W zwigzku z amortyzacjg licencji na programy komputerowe
w praktyce pojawit sie problem ulepszen i aktualizacji takich programdw
(fzw. upgrade i update). Przepisy prawa podatkowego nie regulujg bo-
wiem bezposrednio sytuacji, w ktdérej dochodzi do ulepszenia wartosci
niematerialnych i prawnych. Ulepszenia i aktualizacje oprogramowania
komputerowego mogq by¢ zatem kwalifikowane w rézny sposéb. W przy-
padku, w ktérym tego rodzaju modyfikacje nastepujg na podstawie pier-
wotnej umowy licencyjnej i objete sg odptatnosciq za uzyskanie licencji
nie wptywa to na warto$é poczatkowq licencji i wysokoéé dokonywanych
odpisdw amortyzacyjnych. W sytuacji natomiast, w ktérej modyfikacja
oprogramowania nastepuje na podstawie odrebnej umowy licencyjnej
rozwazaé mozna jej odrelbbng amortyzacje (o ile spetnione zostaty pozosta-
te wymagania do jej zaliczenia do wartoéci niematerialnych i prawnych).
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Mozliwe jest tez uznanie, iz w przypadku, w ktérym program komputero-
wy jest niezbedny do uruchomienia komputera (np. system operacyjny)
licencja dotyczgca tego programu nie bedzie stanowita wartosci nie-
materialnej i prawnej, a sam program wchodzi¢ bedzie w skiad zespotu
komputerowego stanowigcego $rodek trwaty. W efekcie ulepszenie lub
aktualizacja takiego oprogramowania prowadzi¢ bedzie do ulepszenia
Srodka trwatego.

2.3. Umowa licencyjna a ulga
Nna nabycie nowych technologii

Zaréwno przepisy podatku dochodowego od osdb fizycznych, jak
i podatku dochodowego od oséb prawnych przewidujg ulge w postaci
mozliwosci odliczenia od podstawy opodatkowania (dochodu) wydat-
kdbw poniesionych przez podatnika na nabycie nowych technologii. Za
nowe fechnologie uwaza sie wiedze technologiczng w postaci wartosci
niematerialnych i prawnych, w szczegdlino$ci wyniki badan i prac rozwojo-
wych, ktéra umozliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobdw
lub ustug i ktéra nie jest stosowana na Swiecie przez okres dtuzszy niz ostat-
nich 5 lat, co potwierdza opinia niezaleznej od podatnika jednostki na-
ukowej wskazanej w przepisach prawa. Przez nabycie nowych technologii
rozumie sie m.in. nabycie praw do wspomnianej wiedzy tfechnologicznej
w drodze umowy o korzystanie z tych praw, a wiec np. umowy licencyjnej.
Podkresli¢ nalezy, ze ulga na nabycie nowych technologii jest niezalezna
od dokonywanych odpiséw amortyzacyjnych omdwionych wyzej. Warunki
skorzystania z ulgi w odniesieniu do licencji sg nastepujqce:
a) podatnik ponidst wydatki na uzyskanie licencji uprawniajgcej do korzy-
stania z nowych technologii,
b) uzyskana licencja zostata wprowadzona do ewidencji Srodkdw frwa-
tych oraz wartos$ci niematerialnych i prawnych,
¢) podatnik w roku podatkowym lub w roku poprzedzajgcym nie prowa-
dzit dziatalno$ci na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie



zezwolenia.

Wysoko$¢ mozliwego odliczenia jest dos¢ znaczna, wynosi bowiem
50 % wydatkdw uwzglednionych przy ustalaniu wartoéci poczagtkowej li-
cencji i zaptaconych licencjodawcy. Zaptata na rzecz licencjodawcy
powinna przy tym nastgpi¢ w roku podatkowym, w ktérym licencje wpro-
wadzono do ewidencji srodkdw trwatych oraz warto$ci niematerialnych
i prawnych lub w roku kolejnym. Obliczajgc wysoko$¢ poniesionych wydat-
kéw uwzgledni¢ réwniez mozna przedptaty (zadatki), o ile uiszczone zosta-
ty w roku poprzedzajgcym rok, w ktérym dokonano wprowadzenia licencji
do ewidencji. W przypadku podatku dochodowego od oséb fizycznych
kwota odliczenia nie moze przekroczy¢ kwoty dochodu uzyskanego z po-
zarolniczej dziatalno$ci gospodarczej. Jezeli podatnik nie moze obnizyé
swojego dochodu o ulge w petnej wysokoéci np. z tego wzgledu, ze do-
chdéd jest nizszy niz wysoko$¢ ulgi, ma on mozliwo$¢ odliczenia pozostatej
czesci ulgi w kolejno nastepujgcych po sobie trzech latach podatkowych,
liczgc od kohca roku, w ktérym wprowadzono licencje do ewidencji. War-
fo pamietad, ze podatnik co do zasady utraci prawo do ulgi jesli w ciggu
frzech lat, liczac od kohca roku podatkowego, w ktérym licencje wprowao-
dzono do ewidencji, udzieli w jakiejkolwiek formie (a wiec takze w postaci
np. sublicenciji) lub w jakiejkolwiek czesci innym podmiotom prawa do no-
wej technologii bedqgcej przedmiotem licenciji.

2.4. Ogodlne zasady rozliczania podatku
dochodowego w przypadku umow
licencyjnych pomiedzy podmiotem
polskim i podmiotem zagranicznym

Zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi podatnicy nie posio-
dajgcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, sie-
dziby lub zarzgdu, a uzyskujgcy na tym terytorium przychody m.in. z praw
autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektéw wynalazczych',
znakdw towarowych i wzoréw zdobniczych'?, z nalezno$ci za udostepnie-

11 Zgodnie z Prawem wiasnosci przemystowej za projekty wynalazcze uwaza sie wynalazki, wzory uzytkowe, wzory przemystowe, topo-
grafie uktladéw scalonych i projekty racjonalizatorskie.

12 Wzory zdobnicze stanowiq rodzaj rozwigzan, na ktére Urzad Patentowy udzielat praw wytgcznych do czasu wejécia w zycie Prawa
wiasnoséci przemystowej. Prawo wiasnosci przemystowej zastgpito te kategorie wzorami przemystowymi, jednak w dalszym ciagu moze
pozostawaé w mocy pewna liczba praw do wzoréw zdobniczych.
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nie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, a takze za informa-
cje zwigzane ze zdobytym doswiadczeniem w dziedzinie przemystowej,
handlowej lub naukowej (know-how) opodatkowani sg od tych przycho-
ddéw podatkiem dochodowym w wysokoéci 20 %. Obowigzek uiszczenia
tego podatku dotyczy zatem m.in. zagranicznych licencjodawcdw, kié-
rzy uzyskujag przychody z tytutu licencji udzielonych polskim podmiotom.
W takich sytuacjach podatek z reguty powinien by¢ pobrany i przekazany
na rachunek urzedu skarbowego przez polskiego przedsiebiorce (licen-
cjobiorce) wyptacajacego optaty licencyjne. Poszczegdlne umowy o uni-
kaniu podwdjnego opodatkowania przewidujg do$¢ czesto nizszg stawke
opodatkowania niz wspomniana stawka 20 % (np. umowa miedzy Rze-
czgpospolitg Polskg a Republikg Federalng Niemiec w sprawie unikania
podwdjnego opodatkowania w zakresie podatkdédw od dochodu i od mao-
jatku wprowadza ograniczenie takiego podatku do wysokosci 5 %) lub
nawet zwolnienie z opodatkowania i regulacje te majg pierwszenstwo
przed przepisami ustawowymi. Stawke lub zwolnienie wynikajace z umowy
miedzynarodowej licencjobiorca zastosowaé moze jednak jedynie wow-
czas, gdy odbiorca nalezno$ci udokumentuje swojq siedzibe w panstwie
obcym, przedktadajgc licencjobiorcy tzw. certyfikat rezydencji, a wiec za-
Swiadczenie poswiadczajgce siedzibe dla celdw podatkowych wystawio-
ne przez wiasciwy organ podatkowy panstwa obcego.

Przyktad: Przedsiebiorca Jan Kowalski zawart umowe licencyjnq ze
spotkg ,Verbum” (nieprowadzqcq dziatalno$ci na terytorium Polski)
na korzystanie ze znaku fowarowego ,Vox”. Za rok 2009 Jan Kowalski
powinien uisci¢ w zwiqzku z tym 100.000 zt tytutem optaty licencyjnej,
od ktérej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od
0s6b prawnych powinien uprzednio pobrac¢ i wptaci¢ do polskiego
urzedu skarbowego podatek w wysokosci 20 %. Poniewaz spotka
Nerbum” przedtozyta Janowi Kowalskiemu certyfikat rezydencji po-
Swiadczajqcy dla celéw podatkowych siedzibe tej spotki na ferenie
Niemiec, zastosowat on stawke wynikajgcq z umowy o unikaniu po-
dwadjnego opodatkowania wynoszqcq 5 %.



Umowy o unikaniu podwdjnego opodatkowania majg oczywiscie
zastosowanie réwniez w przypadku, w ktdrym to polski przedsiebiorca jest
licencjodawcqg ofrzymujgcym optaty licencyjne od zagranicznych licen-
cjobiorcéw. Umowy te mogq zakazywacé opodatkowania w panstwie,
w ktérym powstaty naleznosci licencyjne lub zezwalaé na pobdr podatku
w tym panstwie do okreslonej wysokosci. W tym ostatnim przypadku dla
unikniecia podwdjnego opodatkowania tych samych naleznosci prze-
widujg one jednoczesnie sposdb uwzglednienia przy rozliczaniu podatku
w Polsce faktu zaptacenia podatku za granicg. Najogdlniej rzecz biorgc
mozna wyrdzni¢ dwa takie sposoby:

1) metode wytgczenia (naleznoé¢ licencyjna jest w Polsce zwolnio-

na z opodatkowania),

2) metoda zaliczenia (podatek zaptacony za granicq jest w okre-

$lony sposdb odliczany od podatku naleznego w Polsce, oblicza-

nego od wszystkich dochoddéw licencjodawcy).

Polski podatnik (licencjodawca) otrzymywane optaty licencyjne
powinien zatem opodatkowaé w Polsce na ogdinych zasadach, stosu-
jac jednoczes$nie metode wskazang w umowie o unikaniu podwdjnego
opodatkowania dla uwzglednienia faktu zaptacenia podatku za granicq
(o ile rzeczywiscie podatek taki zostat zaptacony).

Powyzsze zasady nie majg zastosowania w sytuacji, w ktérej licen-
cjodawca posiada siedzibe w innym panstwie lecz prowadzi dziatalnosé
gospodarczg w panstwie siedziby licencjobiorcy poprzez statg placéwke
(fzw. zaktad), a wyptacane nalezno$ci wiqzq sie z dziatalnosciqg tej pla-
coéwki. W tym przypadku licencjodawca powinien zaptaci¢ podatek
od naleznosci licencyjnych w panstwie, w ktérym potozona jest wspomnia-
na placdwka.

3. Opodatkowanie licenciji
podatkiem od towardw i ustug

Udzielenie licencji jest uwazane na gruncie podatku od tfowardw
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i ustug za swiadczenie ustug. Jezeli Swiadczenie to jest $wiadczeniem od-
ptatnym podlega ono opodatkowaniu tym podatkiem. Opodatkowaniu
podlega rowniez udzielenie nieodptatnej licencji na cele osobiste podat-
nika lub jego pracownikdw, w tym bytych pracownikdw, wspdlnikdw, udzio-
towcdw, akcjonariuszy, cztonkdw spdtdzielni i ich domownikdw, cztonkdw
organdw stanowigcych osdb prawnych, cztonkdw stowarzyszenia oraz
wszelkich innych nieodptatnych licencji, jezeli nie sg one zwigzane z pro-
wadzeniem przedsiebiorstwa, a podatnikowi przystugiwato prawo do ob-
nizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego przy no-
byciu towardw i ustug zwigzanych z tymi ustugami, w catoséci lub w czesci.

Moment powstania obowigzku podatkowego w odniesieniu do
$wiadczonych na ferytorium Polski ustug polegajgcych na udzieleniu licen-
cji okreslony zostat w sposdb szczegdlny. Obowiqzek ten powstaje z chwilg
otrzymania cato$ci lub czesci zaptaty, nie pdzniej jednak niz z uptywem
ferminu ptatno$ci okreslonego w umowie lub fakturze. W odniesieniu do
podlegajgcych opodatkowaniu licencji nieodptatnych obowigzek podat-
kowy powstaje z chwilg wykonania ustugi. Jezeli jednak wykonanie catosci
lub czesci ustugi powinno by¢ potwierdzone fakturg, obowigzek podatko-
wy powstanie z chwilg wystawienia faktury, nie pdzniej niz w 7 dniu, liczac
od dnia wykonania ustugi.

Podstawqg opodatkowania w odniesieniu do licencji zasadniczo
bedzie uzyskany przez podatnika - licencjodawce obrdt rozumiany jako
kwota nalezna z tytutu udzielenia licencji (obejmujgca cato$é swiadczenia
naleznego od licencjobiorcy), pomniejszona o kwote naleznego podatku.
W przypadku podlegajgcych opodatkowaniu licencji nieodptatnych pod-
stawg opodatkowania jest koszt $wiadczenia tych ustug poniesiony przez
podatnika.

Co do zasady opodatkowanie licencji podatkiem od towardw
i ustug na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nastepuje z zastosowaniem
stawki 22 %. Warto przy tym pamietad, ze zwolnieniem od podatku obje-
te sqg ustugi zwigzane z kulturg, w tym réwniez ustugi twdrcédw i artystéw
wykonawcdw, w rozumieniu Prawa autorskiego, wynagradzane w formie
honorariéw za przekazanie lub udzielenie licencji na korzystanie z utwordw



lub artystycznych wykonan. Niektére z ustug zwigzanych z kulturg nie sg
jednak objete tym zwolnieniem, przyktadowo chodzi o:

1) ustugi zwigzane z fasmami wideo oraz z wszelkimi filnami rekla-

mowymi i promocyjnymi,

2) ustugi zwigzane z wyswietlaniem filmdow i fasm wideo, wyswietla-

niem filmdéw na innych no$nikach oraz filmdw reklamowych i pro-

mocyjnych,

3) ustugi zwigzane z produkcjqg filmdw i nagran wideo, ustugi zwig-

zane z dystrybucja filméw i nagran wideo, ustugi zwigzane z pro-

dukcjg filméw i nagran na innych no$nikach, ustugi zwigzane z dys-
frybucjq filmdw i nagran na innych nosnikach,

4) dziatalno$¢ agenciji informacyjnych,

5) ustugi wydawnicze,

6) ustugi radia i felewizji.

W zakresie nie objetym wspomnianym wyzej zwolnieniem ustugi
twércdw i artystéw wykonawcdw, w rozumieniu przepisdéw Prawa autor-
skiego, wynagradzane w formie honoraridw za przekazanie lub udzielenie
licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania opodat-
kowane zostaty 7 % stawkg podatku od towardw i ustug.

W odniesieniu do umdw licencyjnych zawieranych pomiedzy pod-
miotem polskim i podmiotem zagranicznym istotna staje sie kwestia usta-
lenia kraju, w ktérym ustuga zostanie opodatkowana. Wigze sie to z ustale-
niem miejsca $wiadczenia ustugi, poniewaz ustuga opodatkowana bedzie
tam, gdzie zgodnie z przepisami jest miejsce jej Swiadczenia. W przypadku
udzielania licencji obowigzuje zasada, zgodnie z ktdrg miejscem Swiad-
czenia ustug jest miejsce gdzie nabywca ustugi (licencjobiorca) posiada
siedzibe, state miejsce prowadzenia dziatalnosci, dla ktérego dana ustu-
ga jest $wiadczona - a w przypadku braku statego miejsca prowadzenia
dziatalnosci - staty adres lub miejsce zamieszkania. Zasada ta obowigzuje
wytgcznie pod warunkiem, ze ustugi sg $wiadczone na rzecz

1) 0séb fizycznych, oséb prawnych oraz jednostek organizacyjnych

niemajgcych osobowosci prawnej, posiadajgcych siedzibe lub

miejsce zamieszkania na terytorium panstwa nienalezgcego do
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Wspdlnoty Europejskiej lub

2) podatnikdw majgcych siedzibe lub miejsce zamieszkania

na terytorium Wspdlnoty Europejskiej, ale w kraju innym niz kraj

$wiadczgcego ustuge.

Jezeli powyzsze warunki sg spetnione podatnikiem zobowigzanym
do rozliczenia podatku z tytutu udzielenia licencji bedzie licencjobiorca.
Bedzie on musiat opodatkowac¢ nabywang ustuge licencyjng, jednoczes-
nie zas podatek nalezny z tego tytutu bedzie stanowit dla niego podatek
naliczony. Co do zasady podstawg opodatkowania bedzie w tym przy-
padku kwota, ktdrg licencjobiorca jest obowigzany zaptacié licencjodaw-
cy.

Jesli wyzej wymienione wymagania dotyczace ustalenia miejsca
$wiadczenia ustug nie bedg spetnione, zwykle zastosowanie mie¢ bedzie
zasada ogdlna, zgodnie z ktdrg miejscem $wiadczenia ustugi jest miejsce,
gdzie Swiadczgcey ustuge (licencjodawca) posiada siedzibe, a w przy-
padku posiadania statego miejsca prowadzenia dziatalnosci, z ktérego
$wiadczy ustugi - miejsce, gdzie posiada on fo state miejsce prowadzenia
dziatalnosci. W przypadku braku takiej siedziby lub statego miejsca prowa-
dzenia dziatalno$ci miejscem $wiadczenia ustugi bedzie miejsce statego
zamieszkania licencjodawcy.

Przyktad: Francuska spotka ,Genius” udzielita odptainej licencji
na korzystanie ze znaku towarowego spotce Expert” Sp. z 0.0,
7 siedzibq w Polsce. Zarowno spotka ,Genius”, jak i spotka ,Expert”
sqQ podatnikami podatku od towardw i ustug (kazda w kraju swojej
siedziby). Poniewaz ustuga polega na udzieleniu licencji podatni-
kowi posiadajgcemu siedzibe na terytorium Wspdlnoty Europejskiej,
ale w innym kraju niz Francja, miejscem $wiadczenia ustugi bedzie
Polska. W efekcie miejscem Swiadczenia ustugi licencyjnej bedzie
terytorium Polski, a spotka ,Expert” bedzie zobowiqzana do opodat-
kowania nabywanej ustugi licencyjnej. Podatek nalezny wynikajqcy
z opodatkowania nabywanej ustugi licencyjnej bedzie jednoczes-
nie dla spotki ,Expert” podatkiem naliczonym.
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