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Umowy licencyjne jako metoda komercjalizacji wlasnosci intelektualnej firmy

Okreslony powyzej zakres analizy pojecia uméw licencyjnych wymaga wstepnego wyjasnienia dwoch
zagadnien: wilasno$ci intelektualnej i komercjalizacji. Wtasno$¢ intelektualna generalnie okresli¢
mozna jako zbidr dobr niematerialnych powstatych jako efekt naukowej, innowacyjnej, artystycznej,
itp. dziatalnosci czlowieka. W ramach wtasnosci intelektualnej ochronie prawnej podlegaja zatem
utwory w rozumieniu prawa autorskiego, bazy danych — na podstawie ustawy o ochronie baz danych,
wynalazki, wzory uzytkowe, wzory przemystowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne
I topografie uktadow scalonych — zgodnie z przepisami prawa wlasnos$ci przemystowej, a takze
odmiany roélin uregulowane w ustawie o ochronie prawnej odmian ro$lin® Natomiast pojecie
komercjalizacji wlasnos$ci intelektualnej okre§li¢ mozna jako transfer wytwordéw dziatalnosci ludzkiej
w sfer¢ gospodarki, tzn. gospodarcze korzystanie z wiasnosci intelektualnej. Zawieranie umow
licencyjnych, obok sprzedazy praw wilasnosci intelektualnej stanowi gtowna strategie komercjalizacji
tych uprawnien, gdyz umozliwia przedsigbiorstwom wprowadzanie na rynek szeroko rozumianych
Lpomystow” (np. znaki towarowe, wzory przemyslowe, wynalazki) z pominigciem czgsto

dlugotrwatego i1 kosztownego procesu tworczego.

Analizujac tematyke umow licencyjnych nalezy dodatkowo zwréci¢ uwage na rdéznicg migdzy
pojeciami ,,umowa licencyjna” i ,licencja”. Umowa licencyjna oznacza porozumienie (kontrakt)
migdzy licencjodawca - podmiotem uprawnionym (np. z patentu) i licencjobiorca - podmiotem
uzyskujacym upowaznienie do korzystania z praw licencjodawcy, natomiast ,,licencja” to przedmiot
umowy licencyjnej, czyli wspomniane upowaznienie do korzystania z cudzego prawa. Wskutek
zawarcia umowy licencyjnej licencjobiorca otrzymuje wigec prawo do korzystania z cudzej whasnosci
intelektualnej w granicach okreslonych w porozumieniu. Regulacje prawne dotyczace umoéw
licencyjnych wykazuja pewne réwnice charakterystyczne dla danego przedmiotu wlasno$ci
intelektualnej, mozliwe jest jednak wyodrgbnienie generalnych zasad wlasciwych dla tego rodzaju

kontraktow 1 krotkie ich omowienie na przykladzie umowy licencyjnej dotyczacej wynalazku.

! Zakres proponowany przez J. Barte i R. Markiewicza, J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Warszawa 2010, s. 17
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Przede wszystkim umowa licencyjna, jako porozumienie okreslajace warunki korzystania z wlasnos$ci
intelektualnej - np. wynalazku - powinna zawiera¢ upowaznienie (licencj¢) do korzystania z tego
wynalazku w okreslonym zakresie (terytorialnym, czasowym i przedmiotowym). Po drugie, umowa
licencyjna objeta jest zakresem przyjetej w prawie cywilnym swobody umow, ktéra w omawianym
przypadku przyznaje licencjobiorcy wolno$¢ w wyborze kontrahenta i uksztattowania tresci umowy,
oczywiscie w granicach dopuszczalnych przez prawo. Nalezy przy tym zauwazy¢, ze pod pojgciem
umowy licencyjnej w rzeczywistosci kryje si¢ kilka jej rodzajow, tj. umowa odptatna i nieodptatna,

ograniczona i nieograniczona, wyltaczna i niewytaczna oraz sublicencja.

Odnoszac si¢ do pierwszego podziatu trzeba zaznaczy¢, ze odptatnos¢ umowy zalezy od woli stron,
brak jest bowiem przepiséw prawnych ksztaltujacych po stronie licencjobiorcy obowiazek ptacenia
za korzystanie z wlasnosci intelektualnej, np. wynalazku. Podobnie, sposob uiszczania naleznosci przez
licencjobiorcg pozostawiony jest porozumieniu stron — moga by¢ to zarowno oplaty jednorazowe, jaki
I okresowe, wnoszone w stalej wysokosci albo proporcjonalne do korzysci osiaganych przez
licencjobiorcg z wynalazku (np. procent z zysku). Przedstawione wyzej rozrdznienie pozwala na dalsza
charakterystyke umowy licencyjnej w odniesieniu do zakresu udzielonego w niej upowaznienia. Strony
takiej umowy moga bowiem postanowi¢, Zze upowaznienie begdzie mialo charakter ograniczony
(licencja ograniczona) wzgledem uprawnien licencjodawcy, badz nieograniczony (licencja
nicograniczona), a wigc pokrywajacy si¢ z zakresem uprawnien udzielajacego licencji (np. prawo
do produkowania, sprzedazy, a takze dokonywania modyfikacji wynalazku). Inny jeszcze podziat
zaktada mozliwo$¢ zawierania umow licencyjnych niewytacznych (kilka podmiotow jest uprawnionych
do komercjalizacji wynalazku) albo wytacznych, czyli przyznajacych licencj¢ wylaczna jednemu
licencjobiorcy 1 zobowiazujacych licencjodawce do nieudzielania dalszych upowaznien innym
podmiotom. Wyr6zni¢ mozna jeszcze jeden rodzaj umowy licencyjnej, tj. dalsza umowa licencyjna,
ktérej przedmiotem jest sublicencja. Sublicencja jest udzielana w wyniku porozumienia zawartego

migdzy licencjobiorca i kolejnym podmiotem.

Zawieranie uméw licencyjnych migdzy podmiotami jest niewatpliwie dzialaniem korzystnym zaréwno
z punktu widzenia licencjodawcy, jak i licencjobiorcy. Przede wszystkim udzielanie licenciji,
W odrdznieniu od sprzedazy praw daje uprawnionemu mozliwo$¢ czerpania dlugotrwalych zyskow
powstajacych w wyniku komercjalizacji, natomiast licencjobiorca zyskuje mozliwo$¢ gospodarczego

wykorzystywania cudzych praw bez ponoszenia wilasnych, czegsto znaczacych kosztow zwigzanych
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z ich opracowaniem. Ponadto, korzystanie z wtasnos$ci intelektualnej przez licencjobiorcg jest tozsame
Z uzywaniem prawa przez uprawnionego, co ma szczegdlne znaczenie z punktu widzenia obowiazku

uzywania znakdw towarowych.
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