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PRAWO WLASCIWE DLA UMOW Z ZAKRESU PRAWA
WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ, ZE SZCZEGOLNYM
UWZGLEDNIENIEM UMOW LICENCYJNYCH

Wprowadzenie

Jednym z najwazniejszych elementow tworzacych dzisiejsza rzeczywistosé eko-
nomiczng i spoteczng sg dobra niematerialne. Wiele rozwinietych panstw $wiata
zawdzigcza im swoja pozycje na arenie migdzynarodowej. W celu zapewnienia opty-
malnego wzrostu gospodarczego panstwa zaciesniaja wspotprace, ktorej skutkiem jest
transfer technologii i zwigzanej z nig know-how. Specyfika wlasnosci intelektualne;j,
zwigzana z jej niematerialnym charakterem, widoczna jest w konstrukcjach prawnych
umozliwiajacych obrét i korzystanie z tych dobr. Co do zasady czynnosSci prawne
zwigzane z wlasnoscig intelektualng przybieraja forme umowy o przeniesienie praw
albo umowy o korzystanie z tych praw, zwanej licencja. Ze wzgledu na postgpujaca
globalizacje stronami tych umow czesto sg podmioty z réznych panstw. W sytuacjach,
w ktorych nie uregulowano kwestii wyboru prawa, pojawia si¢ pytanie, jakie prawo
bedzie wlasciwe do rozstrzygania o stosunkach wyniktych z takich umow.

Niniejszy artykut podejmuje tematyke prawa wilasciwego dla zobowigzan
umownych wynikajacych z umow o przejscie praw wilasnosci intelektualnej,
w szczegolnosci umowy licencji. Poczatkowo zasadnicza regulacja z tego zakresu
byla ustawa — Prawo prywatne mig¢dzynarodowe z 1965 r.! Nastgpnie, po rozpo-
czgciu procesu integracji Polski w Atenach 8 kwietnia 1994 r. od ztozonego przez
Polske wniosku o cztonkowsko w Unii Europejskiej, wzrosto znaczenie regulacji
wspolnotowych. Pierwszym miedzynarodowym aktem podejmujacym tematyke
prawa wiasciwego dla uméw licencji byta konwencja rzymska? z 1980 r., ktora

! Ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. — Prawo prywatne miedzynarodowe (Dz.U. 1965, nr 46,
poz. 290 ze zm.), dalej: Prawo prywatne mi¢dzynarodowe z 1965 r.

2 Konwencja o prawie wlasciwym dla zobowigzan umownych otwarta do podpisu w Rzymie
19 czerwca 1980 r. (Dz.U. 2008, nr 10, poz. 57).
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weszta w zycie po jej ogltoszeniu w krajowym dzienniku ustaw 22 stycznia 2008 r.
Postanowienia konwencyjne obowiazywaly w Polsce niespetna 2 lata, do momentu
wejscia w zycie rozporzadzenia Rzym I* 17 grudnia 2009 r., ktére obowiazuje do
dzi$. Regulacja ta zostanie omowiona w najszerszym zakresie ze wzgledu na to, ze
wlasnie w niej znajdziemy odpowiedz na pytanie o wlasciwo$¢ prawa dla umow
z zakresu prawa wlasnos$ci intelektualnej. Aktualnie obowigzujaca krajowa regula-
cja — Prawo prywatne miedzynarodowe* — w przeciwienstwie do ustawy z 1965 r.,
o ktérej mowa wyzej, zawiera co prawda w rozdz. 10 przepisy okreslajace prawo
wlasciwe dla praw wlasnosci intelektualnej, cho¢ nie porusza kwestii dotyczacych
umow’. W zwiagzku z tym, ze prawa wlasciwego dla tego zagadnienia nalezy po-
szukiwaé zgodnie z regutami okreslonymi w rozporzadzeniu Rzym I, pomini¢to
W ponizszych rozwazaniach postanowienia z polskiej ustawy.

Problematyka prawa wlasciwego dla umoéw licencji byta szeroko podejmowana
przez przedstawicieli doktryny na gruncie Prawa prywatnego migdzynarodowego
z 1965 1. Niektore starsze prace z zakresu wlasnosci przemystowej takich autorow,
jak S. Sottysinski czy M. Pazdan, stracity jedynie czgsciowo na znaczeniu pomimo
nowego prawodawstwa unijnego oraz uchylenia powyzszej ustawy 16 maja 2011 r.

Nalezy wskazaé, ze niniejszy artykul ma na celu przedstawienie zagadnienia
prawa wiasciwego dla umow z zakresu prawa wlasnosci intelektualnej w ogo6lnosci,
poruszajac tematyke zarowno umow prawnoautorskich, jak i wlasnosci przemy-
stowej. Wynika to z samej konstrukcji tego rodzaju kontraktow, ktore wykazuja
wyrazne podobienstwo we wszystkich obszarach dobr niematerialnych®. Roznice
w poszczego6lnych obowigzkach stron czy skutkach prawnych umowy pozostaja
bez znaczenia dla ponizszych rozwazan.

Prawo wlasciwe dla umow licencji w Swietle rozporzadzenia Rzym I

Rozporzadzenie Rzym 1 jest niejako kontynuatorem konwencji rzymskie;j.
Obie regulacje dazg do tego, aby w sytuacji, w ktorej strony umowy nie dokonaja
wyboru prawa, wlasciwe bylto prawo panstwa najscislej zwigzanego z kontraktem’
(art. 4 ust. 5 konwencji rzymskiej i art. 4 ust. 3 rozporzadzenia Rzym I). Unijny
prawodawca zdecydowat si¢ w rozporzadzeniu nr 593/2008 (w przeciwienstwie do

3 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 . w sprawie prawa
wiasciwego dla zobowigzan umownych (Dz. Urz. UE L 2008, nr 177), dalej: rozporzadzenie Rzym I.

4 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. — Prawo prywatne migdzynarodowe (Dz.U. 2015, poz. 1792 ze zm.).

5 M. Pazdan, Prawo Prywatne Migdzynarodowe. Komentarz, Warszawa 2018, art. 46, s. 407.

¢ K. Grzybezyk, Prawo wilasciwe dla autorskoprawnej umowy licencyjnej, Warszawa 2009,
rozdz. I: Umowy z zakresu prawa autorskiego.

" R. Sikorski, Prawo wlasciwe dla umow licencyjnych o korzystanie z praw wlasnosci intelek-
tualnej w swietle rozporzgdzenia Rzym I [w:] Europejskie prawo procesowe cywilne i kolizyjne, red.
P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2012, rozdz. I: Wprowadzenie.
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konwencji rzymskiej) na jednoznaczne wskazanie prawa wlasciwego w odniesieniu
do niektérych umow, najpopularniejszych w obrocie prawnym. Przyktadem sg m.in.
umowa franczyzy czy dystrybucji, ktore wykazujg elementy podobne do umowy
licencyjnej. W obu regulacjach przyjeto réwniez za wiodacg teori¢ §wiadczenia
charakterystycznego (art. 4 ust. 2 konwencji rzymskiej i art. 4 ust. 2 Rzym I), ktéra
nie doznaje ograniczenia nawet przez wskazanie katalogu szczegdétowych regut
kolizyjnych w art. 4 ust. 1 lit. a—h Rzym I3. Zatem decyzja prawodawcy europej-
skiego o zastapieniu postanowien konwencji rzymskiej nowa regulacja, ze wzgledu
na bezposrednie wskazanie prawa wlasciwego w stosunku do niektérych umow,
miata prowadzi¢ do zwigkszenia przewidywalnosci norm kolizyjnych i zapewnienia
pewnosci prawa’.

Przebieg poszukiwania prawa wlasciwego'

Poszukiwanie prawa wlasciwego dla umow z zakresu prawa wtasnosci intelek-
tualnej w Swietle rozporzadzenia Rzym | mozna przedstawi¢ w postaci czterech
punktow, przy czym nalezy wskazaé, ze jest to swego rodzaju uproszczenie:

1. Poszukiwania nalezy rozpocza¢ od sprawdzenia, czy strony umowy skorzystaty
ze swojego prawa wynikajacego z art. 3 ust. 1 Rzym I do swobodnego wyboru
prawa wlasciwego.

2. W sytuacji, w ktorej strony nie dokonaty powyzszego wyboru, nalezy przejsc
do przepisu art. 4 ust. 1 Rzym I, w ktérym wskazano prawo wtasciwe dla
poszczegblnych rodzajoéw umow, z zastrzezeniem polegajacym na pierwszen-
stwie przepisow szczegdtowych z zakresu umoéw przewozu, konsumenckich,
ubezpieczenia i o prace (ij. art. 5—8 Rzym I).

3. Jesli zawarty przez strony kontrakt nie odpowiada rodzajem tym literalnie wska-
zanym w ust. 1, nalezy ustali¢ $wiadczenie charakterystyczne dla danej umowy.
Miejsce zwyktego pobytu'! strony, ktora zobowiazata si¢ do spetniania takiego
swiadczenia, bedzie wyznacznikiem prawa panstwa, ktore bedzie wiasciwe.

4. Jednak w przypadku niektérych umow jednoznaczne ustalenie $§wiadczenia
charakterystycznego moze si¢ okaza¢ niemozliwe. Wtedy prawem wlasciwym
bedzie prawo tego panstwa, z ktorym dany kontrakt wykazuje najscislejszy
zwigzek. Ta norma kolizyjna znajdzie zastosowanie rowniez w przypadku,
w ktorym inne prawo wiasciwe niz to ustalone na podstawie ust. 1 i 2 zdaje si¢
mie¢ $cislejszy zwigzek z dang umowa (art. 4 ust. 3).

8 Ibidem.

Pkt 6 i 16 preambuty do rozporzadzenia nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa
wiasciwego dla zobowiazan umownych (Rzym I).

19 Art. 3, 4 Rzym I oraz R. Sikorski, Prawo wlasciwe..., rozdz. 1I: Ogdlna charakterystyka po-
szukiwania prawa wiasciwego dla umow licencyjnych w swietle postanowien rozporzgdzenia Rzym 1.

1 Miejsce zwyklego pobytu jest ustalane zgodnie z art. 19 ust. 1-3 Rzym L.
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Swoboda wyboru prawa wlasciwego

W rozporzadzeniu Rzym I prawodawca unijny przewidziat swobod¢ wyboru
prawa wlasciwego dla umow z zakresu prawa wilasnos$ci intelektualnej. Takiego
wyboru strony mogg dokonac tylko sposrod istniejacych i obowigzujacych syste-
moéw prawnych danego panstwa. Nalezy wskazac, ze moze takze by¢ to system
prawny kraju niebedacego cztonkiem Unii Europejskiej'2. Ograniczenie to zostato
wprowadzone pomimo tego, ze w art. 4 ust. 2 projektu rozporzadzenia'® przewi-
dziano mozliwo$¢ wskazania jako prawo wlasciwe przepiséw i zasad materialnego
prawa umownego uznanego na poziomie mi¢dzynarodowym lub wspolnotowym.
Zmiana w stosunku do pierwotnych zatozen miata si¢ przyczyni¢ do zwigkszenia
pewnosci prawa.

Wyboru prawa wilasciwego mozna dokona¢ zardwno poprzez wyrazne wska-
zanie sytemu prawnego, jak i w sposob dorozumiany. W stosunku do konwencji
rzymskiej pojecie dostatecznie pewny zastapiono w art. 3 ust. | Rzym I okre$leniem
Jjednoznaczny. Powodem zmiany byly problemy interpretacyjne pierwszego z pojec
oraz dgzenie prawodawcy europejskiego do uzyskania wigkszej przewidywalnosci'.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 Rzym I strony moga zamiesci¢ klauzule wyboru prawa wia-
Sciwego w zawieranej umowie lub w kazdym innym czasie, w formie porozumienia,
nawet jesli uprzednio dokonano wyboru innego prawa. Taka regulacja nasuwa pytanie
o skuteczno$¢ postanowienia stron co do wlasciwego prawa dokonanego przed za-
warciem umowy licencyjnej. Postuzenie si¢ okresleniem w kazdym czasie' pomimo
tego, ze mogloby sugerowac skutecznos¢ porozumien dokonanych przed wejsciem
przez strony w stosunek obligacyjny, rodzi pewne niebezpieczenstwo i niepewnos¢.
Chodzi tu w szczegbInosci o sytuacje, w ktorych zawarta zostataby umowa licencyjna
o innej tresci, niz pierwotnie zakladano. Przeciwko przemawia tez postuzenie si¢
przez prawodawcg unijnego poj¢ciem strony, ktore implikuje, ze podmioty musza by¢
stronami kontraktu licencyjnego, aby moc decydowac o prawie dla niego wlasciwym.

W art. 3 ust. 1 Rzym I przewidziano mozliwo$¢ wyboru prawa wtasciwego
zaréwno dla catej umowy, jak i tylko dla jej czeSci. W przypadku, w ktorym strony
dokonaty wyboru réznych systemow prawnych dla poszczegdlnych postanowien
umownych, nastepuje rozszczepienie statutu kontraktowego'®. Oznacza to, ze prawo
materialne wskazane przez normy kolizyjne'’ bedzie odmienne dla poszczegdlnych

12K. Grzybezyk, Prawo wiasciwe..., rozdz. IV: Prawo wiasciwe dla zobowigzan wynikajgcych
z umowy licencyjnej.

13 Whniosek dotyczacy rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczacego prawa wia-
sciwego dla zobowigzan umownych (Rzym I) z 15 grudnia 2005 r., COM(2005) 650, wersja ostateczna.

14 K. Grzybczyk, Prawo wlasciwe. .., rozdz. IV.

15'W angielskiej wersji jezykowej rozporzadzenia: at any time.

1 R. Sikorski, Prawo wiasciwe..., rozdz. III: Wybor prawa przez strony umowy licencyjnej.

17 J. Poczobut, Prawo prywatne migdzynarodowe. Komentarz, Warszawa 2017, Wprowadzenie
do problematyki prawa miedzynarodowego prywatnego, pkt 92.
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jej elementow okreslonych w art. 12 ust. 1 Rzym 1. Nalezy w tym miejscu wska-
zaé, ze zakres prawa wilasciwego ustalony na podstawie rozporzadzenia Rzym
I doznaje ograniczen zgodnie z art. 12 ust. 2 w odniesieniu do sposobu wykonania
oraz srodkow, ktore moze podjac wierzyciel w przypadku nienalezytego wykonania
zobowiazania. W takiej sytuacji brane pod uwagg bedzie prawo panstwa, w ktorym
nastepuje wykonanie umowy, zgodnie z zasada lex loci protectionis, ktora zbiorczo
okresla przepisy majace na celu ochron¢ uprawnionych z patentu i 0s6b trzecich
w miejscu udzielenia praw wylacznych!®. Zatem poza statutem kontraktowym
pozostanie np. ocena przestanek udzielenia licencji na patent'.

Swoboda wyboru prawa wlasciwego doznaje na gruncie rozporzadzenia Rzym
I pewnych ograniczen. Przede wszystkim nalezy wskaza¢ art. 3 ust. 3 14, w ktorym
podkreslono, ze dokonany przez strony wybor nie narusza stosowania tych przepi-
sow, ktorych nie mozna wylaczy¢ w drodze umowy. Chodzi tu zatem o przepisy,
ktorych przestrzeganie uwazane jest przez panstwo za tak istotny element ochrony
jego interesoOw publicznych, ze znajduja one zastosowanie do stanow faktycznych
objetych ich zakresem bez wzglgdu na to, jakie prawo jest wlasciwe dla umowy
zgodnie z rozporzadzeniem Rzym I?°. Dodatkowo na swobod¢ wyboru wyptyw
moze mie¢ obowigzywanie klauzuli porzgdku publicznego?!.

Uznaje si¢, ze sad nie jest uprawiony do kwestionowania waznosci dokonanego
przez strony wyboru, nawet jesli nastapit on w sposéb arbitralny przez jedng ze
stron umowy. Pojawia si¢ na tej podstawie problem z wyborem prawa wiasciwego
dokonanym w drodze porozumienia stron, ktory jednak zostat niejako podyktowany
przez stron¢ ekonomicznie silniejszg. W przeciwienstwie do relacji konsument—
przedsigbiorca czy pracownik—pracodawca, nie ma regulacji szczegdtowych, ktore
chronityby interes strony stabszej w umowie licencyjnej. Jak podkresla K. Grzyb-
czyk, sytuacja braku rownowagi migdzy stronami moze si¢ pojawi¢ w kontraktach
prawnoautorskich miedzy tworcami oraz licencjobiorcami, ktorzy z reguty maja
lepsza pozycje negocjacyjng®?. Sugerowatoby to zasadnos¢ wprowadzeniach takich
przepisow szczegdlowych. Uwazam jednak, ze umowy licencyjne ze wzgledu na
swoj uniwersalny charakter i wykorzystywanie rowniez w odniesieniu do wlasnosci
przemystowej nie dajg si¢ wyodrebnié na tyle skutecznie jak umowy konsumenckie
czy pracownicze. Trudno bowiem w wielu stosunkach licencyjnych z gory ustali¢
strone stabsza, dla ktorej stuszne bytoby wprowadzenie dodatkowej ochrony?.

18S. Sottysinski, Prawo wlasciwe dla licencji patentowych w polskim prawie migdzynarodowym
prywatnym, ,Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1989, nr 2, s. 35.

19 Ibidem.

20 Art. 9 Rzym I (przepisy wymuszajace swoje zastosowanie).

2l R. Sikorski, Prawo wlasciwe..., rozdz. 1I1.

2 K. Grzybczyk, Prawo wlasciwe. .., rozdz. IV.

2 Za przyktad moga postuzy¢: umowa wzajemnego licencjonowania wynalazku miedzy dwoma
przedsigbiorcami (tzw. cross-licenses) czy umowa wydawnicza, w ktorej po stronie autorskiej wyste-
puje wiele podmiotow z roznych panstw.
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Prawo wlasciwe w przypadku braku wyboru prawa

Przed wejsciem w zycie rozporzadzenia Rzym I sporym poparciem w doktrynie
i orzecznictwie cieszyl si¢ poglad wskazujacy jednakowa regule kolizyjna dla umow
przenoszacych prawa oraz udzielajgcych licencji**. Zgodnie z teorig $wiadczenia cha-
rakterystycznego prawem wilasciwym jest prawo miejsca pobytu przenoszacego prawa
lub udzielajacego licencji. Potwierdzat to rowniez projekt rozporzadzenia Rzym 1%,
ktory zaproponowatl wprowadzenia sztywnej reguty kolizyjnej odpowiadajacej sta-
nowisku dominujacemu w pismiennictwie. Zgodnie bowiem z projektowanym art. 4
ust. 1 lit. f umowa dotyczaca whasnosci intelektualnej lub przemystowej jest regulo-
wana prawem kraju, w ktérym osoba przekazujaca lub nadajaca prawa ma siedzibg
lub miejsce zamieszkania. Zaktadajac, ze dosztoby do uchwalenia rozporzadzenia
Rzym I o zaktadanej pierwotnie tresci, tak surowa regulacja nie doznawataby zadnego
ograniczenia ze wzgledu na to, ze nie przewidywano mozliwosci przetamania reguty
w sytuacji, w ktoérej dana umowa pozostaje w znacznie $cislejszym zwiagzku z pan-
stwem innym niz panstwo wskazane w art. 4 ust. 1 lub 2 aktualnie obowigzujacego
Rzym I?%. Ostatecznie prawodawca unijny zrezygnowat z wprowadzania szczegolnej
reguty kolizyjnej dla uméw z zakresu prawa wiasnosci intelektualnej ze wzgledu na
szeroka krytyke przedstawicieli doktryny wskazujacg przede wszystkim zbyt duzg ich
réznorodnos¢. Sztywna zasada wskazujgca prawo wlasciwe w miejscu pobytu osoby
przenoszacej lub nadajacej prawo nie budzitaby co do zasady watpliwosci w wiek-
szo$ci przypadkow. Jednak pojawiaja si¢ w obrocie prawnym umowy, dla ktorych
reguly z projektowanego rozporzadzenia Rzym I nie bytyby trafione ze wzgledu na
wystepujacy czasem wyjatkowy podzial obowigzkow dokonany przez strony. W za-
kresie uméw licencyjnych za przyktad postuzy¢ moze kontrakt wydawniczy, ktory
ktadzie wigkszy nacisk na eksploatacje¢ dzieta. Natomiast w zakresie przenoszenia
prawa nalezatoby wskaza¢ umowe¢ czasowego przeniesienia lub umowg przenoszacg
tylko czgs$¢ prawa (obie wykazuja podobienstwo do kontraktu licencyjnego). Wydaje
sig, ze Scislejszy zwiazek z prawem innego panstwa pojawia si¢ tez wtedy, kiedy
wielu tworcoOw majacych miejsce pobytu w rdéznych panstwach przenosi swoje prawa
autorskie do jednego dzieta na jeden podmiot?’.

W art. 4 ust. 1 Rzym | wprowadzono natomiast sztywne reguty kolizyjne dla
innych umow, ktére wykazuja w pewnym stopniu podobienstwo do umow z za-
kresu prawa wlasno$ci intelektualnej. Pierwszg z nich jest umowa franczyzy (ust. 1

2 T. Targosz, Umowy przenoszqce autorskie prawa majgtkowe, ,,LEX” 2010, s. 3. Autor, wska-
zujac dominujacy poglad orzeczniczy, ma na mysli orzecznictwo zagraniczne ze wzgledu na znikoma
praktyke polskich sadow.

2 Whniosek dotyczacy rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczacego prawa wia-
sciwego dla zobowigzan umownych (Rzym I) z 15 grudnia 2005 r., COM(2005) 650, wersja ostateczna.

26 Art. 4 ust. 3 Rzym I. Mowa tu o klauzuli korekcyjnej, o ktorej wiecej w dalszej czesci opra-
cowania.

21 T. Targosz, Umowy przenoszgce..., s. 2.
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lit. e), w ktorej nieodlgcznym elementem jest zezwolenie na korzystanie ze znaku
towarowego, czgsto takze pojawia sie licencja na korzystanie z know-how, dobr
chronionych prawem autorskim czy rozwigzan chronionych prawem patentowym?.
Prawem wlasciwym dla tej umowy jest prawo panstwa, w ktéorym franczyzobiorca
ma miejsce zwyktego pobytu. Przyjeto w doktrynie, ze w umowie franczyzy fran-
czyzodawca zezwala franczyzobiorcy na korzystanie z okreslonej metody prowa-
dzenia dziatalnosci gospodarczej polegajacej na sprzedazy towarow czy swiadczeniu
okreslonych ustug, franczyzobiorca natomiast zobowigzuje si¢ dokonaé zaptaty®.
Juz prima facie widac, ze jest to stosunek bardziej ztozony od umowy licencyjne;j.
Warto jednak zwroci¢ uwage, ze ta regula z art. 4 ust. 1 lit. e Rzym I stoi w opozycji
do klasycznej teorii $wiadczenia charakterystycznego, bowiem franczyzobiorca jest
tym podmiotem, ktéry spetnia §wiadczenie pieni¢zne. Umowa, ktora praktycznie
zawsze zawiera elementy licencyjne, bedzie rowniez umowa dystrybucji. Sztywna
reguta z art. 4 ust. 1 lit. f Rzym [ wskazuje prawo panstwa, w ktorym dystrybutor
ma miejsce zwyktego pobytu. Tres¢ takich kontraktéw najczesciej obejmuje ze-
zwolenie na korzystanie ze znaku towarowego, ktore moze odrywac istotng rolg
ze wzgledu na wykorzystanie produktu w promoc;ji*®.

Dla obu typoéw kontraktéw wskazanych powyzej umowa licencyjna ma jedynie
charakter pomocniczy wobec podstawowego zobowigzania, ktérym jest odpo-
wiednio korzystanie z okre§lonej metody prowadzenia dziatalnosci gospodarcze;j
czy sprzedaz produktow?!. Zatem sztywne reguty kolizyjne znajda zastosowanie
do umow o korzystanie z praw wtasnosci intelektualnej tylko w przypadku, kiedy
umowy te beda miaty charakter uzupetniajacy. W innych sytuacjach ze wzgledu na
prymat zasady $wiadczenia charakterystycznego poszukiwanie prawa wlasciwego
bedzie znacznie zblizone do tego, ktdre znane jest z konwencji rzymskiej2.

Teoria Swiadczenia charakterystycznego

Na poczatku nalezy wskazaé, ze teoria $wiadczenia charakterystycznego jest
gleboko zakorzeniona w doktrynie prawnej Unii Europejskiej. Zostala pierwotnie
sformutowana przez A. Schnitzera na gruncie prawa szwajcarskiego. Nastepnie
zostala przyjeta w konwencji rzymskiej jako pewnego rodzaju forma zobiekty-
wizowania koncepcji najscislejszego zwigzku umowy z prawem danego panstwa.

28 R. Sikorski, Prawo wiasciwe..., rozdz. IV: Artykut 4 ust. 1 lit. e Rozporzqdzenia Rzym I —
szczegolna reguta kolizyjna dla umow franchisingu.

» Ibidem.

30 Ibidem, rozdz. IV: Artykul 4 ust. 1 lit. f Rozporzqdzenia Rzym I — szczegolna regula kolizyjna
dla umow dystrybucji.

3! Ibidem.

32 Ibidem, rozdz. IV: Podsumowanie rozwazan odnoszqcych sig do stosowania norm kolizyjnych
wyrazonych w art. 4 ust. 1 rozporzqdzenia Rzym 1.
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W znaczacy sposob utatwila ona ustalenie prawa wlasciwego dla umowy w sytuacji
braku wyboru prawa przez strony*. Okreslenie prawa wlasciwego na jej podstawie
opiera si¢ na ustaleniu tgcznika dla umowy od wewnatrz, a nie od zewnatrz stosunku.
Tym samym teoria §wiadczenia charakterystycznego w §wietny sposob wpisata sig
w postepujaca globalizacje prawa, pozostawiajac bez znaczenia elementy mniej
istotne, takie jak posiadane przez strony obywatelstwo, miejsce zawarcia umowy
czy miejsce wykonania umowy>*.

Zgodnie z jedng z definicji* teoria $wiadczenia charakterystycznego zaktada,
ze dany stosunek zobowigzaniowy powinien podlega¢ prawu panstwa, z ktorym
powigzana jest strona umowy spelniajaca §wiadczenie charakterystyczne dla
danego stosunku. f.aczy ona zatem dany kontrakt z najblizszym jego otocze-
niem spotecznym i ekonomicznym?*. Wykorzystanie teorii §wiadczenia charak-
terystycznego nie powoduje problemow przy ustaleniu prawa wtasciwego dla
zobowigzan jednostronnych oraz uméw wzajemnych, w ktorych §wiadczenie
jednej ze stron ma charakter pieni¢zny, poniewaz charakterystyczne bedzie to
ze $§wiadczen, za ktore nalezna jest ptatnos$¢®’, czyli np. przyznanie prawa do
korzystania z danego sktadnika majatku’®. Stusznie zatem bytoby przyjaé, ze
taki sktadnik majatku moze mie¢ tez charakter niematerialny, a samo ustalenie
w ten sposob prawa wilasciwego bedzie zasadne przy umowach o korzystanie
z praw wiasno$ci intelektualnej®.

W przeciwienstwie do niektorych stosunkow zobowiazaniowych, w przypadku
umowy licencyjnej przedstawiciele doktryny sa jednak zgodni, Ze nie jest mozliwe
okreslenie $wiadczenia, ktore zawsze begdzie charakterystyczne, niezaleznie od
szczegblowych postanowien stron w danym stosunku*’. Podobnie sytuacja wy-
glada w przypadku umowy przenoszacej prawa*'. W zwigzku z powyzszym w celu
znalezienia prawa wiasciwego dla tego typu umow nalezy w kazdym przypadku
zbadac¢ sytuacj¢ prawna kazdej ze stron. RoOwniez na gruncie konwencji rzymskiej

33 Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations by Mario Giuliano,
Professor, University of Milan, and Paul Lagarde, Professor, University of Paris I, Official Journal
C 282, 31/10/1980 P. 0001-0050, komentarz do art. 4, nr 3.

3% Ibidem.

33 M. Pazdan, Prawo prywatne migdzynarodowe, Warszawa 2007, s. 133.

36 Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations by Mario Giuliano,
Professor, University of Milan, and Paul Lagarde, Professor, University of Paris I, Official Journal
C 282, 31/10/1980 P. 0001-0050, komentarz do art. 4, nr 3.

37 Ibidem.

38 W raporcie dotyczacym konwencji rzymskiej z 1980 r. uzyto sformutowania: granting of a right
to make use of an item of property.

¥ R. Sikorski, O prawie wilasciwym dla licencji praw autorskich, ,,Problemy Prawa Prywatnego
Migdzynarodowego™ 2009, nr 4, s. 121.

4 Ibidem, s. 122.

4 Wyzej wskazane byly umowy czasowego przeniesienia lub przenoszace tylko czes¢ prawa.
W tych przypadkach trudno przyjaé, ze sa one blizej zwiazane ze Srodowiskiem spoleczno-ekono-
micznym panstwa, w ktorym znajduje si¢ siedziba przenoszacego prawo do wlasnosci intelektualne;.
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dominowal poglad, zgodnie z ktérym charakterystyczne moze by¢ zarowno §wiad-
czenie licencjodawcy, jak i licencjobiorcy, w zaleznosci od okoliczno$ci danego
stosunku. Zatem przyjecie stanowiska przeciwnego* byloby niezgodne z teoria
$wiadczenia charakterystycznego®, w ktorej $wiadczenie niepieni¢zne nigdy nie
bedzie tym wyznaczajacym punkt ciezko$ci umowy.

Klauzule korekcyjne

Prawodawca europejski byt §wiadomy niedoskonatosci regut kolizyjnych wska-
zanych w art. 4 ust. 112 Rzym I. Podyktowane jest to przede wszystkim niemoz-
liwoscig pelnego skategoryzowania wszystkich umoéw, ktére cechuja si¢ tak duza
roznorodnos$cig. Stad w art. 4 ust. 3 1 4 wprowadzone zostaty reguly korekcyjne
opierajace si¢ na poszukiwaniu prawa najscislej zwigzanego z kontraktem, ktére
niejako uzupehiaja zasadniczy mechanizm wyboru prawa wlasciwego.

Zgodnie z art. 4 ust. 4 Rzym [ jezeli nie mozna ustali¢ prawa wlasciwego
zgodnie z ust. 1 lub 2, umowa podlega prawu panstwa, z ktérym wykazuje naj-
scislejszy zwigzek. W przypadku umow o korzystanie z praw wiasnosci intelek-
tualnej wykorzystanie tej klauzuli korekcyjnej bedzie miato miejsce w sytuacji,
w ktorej nie ma mozliwosci okreslenia, ktore ze §wiadczen jest charakterystyczne.
Za przyktad postuzy¢ moze tzw. umowa cross-licenses, w ktorej obie strony sa
licencjodawcami i licencjobiorcami jednoczesnie, ale rOwniez umowa, w ktorej
jeden podmiot zobowigzuje si¢ do wytworzenia dzieta i zezwolenia na korzystanie
z niego, a drugi natomiast do ponoszenia oplat licencyjnych i rozpowszechniania
dzieta*. Wtedy nalezy ustali¢, z ktorym panstwem dana umowa ma $ciSlejszy
zwigzek, przez analize relewantnych okolicznosci, takich jak posiadane przez
strony obywatelstwo, miejsce ich statego pobytu, zawarcia umowy, ale takze miej-
sce eksploatacji dobra®. Wzigcie pod uwagg ostatniej z powyzszych okolicznosci
prowadzi do wniosku, ze prawem wlasciwym bedzie prawo miejsca zwyklego
pobytu licencjobiorcy. W tym miejscu dochodzi przyktadowo do znoszenia przez
licencjodawce korzystania z patentu, wykonania obowigzku korzystania z prawa
przez licencjobiorce, dostarczenia dokumentacji, sprz¢tu*® oraz nastepuje przeka-
zanie know-how. Miejsce eksploatacji dobra jest na tyle znaczacym czynnikiem,

42 Stanowisko przeciwne, wskazujace, ze $wiadczeniem charakterystycznym w kazdym przy-
padku jest to, do ktorego zobowiazany jest licencjodawca, byto podstawa projektowanego art. 4 ust. 1
lit. f rozporzadzenia Rzym 1. Natomiast sztywne reguty kolizyjne z art. 4 ust. 1 powstaly witasnie
na podstawie teorii $wiadczenia charakterystycznego z wyodrebnienia poszczegdlnych stosunkow
zobowigzaniowych niejako ,,przed nawias”.

4 R. Sikorski, Prawo wlasciwe..., rozdz. V: Poszukiwanie swiadczenia charakterystycznego
w umowach licencyjnych — przeglgd gtownych stanowisk.

4 Ibidem, rozdz. VI.

4 Ibidem.

46 S. Sottysinski, Prawo wiasciwe..., s. 25.
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ze w wiekszos$ci przypadkow bedzie przesadzato o prawie wlasciwym dla umowy
licencji, z pierwszenstwem przed takimi okoliczno$ciami, jak miejsce jej zawarcia,
jezyk, w ktorym zostata sporzadzona, czy waluta, w ktorej okreslono wysokosé
optat licencyjnych?’.

Reguta wyrazona w art. 4 ust. 3 Rzym I, zgodnie z ktorg jezeli ze wszystkich
okoliczno$ci sprawy wyraznie wynika, ze umowa pozostaje w znacznie $cislej-
szym zwigzku z panstwem innym niz panstwo wskazane w ust. 1 lub 2, stosuje
si¢ prawo tego innego panstwa, podobnie jak w przypadku ust. 4 ma zastosowanie
w wyjatkowych przypadkach. Na gruncie prawa wlasnosci intelektualnej mozna
wskaza¢ sytuacje, w ktorej spotka przenosi wszelkie prawa zwigzane z danym
dobrem niematerialnym na zalezng spotke zagraniczng stworzona w celu zawie-
rania umow licencyjnych. Trudno w takim przypadku uznaé, ze prawem $cislej
zwigzanym bedzie prawo panstwa, w ktoérym siedzibe ma ten wyodrebniony
podmiot, poniewaz powigzanie takiej umowy bedzie mialo jedynie charakter
przypadkowy*.

Interesujacy jest takze fakt, ze w polskiej wersji jezykowej rozporzadzenia
Rzym I okreslenie najscislejszy zwigzek ma zdecydowanie stabsza wymowg niz jego
odpowiednik w wersji angielskiej, ktory brzmi manifestly more closely connected®.
Podkreslone tu zostato, ze klauzule korekcyjne z art. 4 ust. 3 i 4 Rzym I moga by¢
wykorzystywane w absolutnie wyjatkowych okolicznos$ciach.

Prawo wlasciwe w Swietle konwencji rzymskiej

W zwiazku z tym, ze na podstawie art. 24 ust. 1 Rzym I konwencja rzymska
zostala zastapiona rozporzadzeniem nr 593/2008 we wszystkich panstwach
cztonkowskich, a jej znaczenie sprowadza si¢ gtdwnie do wartosci historycznej,
rozwazania na jej temat b¢dg mialy ograniczony charakter. Jej przedstawienie
ma jednak wptyw na pelniejsze ukazanie procesu ksztaltowania si¢ aktualnie
obowigzujacych regulacji dotyczacych prawa wiasciwego dla umow z zakresu
prawa witasnosci intelektualnej W szczegdlnosci ze wzgledu na to, ze wiele
postanowien konwencyjnych zostalo nastgpnie powtorzonych w rozporzadzeniu
Rzym I°'. W Polsce tekst konwencji rzymskiej zostat opublikowany w Dzienniku
Ustaw 22 stycznia 2008 r., czyli w dniu, ktoéry uznaje si¢ na wejscie w zycie

47 R. Sikorski, Prawo wilasciwe..., rozdz. VI.

8 Ibidem.

4 T. Targosz, Umowy przenoszqce..., s. 8.

0 Z wyjatkiem tych terytoriow panstw cztonkowskich, ktore sg objete terytorialnym zakresem
zastosowania tej konwencji, a do ktorych nie stosuje si¢ niniejszego rozporzadzenia zgodnie z art. 299
Traktatu.

ST K. Grzybezyk, Prawo wlasciwe..., rozdz. IV: Konwencja rzymska o prawie wlasciwym dla
zobowiqgzan umownych.
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jej postanowien. Polska przystgpita do konwencji bez ograniczania zakresu jej
zastosowania®?,

Zgodnie z art. 1 konwencji zakres przedmiotowy aktu zostat ograniczony w sto-
sunku do niektorych zobowigzan, w tym umownych. Jednak w ust. 2 nie ma mowy
o umowach dotyczacych wlasnosci intelektualnej, dlatego prawo wlasciwe zar6wno
dla kontraktow prawnoautorskich, jak i z zakresu wtasno$ci przemystowej ustalane
byto do 16 grudnia 2009 .33 na podstawie postanowien konwencyjnych.

Podobnie jak w rozporzadzeniu Rzym I, regulacja prawa wlasciwego opierata
si¢ na kilku podstawowych zasadach. Zgodnie z pierwsza i nadrzedng z nich,
wyrazong w art. 3 konwencji, strony umowy miaty swobod¢ wyboru prawa
wlasciwego. Natomiast w przypadku niedokonania wyboru kontrakt podlegat
prawu panstwa, ktore wykazywato najscislejszy z nim zwiazek. Przedstawiciele
doktryny wskazywali, ze chodzi o najscislejszy zwiazek z danym panstwem,
a nie danym systemem prawnym®*. Dla wprowadzenia bardziej przewidywal-
nego rezultatu poszukiwania prawa wtasciwego na gruncie konwencji postuzono
si¢ teorig $wiadczenia charakterystycznego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 konwencji
domniemywa si¢, ze umowa wykazuje najscislejszy zwigzek z tym panstwem,
w ktorym strona, na ktorej spoczywa obowigzek spelnienia Swiadczenia cha-
rakterystycznego, w chwili zawarcia umowy ma miejsce zwyktego pobytu.
Kontrakty licencyjne sa jednak w przewazajacej mierze zawierane pomiedzy
profesjonalnymi uczestnikami rynku, stad jezeli umowa zostala zawarta w ramach
dziatalnosci zawodowej lub gospodarczej strony, domniemywa si¢, ze umowa
wykazuje najscislejszy zwigzek z panstwem, w ktorym znajduje si¢ jej gtowne
przedsigbiorstwo, lub jezeli zgodnie z umowa $wiadczenie ma by¢ spelnione
przez inne przedsi¢gbiorstwo niz gldwne — z panstwem, w ktérym znajduje si¢
to inne przedsigbiorstwo. Koncepcja Schnitzera jest rOwniez podstawowym
sposobem wyznaczania prawa wlasciwego na gruncie rozporzadzenia Rzym I.
W mtodszej regulacji dla osiggnigcia wigkszej jednolito$ci prawodawca unijny
poszedt o krok dalej, wskazujac expressis verbis, ktore ze Swiadczen jest tym
charakterystycznym (art. 4 ust. 1 Rzym I).

Pojawialy si¢ jednak sytuacje, w ktorych okreslenie §wiadczenia charakterystycz-
nego bylo niemozliwe (art. 4 ust. 5 konwencji). Wtedy ze wzgledu na wylaczenie
domniemania z ust. 2 wykazanie naj$cislejszego zwigzku stawalo si¢ zadaniem trud-
niejszym, nalezalo bowiem przeprowadzi¢ ,,obiektywny test dotyczacy wskazania
najscislejszego zwigzku, ktory ma za zadanie nie tyle odpowiedzie¢ na pytanie, jakiego

52 Zgodnie z art. 22 ust. 1 konwencji rzymskiej kazde umawiajace si¢ pafnstwo moze w czasie
podpisywania, ratyfikacji, przyjecia lub zatwierdzenia zastrzec sobie prawo niestosowania przepisow
(dotyczy to art. 7 ust. 1110 ust. 1 lit. e).

53 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 593/2008 stosuje si¢ od dnia nastepnego
(tj. 17 grudnia 2009 r.) zgodnie z trescig art. 29 Rzym I (wyjatek stanowi art. 26 Rzym I, ktory stosuje
si¢ 17 czerwca 2009 r.).

5+ K. Grzybezyk, Prawo wlasciwe..., rozdz. IV.
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panstwa prawo strony wskazatyby, gdyby dokonaly wyboru prawa, ile wskazanie
najistotniejszego elementu umowy lub przynaleznosci do okreslonej grupy umow”.

Podsumowanie

Zarowno w konwencji rzymskiej, jak i w jej nastepcy prawnym — rozporzadzeniu
Rzym I wida¢ zrozumienie dla daleko idacej roznorodnosci umow z zakresu prawa
wiasnosci intelektualnej. W aktualnych realiach gospodarczych nie ma miejsca na brak
elastycznosci w regulacjach stosunkéw zobowigzaniowych w ogdlnosci. Co prawda
niektore umowy ksztattuja sytuacje¢ prawng stron w taki sposob, ze mozna przyjac
sztywne reguly kolizyjne i jednoznacznie okresli¢ prawo dla nich whasciwe™, to jednak
taki stan rzeczy nie odpowiada umowom o przeniesienie praw wiasnosci intelektualne;j
czy kontraktom licencyjnym. Z jednej strony traci na tym pewnosc i przewidywalnosc¢
rozstrzygni¢¢ prawnych, z drugiej natomiast umozliwia to dostosowanie regulacji do
szczegolnej charakterystyki danego stosunku. Rozwigzanie przyjete przez europej-
skiego prawodawce, wprowadzajace koncepcj¢ $wiadczenia charakterystycznego
i klauzule korekcyjne, w mojej ocenie w petni zashuguje na aprobate®”.

W zakresie kontraktéw licencyjnych przepisy rozporzadzenia Rzym I pozwa-
laja co do zasady przyjac, ze dla umoéw, w ktorych licencjobiorca zobowigzany
jest jedynie do okresowego dokonywania platnosci na poczet optat licencyjnych,
$wiadczeniem charakterystycznym bedzie §wiadczenie licencjodawcy. Natomiast
jesli na licencjobiorce natozone zostang dodatkowe obowiazki®®, nalezy przyjac,
ze to one na og6t stanowi¢ bedg charakterystyczne $wiadczenie, co przetozy si¢ na
prawo wiasciwe dla takiego stosunku®.

Takiej elastycznos$ci rozstrzygnie¢ nie zapewnia polska regulacja — Prawo
prywatne migdzynarodowe®, ktora z gory ustala za whasciwe prawo miejsca za-
mieszkania lub siedziby nabywajacego prawo. Aktualno$¢ polskiej ustawy wiaze
si¢ z rozgraniczeniem statutu obligacyjnego i statutu patentowego czy prawnoau-
torskiego oraz wykorzystywaniem jej jedynie przy ustalaniu prawa wlasciwego dla
danego prawa wilasno$ci intelektualnej®'.

55 Ibidem.

56 Zob. art. 4 ust. 1 Rzym L.

57 Elastyczne reguty kolizyjne dla uméw z zakresu prawa wlasnosci intelektualnej oceniane
sg pozytywnie w piSmiennictwie. Zob. R. Sikorski, Prawo wiasciwe...; M. Pazdan, System Prawa
Prywatnego, t. XXb, Warszawa 2015.

8 Przede wszystkim nalezy wskazaé obowigzek korzystania z wynalazku czy innego dobra
niematerialnego oraz obowigzek wydania utworu w okreslonym naktadzie (umowa wydawnicza).

¥ R. Sikorski, Prawo wiasciwe. .., rozdz. XII.

% Chodzi tu zar6wno o ustaw¢ z dnia 4 lutego 2011 roku — Prawo prywatne migdzynarodowe
(Dz.U. 2015, poz. 1792 ze zm.), jak i jej poprzedniczke z dnia 12 listopada 1965 r. (Dz.U. 1965,
nr 46, poz. 290 ze zm.).

" A. Nowicka [w:] Prawo prywatne migdzynarodowe. Komentarz, red. J. Poczobut, Warszawa
2017, art. 46 1 47.
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Streszczenie

Niniejszy artykut podejmuje problematyke ustalania prawa wlasciwego dla uméw z zakresu prawa
wlasnosci intelektualnej w ogolnosci. Po przystapieniu przez Polske do Unii Europejskiej w stosun-
kowo krotkim okresie obowiazywaty na jej terytorium rézne akty prawne regulujace t¢ materi¢. Autor
przedstawia aktualng procedure ustalania prawa wtasciwego dla uméw o przeniesienie praw niema-
terialnych i kontraktow licencyjnych na podstawie rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa wlasciwego dla zobowiazan umownych (Rzym I).
Zaprezentowano kolejno$¢ dziatan przy ustalaniu prawa wiasciwego — poczawszy od swobody wyboru
prawa, przez sztywne reguly kolizyjne i koncepcje¢ $wiadczenia charakterystycznego, az po klauzule
korekeyjne. Jednocze$nie w teks$cie dokonano ogdlnego poréwnania obecnie obowigzujacych regulacji
z przepisami konwencji rzymskiej z 1980 r., ktora byla podstawa dzisiejszych unijnych rozwiagzan.
Autor szczeg6lny nacisk polozyt na umowy o korzystanie z praw wtasnosci intelektualnej, dla ktérych
ustalenie wlasciwego prawa przysparza znacznie wigcej problemow praktycznych.

Stowa kluczowe: prawo wilasnosci intelektualnej, umowy o przeniesienie prawa, umowy licencyjne,
prywatne prawo migdzynarodowe, prawo kolizyjne

LAW APPLICABLE TO THE CONTRACTUAL OBLIGATIONS IN
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, WITH EMPHASIS ON LICENSE
AGREEMENTS

Summary

This article deals with the issue of determining the law applicable to contracts in the field of intel-
lectual property law in general. After Poland joined the European Union, in a relatively short period of
time, various legal acts regulating the above-mentioned matter were in force. The author presents the
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current procedure for determining the law applicable to contracts for the transfer of intangible rights
and license contracts on the basis of the Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament
and of the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I). Author
presents the sequence of actions in determining the applicable law — from the freedom to choose the
law, through set decisive rules and the concept of characteristic performance, to correction clauses. At
the same time, the text compares the current regulations with the provisions of the Rome Convention
of 1980, which was the basis of today’s EU legal solutions. The author put particular emphasis on
agreements for the use of intellectual property rights, for which the determination of the applicable
law brings about more practical problems.

Keywords: intellectual property law, transfer agreements, license agreements, international private
law, conflict of law



