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Patent, jak réwniez tajemnica przedsigbiorstwa, speiniajg w dzisiejszych czasach
funkcje ochronng, zabezpieczajaca za pomoca obowigzujacego prawa, wytwory ludzkiego
umystu — czyli szeroko rozumiang wiasno$¢ intelektualng. W literaturze, czy tez w
najnowszych artykutach dotyczacych prawa wiasnosci intelektualnej, funkcje ta trafnie
wskazal cho¢by B. Wieczorek, autor jednego z najpoczytniejszych blogdw o tematyce prawa
wlasnosci intelektualnej: ,,Fundamentalng istota systemu patentowego jest udzielenie
ograniczonej w skonkretyzowanych ramach czasowej wylacznosci na wykorzystywanie
wynalazkow w zamian za po6zniejsza publikacje zasad ich dziatania, dzicki czemu pewne
elementy specjalistycznej wiedzy moga trafi¢ do domeny publicznej”147. Warto juz w tym
miejscu zaznaczy¢, ze rozwoj cywilizacji, a w szczegolnosci technicznych jej dokonan, stawia
pytanie o sens chronienia czego$, co czgstokro¢ wymyka si¢ wielorakim klasyfikacjom
prawnym ze wzgledu na dynamizm przemian istoty przedmiotu. Inaczej moéwiac, rodzi si¢
tutaj swoiste pytanie walidacyjne - pytanie o celowos$¢ obowigzywania regulacji patentowych
w obecnym ksztalcie.

W dzisiejszych czasach, technologia ma niesamowity ped rozwojowy; codziennie
powstaja coraz to nowe wynalazki, ktore udoskonalaja te, ktore powstaty raptem kilka
miesigcy wczesniej. Jednoczesnie, biorgc pod uwage rodzimy stan prawny oraz wyliczenia
podmiotow reprezentujgcych w postepowaniu patentowym osoby zainteresowane uzyskaniem
patentu, szacunkowy czas procedury zmierzajacej do jego udzielenia wynosi, od chwili jego
zgloszenia do Urzedu Patentowego RP i publikacji, $rednio od 3 do 5 lat, czasami nawet cata
procedura trwa znacznie dluzej — wliczajac w to sprzeciw 0sob przeciwnych uznaniu jakiego$
rozwigzania za patent, wraz z ewentualng procedurg odwotawcza, moze wynie$¢ w skrajnych
wypadkach 8-9 lat. Zaznaczy¢ nalezy, ze sg to oczywiscie wyliczenia szacunkowe podmiotow
zajmujacych si¢ postgpowaniem patentowym na co dzief, w ramach reprezentacji strony,

jednakze oddajace w znacznym stopniu duza rozpic¢tos¢ czasowag pomiedzy zgloszeniem

Y7 T. Hart, L. Fazzani, Intellectual Property Law, Nowy Jork 2000, s. 9-10 [za:] B. Wieczorek, Patenty a
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patentu a jego uzyskaniem*®. Koncerny i zaawansowane technologiczne przedsigbiorstwa
globalne przescigaja si¢ w prowadzeniu ,,wojen patentowych”, ktére polegaja zasadniczo na
zatrzymywaniu rozwoju technologicznego 1 zwalczaniu podmiotéw prowadzacych
konkurencyjng dzialalno§¢ gospodarcza na rynku pod =zarzutem naruszania praw

wyla}cznych149

- warto wskaza¢ cho¢by slawny 1 medialny w ostatnim czasie spor pomi¢dzy
korporacjami przemystu elektronicznego Samsung i Apple™. B. Wieczorek stusznie
wskazuje, ze ,,czas zycia technologii jest krotszy i1 bardziej dynamiczny. Telefon potrzebowat
50 lat, aby znalez¢ zastosowanie u 25% Amerykanow. Telefon komoérkowy taki stopien

nasycenia rynku osiagnat juz po 7 latach™™"

. Wskazany postep technologiczny, prowokuje
pewne problemy natury prawnej, z ktorymi teoria i praktyka prawa musi wyj$¢ naprzeciw.

Wynalazcy, czy tez coraz czeSciej, szeroko pojete podmioty gospodarcze prowadzace
dzialalno$¢ wynalazcza, w zwigzku ze wskazanymi powyzej niedogodnosciami (wojny
patentowe), dokonuja wyboru rodzaju $rodka ochrony swoich praw do wynalazku, nie
zglaszajac wnioskow o udzielenie patentu, a starajac si¢ utrzymac efekty swojej dziatalnosci
in pectore — za pomoca instytucji znanej w prawie handlowym jako ,tajemnica
przedsigbiorstwa”. Bodaj najbardziej znanym przyktadem podmiotu gospodarczego, ktéry
uznal, ze tajemnica przedsigbiorstwa bedzie rozwigzaniem gwarantujacym silniejsze
mozliwo$ci ochrony niz patent, jest Coca-Cola Company — sklad oraz same proporcje
sktadnikéw napoju Coca-Cola do dzi$ pozostaja najpilniej strzezong tajemnica gospodarcza
$wiata>2.

Wzrost ryzyka zwigzany z ujawnianiem wynalazkow (tyczy si¢ to takze wzorow
uzytkowych 1 przemystowych) dla celéw patentowych oraz niska jego uzyteczno$¢ w
niektorych dziedzinach gospodarczych (w szczegdlnosci chodzi tutaj o przemyst spozywcezy),
bedzie rodzil coraz to nowe pytania o sensowno$é¢ obecnych regulacji*®®. Z jednej strony,
mamy bowiem do czynienia z ochrong najszerszg, majacg status wlasciwie niepodwazalny,

systemem chronionym przez panstwo i uosabiajace je organy, z drugiej strony natomiast

148 Szereg informacji nt. dlugosci czasu trwania catego postepowania patentowego, mozna znalez¢ na stronach
internetowych podmiotéw zajmujacych si¢ szeroko pojeta ochrona patentowa, gdzie podaje si¢ wyliczenia
szacunkowe, np. http://ultrapatent.eu/patentpytania.html, http://brante.pl/kosztuje-ochrona-patentowa-polsce lub
http://innovation.nencki.gov.pl/opis-procedury-postepowania-patentowego - dostepny w Internecie [23.05.2015

r.].
* B. Wieczorek, Jw.
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system ten zdaje si¢ nie nadgza¢ za post¢pujacymi zmianami. Ponadto, samo postgpowanie
patentowe, mimo swego anachronizmu, jest procedurg kosztowng, czesto nicadekwatnie w
stosunku do dtugosci pelnej ochrony patentowej154. Wskazane aspekty powoduja, ze
przedsigbiorcy szukaja obecnie metod alternatywnych, takich jak wskazana tajemnica
przedsigbiorstwa, mogacych zapewni¢ pozadang przez nich efektywno$¢, zmniejszajac
jednoczesnie obcigzenia finansowe 1 dlugotrwala procedure ,researchingu” obecng w
postepowaniu patentowym.

Reasumujac, wsrdd instrumentow prawnych shuzacych do ochrony wiasnosci
intelektualnej w obrocie gospodarczym istotne miejsce zajmujg wskazane patenty oraz
tajemnica przedsiebiorstwa. Zakres takiej ochrony, czas jej trwania oraz przestanki konieczne

do jej uzyskania sg r6zne, a wrecz wykluczajace si¢ zakresowo™™.

Definicje

Przechodzac bezposrednio do problematyki, ktorej dotyczy niniejszy artykul, nalezy
dokona¢ zdefiniowania pewnych poje¢. Poczynajac od patentu, wskaza¢ nalezy ze
najistotniejszym, a wrecz fundamentalnym zatozeniem tegoz systemu jest udzielanie
czasowego monopolu na wykorzystywanie (najczgsciej komercyjne) wynalazkow w zamian
za publikacje¢ zasad ich dzialania, co oznacza mozliwo$¢ wykorzystywania juz wytworzone;j i
ujawnionej wiedzy przez innych — jest majgtkowym prawem cywilnym, o konotacji $cisle
podmiotowej, skutecznym ,,erga omnes”, z ktérym uprawniony moze wtada¢ na podstawie 1

w granicach prawa®®

. Dynamiczny postgp w technice i przemysle hi-tech, coraz bardziej
zakrojona globalizacja handlu oraz, w zwigzku z rozwojem prawa mi¢dzynarodowego (czego
szczegdlnym wyrazem jest Konwencja Bernenska), uznanie praw wlasnos$ci intelektualnej
jako istotnych praw podmiotéw gospodarczych, poddaja jednak w watpliwos¢ sens takiego
uzasadnienia. Nieco wyzej, zostaly zasygnalizowane najistotniejsze, zdaniem autora,
mankamenty systemu patentowego. Przede wszystkim, ,nieuchwytno$¢” rozwoju
technologicznego wraz z rozwojem mi¢dzynarodowego handlu na niespotykana dotad skale,

staje si¢ argumentem przemawiajagcym za tym, azeby stosowac inne, mniej sformalizowane

techniki zabezpieczania informacji dajacych przewage nad konkurencjg. Stanie si¢ to, by¢

154 Szerzej na temat kosztow takiego postgpowania mozna si¢ dowiedzie¢ tu: http://brante.pl/kosztuje-ochrona-
patentowa-polsce, dostepne w Internecie [23.05.2015 r] oraz w samym Rozporzadzeniu ministra
sprawiedliwos$ci z dnia 2 XII 2003 r. w sprawie oplat za czynnos$ci rzecznikdw patentowych.

1% A. Szewe, G. Jyz, Prawo wlasnosci patentowej, Warszawa 2011, s. 171 i n. oraz B. Wieczorek, Tajemnica
przedsiebiorstwa a patent, dostepny w Internecie [23.05.2015 r.]:
http://prawo-ip.blogspot.com/2013/09/tajemnica-przedsiebiorstwa-patent.html
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moze w niedalekiej przysztosci, przyczyna dla ktorej sami przedsigbiorcy coraz cze¢sciej beda
odchodzi¢ od stosowania ochrony patentowe;.

Odnoszac si¢ do artykutu B. Wieczorka, tajemnicq przedsiebiorstwa z kolei jest kazda
nieujawniona do wiadomosci publicznej informacja techniczna, technologiczna Ilub
organizacyjna przedsiebiorstwa, takze jakiekolwiek inne informacje posiadajgce wartosé
gospodarczg, co implikuje niejako, by dana informacja byla obj¢ta znacznym stopniem
poufnoéci157. Pojecie tajemnicy przedsiebiorstwa powinno by¢ interpretowane bardzo szeroko
— wg autorow komentarzy do p.w.p. lub k.s.h. nalezy w to wlicza¢ nawet tak niecodzienne
aspekty spoteczno-gospodarcze jak elementy strategii marketingowej, metody prowadzenia
kampanii reklamowych, a nawet nieformalne powiazania bankowe™®. Tym niemniej, pomimo
tego szerokiego pojmowania tego poj¢cia, mamy do czynienia z pewnym istotnym ekstremum
— informacje, mogace by¢ objete tajemnicg przedsigbiorstwa musza dawac przewage
konkurencyjng nad pozostatymi przedsigbiorcami. Pamigta¢ jednak nalezy, ze taka granica
jest dosy¢ nieostra, wymaga bowiem, najczg¢sciej od sedziego rozpatrujacego konkretng
sprawe w postepowaniu sgdowym oceny ,stricte” indywidualnej, charakterystycznej dla
okreslonego stanu faktycznego sprawy.

Warto w tym miejscu doda¢, ze jezeli dany podmiot chce nada¢ jakiej$ informacji
przymiot tajemnicy przedsigbiorstwa, to nie jest konieczne, by byta ona catkowicie tajna, a
jedynie, by krag osob, ktére sa w posiadaniu takiej informacji, byt ograniczony lub mocno
zawe;Zonylsg. Tajemnica taka z pewnos$cig nie moze by¢ znana powszechnie (przestaje by¢
wtedy sitg rzeczy ,,tajemnica’) ani nie moze by¢ poznana przez grupg oséb (czy tez okreslony
zespol podmiotow), ktéra ze wzgledu na swoj status prawny, gospodarczy lub prawno-
gospodarczy mogtaby by¢ zainteresowana uzyskaniem informacji objgte] tajemnicqmo.
Przyktadowo wigc, jezeli przedsiebiorstwo technologiczne, wejdzie w posiadanie jakiego$
przetomowego projektu smartfona, ktory to projekt byl przedmiotem tajemnicy innego
przedsigbiorstwa, to tym samym, co do zasady, nie bedziemy mieli juz do czynienia z
tajemnicag przedsigbiorstwa bowiem w posiadanie tej objetej tajemnicg informacji wszedt inny
potentat przemyshu elektronicznego. Jednakze, co jest niejako warunkiem ,,sine qua non” dla
utraty przez dang informacje przymiotu poufnosci, owa informacja musiataby jeszcze

dodatkowo ulec upublicznieniu szerszemu gronu potencjalnych odbiorcow (np. klientom czy

BT A. Szewc [w:] System prawa handlowego — tom 3. Prawo wlasnosci przemystowej, red. E Nowifiska, K.
Szczepanowska-Koztowska, Warszawa 2015, s. 383, B. Wieczorek, Tajemnica..., jw.

158 S Sottysinski [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz., red. J. Szwaja, s. 312 in.

19 E. Nowifiska, U. Promifiska, M. du Vall, Prawo wlasnosci przemystowej, Warszawa 2010, s. 492 i n., A.
Szewc [w:] System..., s. 384.

180 E Nowinska, U. Prominska, M. du Vall, jw.,8.492 in.
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innym szeroko pojetym ,,beneficjentom informacji”’) — wtedy dopiero definitywnie traci ona
ww. przymiot poufnosci. Fakt, czy dana informacja bedzie objeta tajemnicg przedsiebiorstwa
lub nie, bedzie oceniany ,,ad causam”, w oparciu przede wszystkim o stwierdzenie, czy dany
krag osob, ktory uzyskal informacje na ten temat, a przede wszystkim liczba tych osob,
implikuje fakt, Ze okreslona informacja jest upubliczniona. Wazna cechg tajemnicy jest wigc
to, ze nie moze ona w okre§lonym ,.continuum” czasowym usta¢ i zosta¢ wyjawiona.
Kolejnym istotnym aspektem jest rOwniez to, ze sama tajemnica moze obejmowac tylko takie
dobra intelektualne, co do ktorych mozliwe jest zachowanie przymiotu poufnosci'®. W
systemach 1 komentarzach mozna spotka¢ si¢ ze stwierdzeniem, ze tajemnica
przedsiebiorstwa jest relatywnie rzadziej uzywana w odniesieniu do produktéw niemajacych
trwalej postaci, a wiec rozlicznych mieszanin, cieczy, czy nawet lekarstw ze wzgledu na tzw.
,reverse engineering”, ktoéry prowadzi¢ moze do ,,rozszyfrowania” swoistego, wtasciwego dla
tegoz produktu sktadu, a w konsekwencji poznania jego istotym. Autor nie zgadza si¢ jednak
z tym twierdzeniem. Obecnie, obserwujemy bowiem co$§ zgola przeciwnego, wystarczy
cho¢by przypomnie¢ podnoszony wyzej przyktad Coca-Cola Company czy sieci fast-foodow,
takich jak np. KFC czy McDonald’s, ktére opieraja swoje branzowe dziatanie o zachowanie w
Scislej tajemnicy receptur roznorakich mieszanin przez nie uzywanych, np. napojow,
przypraw, czy tez nawet receptur dotyczacych tworzenia okres$lonych soséw. Do dzisiaj,
nawet pomimo wielokrotnych prob stosowania ,,inzynierii odwrotnej” nie jest mozliwe
poznanie tak doktadnego doboru mieszanin, by powstat produkt nawet o zblizonym smaku
czy innych wlasciwosciach w stosunku do produktéw wspomnianych koncernéw. Zatem,
tajemnica przedsigbiorstwa stwarza rowniez mozliwosci jej skutecznego uzywania takze w
kontekscie produktow nie majacych trwalej postaci. Sama problematyka ,reverse
engineering” jest zresztg tematykg mocno kontrowersyjng, poruszang najczesciej przy okazji
dekompilacji programéw komputerowych w $wietle dyrektywy 91/250/EWG®, tym niemniej
wartym zasygnalizowania jest roOwniez odniesienie tego skomplikowanego inzynieryjnie
procesu do jego mozliwego zastosowania w przemysSle spozywczym, chemicznym,
petrochemicznym i farmaceutycznym oraz implikacji z tym zwigzanych dotyczacych

instytucji tajemnicy przedsigbiorstwa.

161 A Szewc [w:] System..., s. 383.

162 Tamze, s. 383.

163 7 Okon, Projekt dyrektywy o wynalazkach implementowanych komputerowo a prawnoautorska ochrona
programow komputerowych, ,,CBKE e-biuletyn”, nr 1/2005, s. 14, dostgpny w Internecie [23.05.2015]:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/23673/Projekt dyrektywy o wynalazkach implementowanych komp
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»Last but not least”, finalnym rozrdéznieniem ochrony patentowej od ochrony
informacji poprzez tajemnice przedsigbiorstwa jest specyficzna cecha tej instytucji,
przejawiajaca si¢ w tym, ze utrzymywanie jakiej$ informacji w tajemnicy tworzy jedynie
pewna wyltaczno$¢ faktyczng, nieusankcjonowang prawnie, co implikuje brak prawa
podmiotowego do przedmiotu tej faktycznie okreslonej wytacznosci, skutkujacym jedynie
pewng ochrong przewiedziang w deliktowej czegsci kodeksu cywilneg0164. W ocenie autora,
jest to bardzo istotny mankament, nie pozwalajacy na skuteczng ochrone tego specyficznego
stanu faktycznego. Wypada podnies¢ w tym miejscu ta kwesti¢ jako postulat ,,de lege
ferenda”, oczekujac od ustawodawcy odpowiedniejszego uregulowania tej kwestii poprzez
stworzenie odpowiednich przepisow ktore beda miaty na wzgledzie specyfike tej instytucji.

Warto doda¢, ze samg tajemnicg przedsigbiorstwa moga by¢ objete nie tylko
wynalazki, ale takze samo know-how, czyli wiedza techniczna lub technologiczna oraz ogot
wiedzy o funkcjonowaniu jakiego$ zjawiska, a takze znajomos$¢ zwyczajowych i logicznych

nastepstw tegoz.

Praktyka

Aby mozna mowi¢ o wynalazku, a w nastgpnej kolejnosci o samym patencie, trzeba
wskaza¢ pewne elementy konstrukcyjne tego pojecia. Wynalazek musi by¢ nowy w sensie
obiektywnym (czyli to, czy dany wynalazek rzeczywiscie jest nowy, sprawdza Urzad
Patentowy w toku wtasciwego 1 przepisanego prawem postepowania), posiada¢ odpowiedni
poziom wynalazczy (tj. musi wprowadzaé nowg jako$¢) oraz nadawac si¢ do przemystowego
stosowania (tj. wynalazek musi by¢ zdatny do obrotu przemystowego) 165

Istotnym sktadnikiem procedury przed Urzgdem Patentowym jak i samego zgloszenia
wynalazku jest opis ,,ujawniajgcy jego istote”, co juz samo w sobie zaprzecza idei tajemnicy
przedsigbiorstwa, ktdra, aby spetnia¢ swoja funkcjg, potrzebuje dochowania przez podmiot
bedacy w jej posiadaniu, peinej poufnoéci166. Wida¢ tu wiec podstawowa sprzecznos$¢ tych
dwoch instytucji prawnych167.

Wspomniany warunek podj¢cia dziatan w celu zachowania przedmiotu ochrony, ktory
ma stanowi¢ tajemnicg, jest zarazem jedynym 1 wystarczajagcym ,,warunkiem formalnym” dla

objecia danego przedmiotu lub informacji tajemnica, natomiast w przypadku patentu,

164 A. Szewce [w:] System..., s. 383.

185 Szerzej na temat: E. Nowinska, U. Prominska, M. du Vall, jw., s. 20-25, J. Kepinski [ w:] System..., s. 101 i
n., B. Wieczorek, Tajemnica..., jw.

186 B Wieczorek, Tajemnica..., jw.

87 E. Nowifiska, U. Promifiska, M. du Vall, jw., s. 20
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odkrycie czy tez skonstruowanie wynalazku, potaczone z jego ujawnieniem przed Urzedem
Patentowym, jest dopiero poczatkiem dtugiej drogi do jego uzyskania, ktéra moze okazac
zbedng z wyzej juz wskazywanych wzglqdéwles.

Nawiazujac do tez i definicji wskazanych w rozdz. 2 niniejszego artykutu, nalezy
zastanowi¢ si¢ nad utrzymaniem oraz uzywaniem danej informacji jako tajemnicy
przedsigbiorstwa oraz zauwazy¢ réwniez, ze owo utajnienie danego aspektu musi by¢ w
sposob rzeczywisty, nie za$ iluzoryczny, utrzymywane w poufnosci, aby bylo w petni
skuteczne. W polskim systemie prawnym nie ma co prawda jednej, ogdlnej definicji
poswieconej zagadnieniu tajemnicy przedsigbiorstwa, jednakze najbardziej petng i przejrzysta
regulacja zdaje si¢ by¢ ta, ktora jest zawarta w art. 11 Ustawy o Zwalczaniu Nieuczciwej

Konkurencji*®.

Majac na wzgledzie to co zostalo juz w niniejszej pracy dotychczas
uwzglednione, wskaza¢ mozna taksatywnie trzy elementy, z ktorych sktada si¢ wspomniana
tajemnica przedsicbiorstwa: s3 to poufno$¢, brak ujawnienia oraz zabezpieczenie
informacji*™®. Te cechy, zostaly bardzo kompleksowo ujete przez P. Dybka: ,,Poufnos¢
informacji zachodzi wtedy, gdy informacja nie jest ujawniona do wiadomosci publicznej. To
ujawnienie ma charakter szeroki, bowiem dotyczy takze sytuacji, gdy informacja nie jest
znana, ale moze by¢ tatwo dostgpna. Informacja musi by¢ w pewien sposob nowatorska,
poniewaz nie jest poufne, to co jest znane powszechnie. Warto wskazaé, ze wedlug prawa
polskiego, nie jest zabronione zdobycie informacji poufnej w drodze odtwoérczej analizy,
oczywiscie tylko wypadku, gdy stosowane metody jej uzyskania sg legalne. Znaczenie
centralne ma poufnos¢, z ktorej mozna wywieéé pozostale elementy”'’.

Podnie$¢ nalezy, ze naruszenie tajemnicy przedsigbiorstwa moze by¢ przedmiotem
rozmaitych roszczen, skutkujacych czestokro¢ odpowiedzialnoscia odszkodowawcza,
godnym uwagi jest jednak to, ze dochodzenie tychze roszczen i naleznosci z tego tytutu moze
nastrecza¢  wiele trudnoéci podmiotowi poszkodowanemu®’?.  Przede wszystkim,
problematyczne jest tu samo udowodnienie istnienia tajemnicy; jej rzeczywistego istnienia w
sensie czysto ontologicznym oraz kregu osob, ktory obejmowala. Ponadto, tajemnica, jako

niewatpliwie informacja poufna, skryta przed szersza grupg o0sob, nie jest czestokroc

uprzedmiotowiona, tj. ujeta w formie nosnika, ktory mogtby by¢ skutecznie uzyty jako srodek

168 B, Wieczorek, Tajemnica..., jw.

169 g, Soltysinski [w:] Ustawa..., red. J. Szwaja, Warszawa 2012, s. 302 i n., E. Nowinska, U. Prominska, M. du
Vall, jw., s. 492 in.

170 A Szewc, jw., [w:] System..., s. 384.

11 p Dybka, Wazna tajemnica przedsiebiorstwa, dostgpny w Internecie [23.05.2015 r.]:
http://www.gf24.pl/12451/wazna-tajemnica-przedsiebiorstwa.

12 B. Wieczorek, Tajemnica..., jw.
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dowodowy w ewentualnym postgpowaniu sadowym. Swietnym przyktadem moga tu by¢é
produkty spozywcze ww. koncernu Coca-Cola Company — w szczegdlnosci chodzi tu o napoj
Coca-Cola - co do ktorego istnienia samego nosnika receptury istniejg powazne watpliwosci
natury ontologicznej. Receptura napoju moze réwnie dobrze funkcjonowaé w formie
catkowicie niezwerbalizowanej173. Ten brak uprzedmiotowienia moze powodowac istotne
trudno$ci dowodowe, sady z zasady bowiem bazuja na dowodach rzeczowych, materialnych,
jako tych pewniejszych i mniej ulotnych.

Jak juz zauwazono wyzej, podstawowa funkcja tajemnicy przedsigbiorstwa jest
ochrona — jednakze funkcja ta, nie stanowi przeszkody dla innych przedsi¢biorcow-
konkurentow, by przedsigbrali okre§lone dzialania celem stworzenia sobie identycznej
ochrony. O ile sama tajemnica przedsi¢biorstwa rowniez moze stanowi¢ przedmiot obrotu
gospodarczego (w formie np. , know-how”), o tyle patent, poza tym, ze jest niczym innym jak
ustanowionym przez odpowiedni organ panstwowy monopolem na wykonywanie prawa do
swojej wlasnosci intelektualnej'™ - daje zdecydowanie wicksza pewnos¢ obrotu prawnego i
gospodarczego, w tym znaczeniu, ze nie jest rzeczg ukryta, lecz w pewnym stopniu ujawniong
spoleczenstwu, tworzac w §wiadomosci cztonkow obrotu prze§wiadczenie, ze dany przedmiot
patentu jest przedmiotem stusznie chronionym przez prawo, wzbudzajac pozadane prawnie
postawy W postaci powstrzymania si¢ od naruszen tego prawa, w sposob zdecydowanie

skuteczniejszy, niz by to czynila tajemnica przedsigbiorstwa.

Kwestie podatkowe dotyczace patentu i tajemnicy przedsigbiorstwa

Niewatpliwym pozostaje, ze bardzo istotnym aspektem przy wyborze ewentualnej
Sciezki ochrony wlasnosci intelektualnej na gruncie polskiego prawodawstwa, jest ponoszenie
ciezarow podatkowych zwigzanych z wyborem danego rozwigzania ochronnego.
Przedmiotem opodatkowania moze by¢ w tym wypadku dochdd uzyskany na skutek
eksploatacji danego patentu czy tez, w wypadku tajemnicy przedsigbiorstwa — ,know-
how™!"®, Szczegodlnie, wybdr rozwigzania ochronnego jest trudny dla podmiotow, ktérych
charakter gospodarczy implikuje konieczno$¢ ograniczenia wydatkow, ze wzgledu na duza
skale prowadzonych przedsiewzie¢ — chodzi wigc tutaj gtdéwnie o spotki prawa handlowego.

Czesto sama nazwa okre$lonego przedmiotu, moze prowadzi¢ do objgcia rezimem innego

173 . Rafa, jw., dostgpny w Internecie [23.05.2015 r.]:

http://www.polskatimes.pl/artykul/909252 receptura-cocacoli-swiety-graal-swiatowej-gospodarki,id,t.html.

1% B. Wieczorek, Tajemnica..., jw.

175 p Borszowski, A. Huchla [w:] Prawo finansowe, red. R. Mastalski i E. Fojcik-Mastalska, Warszawa 2013, s.
294 in.
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opodatkowania, co w praktyce moze oznacza¢, ze spotka ponosi¢ bedzie relatywnie wyzsze
obcigzenia podatkowe.
Bardzo istotny w konteks$cie tak prowadzonych rozwazan jest charakter wktadow do

spotki. Mozna wyr6zni¢ dwa podstawowe rodzaje wktadow:

a) Wktady majace charakter pienigzny — czyli pieniadze, przybierajace albo postaé
znakow pienigznych albo tzw. pienigdza bankowego, czyli przybierajacego forme
bezgotowkowej wplaty poprzez bank'’®,

b) Wktady majace charakter niepieni¢zny — czyli, stosujac swoistg definicj¢ negatywna,
jest to ten rodzaj wktadéw, ktérym nie mozna przypisaé charakteru (czy tez wartoSci)

pienieznego’’’. Wklady te, potocznie nazywa sie aportami.

Najistotniejsze dla prowadzonych rozwazan beda wigc aporty, jako ze zard6wno same
wynalazki, ktore mogg by¢ przedmiotem patentu, jak rowniez ,know-how”, ktore z
powodzeniem moze by¢ objete tajemnicg przedsiebiorstwa, zakwalifikowa¢ mozna bez cienia
watpliwosci jako wklady niepieniezne. O ile samo pojecie patentu zostato juz dostatecznie
wyjasnione na tamach tego artykutu, to istotne jest ogolne zarysowanie definicji ,,.know-how”
— jest to pojecie oznaczajace ,,catg wiedze techniczng i technologiczng potrzebng do wyrobu
okreslonego produktu””s. Jezeli taka wiedze¢ posiada okreslona osoba, to skonstatowaé
nalezy, ze taka osoba jest jej wlascicielem i z powodzeniem taka wiedza moze by¢ wniesiona
do sp6iki jako aport™.

Ogolnie rzecz biorac, najwazniejsza w kontekscie ww. wkladow, jest mozliwos¢
dokonywania odpisOw amortyzacyjnych. Gléwng funkcjg odpisOw amortyzacyjnych jest
zmniejszenie podstawy opodatkowania, co upraszcza si¢ do tego, ze calosciowo podmiot
podatku zaptaci mniejszg kwote naleznego podatku. Odpisem amortyzacyjnym nazywamy z
kolei ,,prawny wyraz zuzycia $Srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i1 prawnych, a
w zakresie kosztow — prawne okreslenie ich wysokosci w zwigzku z posiadaniem tego
rodzaju majatku”.*® W wypadku patentu i know-how mamy do czynienia wiasnie z
wskazanymi w ustawie ,,wartoSciami niematerialnymi 1 prawnymi”. Ustawa o podatku

dochodowym od os6b prawnych w art. 16b przewiduje prawo do dokonania odpiséw

176 A Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2014, s. 368.

17T A. Kidyba, jw., s. 368 in., Szerzej nt.: A. Szumanski, Wklady niepienigzne do spélek kapitalowych, Warszawa
1997,s.277 in.

178 K. Olbrycht, Opodatkowanie aportéw, dostepny w Internecie [23.05.2015 r.]:
http://www.valor.pl/dp_publikacje/publikacja45.pdf

9K, Olbrycht, jw., s. 1.

180 p Borszowski, A. Huchla, jw., [w:] Prawo..., s. 296-297.
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amortyzacyjnych przez spotke kapitatowa. Odpisow tych mozna dokona¢ przede wszystkim

181 Okres dokonywania

wobec prawa do wynalazku, prawa do patentu i wartosci know-how
odpisow amortyzacyjnych nie moze by¢ krotszy niz 60 miesiecy — ma to znaczenie dla
aportow wniesionych w formie patentow z tego wzgledu, ze wraz z uplywem czasu,
technologia objeta patentem réwniez ulega starzeniu si¢ 1 pewnej dezaktualizacji, co
prowadzi¢ bedzie do spadku rzeczywistej wartosci opatentowanego rozwigzania w kolejnych
latach o udzielenia patentu’®?. Dla przedsigbiorcy, jak najbardziej zasadne bedzie stosowanie
tej formy opodatkowania, bo uwzglednia ona spadek warto$ci opatentowanego rozwigzania w
kolejnych okresach ptatnosci naleznego podatku.

Zdecydowanie inaczej opodatkowanie wyglada w odniesieniu do ,,know-how” ktore to
najczesciej jest przedmiotem tajemnicy przedsigbiorstwa. Warto w tym miejscu przytoczy¢
Art. 16 ust. 1 pkt. 64 ustawy o podatku dochodowym od 0s6b prawnych: Nie uwaza si¢ za
koszty uzyskania przychodow (...) odpisow amortyzacyjnych od wartosci poczatkowe]
warto$ci niematerialnych 1 prawnych wniesionych do spétki albo spotki niebedacej osoba
prawng, w postaci wkladu niepieni¢znego, stanowigcych rownowarto$§¢ uzyskanych
informacji zwigzanych z wiedzg w dziedzinie przemystowej, handlowej, naukowej lub
organizacyjnej (know-how)”. Przepis ten jasno wskazuje, ze w wypadku know-how nie jest
mozliwe obnizenie podstawy opodatkowania za pomoca amortyzacji — co wigcej odpisy
amortyzacyjne w takim wypadku stanowig jedynie koszt bilansowy, nie majacy zadnego
wptywu na podatek dochodowy danego podmiotu (np. spotki kapitalowej)183.

Jednym z istotniejszych elementow konstytutywnych spoiki, jest umowa zawarta w

formie aktu notarialnego (art. 157 § 2 k.s.h.)184

. W umowie moga zosta¢ okreslone tzw.
»accidentialia negotii”, w ktorych sktad wchodzi m.in. okreslenie przedmiotu wktadu
sp(')iki185. O ile dla prawa handlowego sg to sktadniki na wskro$ fakultatywne, o tyle z
perspektywy prawa podatkowego beda to jednak swoiste ,,essentialia negotii” w tym
znaczeniu, ze prawidtowe i1 nie pozostawiajace watpliwosci nazwania okre§lonego wktadu,
bedzie elementem ktéry pozwoli ustali¢ organom podatkowym, czy byla mozliwos¢
dokonania w danym przypadku odpisu amortyzacyjnego. Istotnym jest wtasciwe oznaczenie

nazwowe wktadow ktore majg zosta¢ wniesione do spotki; uzywajac bowiem nazwy ,,know-

how” zamiast nazwy ,,patent”, dokonujgc jednoczes$nie odpisu amortyzacyjnego, mozna

181 K Olbrycht, jw., s. 2.
82 Tamgze, s. 2.

183 Tamze, s. 2.

18% A Kidyba, jw., s. 358.
18 Tamze, s. 359 in.
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narazi¢ si¢ na kontrole organow podatkowych, ktéra zakwestionuje taki sposob uiszczania

naleznos$ci podatkowychl%.

Whioski

Zardéwno tajemnica przedsigbiorstwa jak i instytucja patentu maja swoje zalety i wady,
ktore zostaty przedstawione na tyle wnikliwie, na ile pozwalajg sztywne ramy narzucone
przez komitet organizacyjny niniejszej publikacji. Wiasciwie, to jedynie od profilu danego
przedsiebiorstwa zalezy, ktéry ze sposobdéw ochrony swoich débr wykorzysta. W branzy IT i
przemysle hi-tech, zdecydowanie wazniejszy w ostatnich latach zdaje si¢ by¢ patent.
Natomiast tajemnica przedsigbiorstwa zachowuje wigksze zastosowanie w przemysle
spozywczym lub chemicznym. Wigza¢ si¢ to moze, z teoretycznie wigksza rotacja na
stanowiskach w korporacjach IT, a zatem trudnoScia w utrzymaniu tajemnicy firmy.
Oczywiscie, nie jest to reguia i z pewnoS$cia trzeba zaznaczy¢, ze najlepsze jest takie
rozwigzanie, ktore dany podmiot uwaza w danej chwili za najskuteczniejsze.

Wybor danego $rodka moze prowadzi¢ do roznych konsekwencji w sferach
wlasciwych dla innych gatezi prawa. Jedynie tytulem przyktadu mozna wskazaé, jak bardzo
istotnym elementem wyboru rozwigzania ochronnego, moze by¢ kwestia ponoszenia obcigzen
podatkowych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od oséb prawnych. Tak jak juz
wskazywano powyzej, w polskim systemie prawa podatkowego mozna wnie$¢ do spotki
kapitatowej aporty w postaci patentu, wynalazku a nawet wspomnianego wczesniej know-
how. Mato kto jednak wie, ze w przeciwienstwie do patentdw i wynalazkow, know-how
(ktore czestokro¢ stanowi tajemnic¢ przedsigbiorstwa) nie moze by¢ amortyzowane
podatkowo (art. 16 i art. 17 ustawy o podatku dochodowym), co powoduje znacznie wigksze
obcigzenia podatkowe. W konsekwencji, bardzo czesto moze wystagpi¢ sytuacja
nieoptacalnosci zachowania jakiej$ wiedzy jako tajemnicy przedsigbiorstwa, co implikowac
powinno probe siegniecia po instytucje patentu.

Zasadno$¢ uzycia jednego ze $rodkdw powinna by¢ zawsze mierzona i oceniana
indywidualnie, z uwzglednieniem aktualnego charakteru, profilu dziatalnosci i mozliwosci
danej spotki. Oceny tej nie mozna dokonywac¢ pochopnie, bowiem w kwestii bilansu
ekonomicznego moze to przynie$¢ wiele niekorzystnych aspektow dla kondycji finansowe;j

spoiki.

186 K. Olbrycht, jw., s. 2.
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