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Jak chronié¢ know-how przedsiebiorstwa i na nim zarabiaé

Odpowiada Grzegorz Antonowicz, radca prawny z kancelarii Grynhoff Wozny Malifiski

ADAR MAKDSE

Czy kazda zdobywana latami przez
przedsigbiorce wiedza techniczna fub
umiejetnos¢ wyprodukowania towaru
stanowi chronione know-how firmy?
GRZEGORT ANTONDWICY

Nie kazda. Czeéé wiedzy oraz dorobku inte-
lektualnego i technologicznego firmy moze
stanowié tzw. jawne know-how, ktére nie jest
objete tajemnicg przedsiebiorstwa. Do tej
kategorii nalezy przede wszystkim wiedza
powszechnie dostepna dla zainteresowa-
nych (np. zostala opisana w wydawnictwach
specjalistycznych). Do kategorii tej nalezg
rowniez informacje, ktére zostaly przez fir-
me ujawnione do wiadomoéci publicznej, np.
w postepowaniu o rejestracje patentu. Wie-
lu przedsiebiorcow nie bierze pod uwage te-
g0, Ze rejestracja patentu oznacza ujawnie-
nie informacji zwigzanych z danym wynalaz-
kiem. A wigc automatycznie przestaja one
stanowié¢ tajemnice przedsiebiorstwa i mo-
g3 by¢ wykorzystywane przez konkurentéw.
Réwniez sam wynalazek po uplywie dwu-
dziestoletniej ochrony patentowej wchodzi
w sklad tzw. domeny publicznej i moze byé
przez konkurentéw dowolnie eksploatowa-
ny. Dlatego cze§é przedsiebiorcéw, dazace do
utrzymania w tajemnicy kluczowych rozwig-
zan, rezygnuje z ich patentowania i utrzy-
muje ich ochrone w ramach tajemnicy
przedsigbiorstwa. Dotyczy to w szezegdino-
§ci technologii i receptur.

Know-how bedzie chronione jako tajemnica
przedsigbiorstwa, je§li spelnione zostang
dwa warunki: musi ono mieé pewng warto§é
gospodarcza, a przedsiebiorca podjaé dzia-
lania majace na celu zachowanie jego pouf-
noéci. Oznacza to, ze nawet kluczowa dia fir-
my wiedza nie bedzie mogla korzystaé
z ochrony, jezeli zabraknie wewnetrznych
procedur zapobiegajacych jej ujawnieniu.
Przepisy nie precyzuja, jakie to maja byé
dzialania. Uznaje sie, Ze muszg by¢ odpo-
wiednie i rozsadne w danych okoliezno-
Sciach. W zaleznoéci zatem od sytuacji, cza-
sami wystarezy nalozenie na osoby majace
dostep do know-how zobowigzati umownych
do utrzymania pewnych danych w tajemni-
cy. Innym razem konieczne bedzie wdroze-
nie specjalistyeznyceh procedur ochronnych,
1acznie z identyfikowaniem pracownikéw i li-
mitowaniem dostepu do wybranych po-
mieszczen oraz monitorowaniem ruchu oso-
bowego w okreslonej czedci firmy.

W jaki sposob moina zabezpieczyé
know-how przed zainteresowana zdoby-
ciem takiej wiedzy konkurencjq? Czy
know-how moina zastrzec w podobny
sposob jak patenty i wzory uzytkowe?
Nie ma mozliwosci zastrzezenia know-how
w sposéb analogiczny do ochrony patento-
wej. Czeéé danych moze podlegaé ochronie
prawa autorskiego. Nie uzyskaja jej jednak
stosowane procedury, metody produkeji ani
tez dane obrazujace dzialalnosé firmy (spra-
wozdania, wyniki, analizy). Nie sg one bo-
wiem utworami w rozumieniu prawa autor-
skiego.

Podstawowym sposobem zabezpieczenia
know-how jako tajemnicy firmy sg dzialania
samego przedsigbiorcy. Podejmowane
w-sposéb przemyslany i konsekwentny, po-
przez polgczenie srodkéw organizacyjnych,
technicznych i prawnych, pozwalajg sku-
tecznie zabezpieczy¢ poufne dane i informa-
cje. Przykladowo, dostep poszezegdlnych
pracownikow jedynie do wybranych elemen-
téw procesu technologicznego, wsparty od-
powiednio uksztaltowanymi regulacjami
umownymi i kontrolg wewnetrzna, powinien

skutecznie zabezpieczy¢ przed wyciekiem
tajemnic produkeyjnych. Jednak brak jest
w tym zakresie jednego skutecznego rozwig-
zania z uwagi na nieokreélong liczbe mozli-
wych sytuacji. Kazdorazowo nalezy wiec do-
braé érodki do konkretnych okolicznosei,
uwzgledniajac przy tym rodzaj chronionych
danych oraz ich wage dla funkcjonowania
firmy.

Bezposredni dostep do chronionych in-
formacji maja czesto szeregowi pracow-
nicy firmy. Jak chroni¢ sie przed wycie-
kiem know-how z ich strony?

Obowigzek dochowania przez pracownikéw
i wspolpracownikow (np. zleceniobiorc6w)
poufnosci danych pracodawcy wynika bez-
po$rednio z obowiazujacych przepiséw pra-
wa, przede wszystkim z kodeksu pracy (dla
pracownik6éw) oraz ustawy o zwalczaniu nie-
uczeiwej konkurencji (dla wszystkich $wiad-
ezaeych prace, ustugi itd.). Ta ostatnia usta-
wa rozciaga ten obowigzek roéwniez na okres
trzech lat od zakonczenia pracy. Nie jest ko-
nieczne zawieranie w tym przedmiocie do-
datkowych uméw ezy porozumien.
Najistotniejsze jest to, aby zamiar utrzyma-
nia w poufno$ei pewnego zakresu danych byt
przez przedsigbiorce jednoznacznie wyarty-
kulowany, ze wskazaniem, ktorych informa-
cji dotyczy. Jest to podstawowy warunek ko-
rzystania z ochrony. Nie chodzi jednak o to,
aby kazdy konkretny dokument opatrzony
byl klauzulg poufne, a raczej, by jasno okre-
$lony byl zakres informacji, w odniesieniu do
ktérych obowizzuje zachowanie poufnosei.

Jaki zakres chronionych danych powinna
wyznacza¢ dodatkowo zawierana umowa
o zachowaniu poufnosci?

Nalezy pamietaé, aby unikaé masowego za-
wierania umoéw tego rodzaju z pracownika-
mi réznych segmentéw firmy, obejmuja-
cych jedynie ogélnikowe zobowigzanie do
ochrony tajemnicy przedsiebiorstwa. W ta-
kim bowiem wypadku moze doj¢ do sytu-
acji, w ktérej, pomimo zawartej umowy, nie
bedzie mozliwe zidentyfikowanie informa-
cji, ktore rzeczywiscie mialy by¢ chronio-
ne. Efektem tego bedzie bezskutecznosé
ochrony.

“ Umowy o zachowaniu poufno$ci niejedno-

krotnie zawierane sa na wyrost. Firmy badz
sg przekonane, Ze nalezy je stosowaé w kaz-
dym mozliwym przypadku, badz tez wyko-
rzystuja je jako srodek, by przywigzaé pra-
cownikéw do firmy. To bledna praktyka, kt6-
rajedynie oslabia efektywnos¢ ochrony rze-
czywiscie istotnych danych. Dlatego przy
podejmowaniu decyzji o wdrozeniu systemu
ochrony know-how przedsigbiorstwa nalezy
w pierwszej kolejnosci odpowiedzie¢ sobie
na pytanie, ktore informacje majg charak-
ter tajnego know-how bgdz sg poufne z in-
nych wzgledéw. Nastepnie przemysle¢, czy
warto ryzykowaé oslabienie poziomu ich
ochrony poprzez wlgczanie w ten zakres in-
nych obszardw, ktére nie powinny podlegaé
ochronie.

Nalezy tez pamigtaé, ze zobowigzanie do za-
chowania poufnosci nie jest tozsame z zaka-
zem konkurencji. Dlatego, z jednej strony,
zwolnienie z zakazu konkurencji nie ozna-
cza zgody na ujawnienie poufnych informa-
cji, a z drugiej obowiazek dochowania pouf-
noéci informacji przez kontrahenta lub
wspélpracownika nie zawsze oznacza zakaz
wykorzystania tej informacji we wlasnej
dzialalnosci.

Czy istnieje jaka$ granica czasowa okre-
$lajaca moment, kiedy informacje prze-

staja by¢ uznawane jako know-how i mo-
g3 by¢ swobodnie wykorzystywane przez
konkurencje?

Granica taka oczywi§cie istnieje. Jesli cho-
dzi o tajne know-how, stan tajemnicy usta-
je zawsze w przypadku, gdy zostaje ono
ujawnione w taki sposéb, ze osoba zainte-
resowana, np. konkurent, moze si¢ z nim za-
poznaé bez zgody firmy dotychczas je chro-
nigcej. Dotyezy to réwniez sytuacji upu-
blicznienia know-how przez pracownika.
Raz ujawnione know-how nie moze byé po-
nownie objete tajemnicg przedsiebiorstwa.
Z uwagi na globalizacje obrotu gospodar-
czego i badan naukowych nalezy uznaé, ze
dla utraty przez know-how statusu informa-
¢ji chronionej nie jest istotne miejsce jego
ujawnienia.

Co jest jednak wazne, dostepno§é know-how
dla zamknietego kregu podmiotéw, np.
wsp6élpracownikéw i kontrahentéw (a nawet
konkurentéw), nie oznacza jego ujawnienia,
o ile w dalszym ciagu kontrolowana jest po-
ufnoéé tych informacji. A zatem moze zaist-
nieé taka sytuacja, ze know-how bedzie kon-
trolowane przez wiecej niz jednego przed-
sigbiorce. I cho¢ utrudnia to jego ochrone, to
jej nie wyklucza.

Z kolei ochrona jawnego know-how mozliwa
jest jedynie na podstawie przyslugujacych
do tego know-how praw wiasnoéci przemy-
stowej lub praw autorskich. W takim wypad-
ku ochrona ta wygasa z chwilg wyga$niecia
tych praw.

Zakup wiedzy pozwala dzisiaj firmom po-
prawi¢ jako§¢é swoich produktow. Czego
nie moze zabraknaé¢ w umowie przekazu-
jacej know-how innemu przedsiebiorcy?
Kluezowe sg postanowienia chronigce firme
przekazujaca know-how przed jego ujawnie-
niem i wykorzystaniem. Istotne jest, aby
szczegOlowo uregulowaé obowigzki nabyw-
cy know-how w sferze ochrony pozyskane)
wiedzy. Wazne jest nawet takie zagadnienie,
jak sposéb wewnetrznej organizacji przed-
siebiorstwa nabywcy, gdyz brak wdrozonych
procedur ochronnych i dostepowych moze
skutkowaé przypadkowym ujawnieniem po-
ufnych informacji.

Ponadto, jezeli umowa zaklada tylko czaso-
we korzystanie z know-how, konieczne jest
uregulowanie wzajemnych stosunkéw po jej
wygasnigciu. Zakaz ujawniania know-how
nie oznacza bowiem zakazu jego dalszego
uzywania przez kontrahenta. Dlatego sytu-
acje taka trzeba przewidzie¢ juz przy zawie-
raniu umowy i wprowadzi¢ do umowy odpo-
wiednio uksztaltowany zakaz konkurencji.
W odniesieniu do firm majacych znaczny
udzial w rynku swoboda w tym zakresie mo-
ze by¢ jednak ograniczona przepisami pra-
wa konkurencji.

Jakie sq prawa i obowiazki stron udziela-
jacego i odbiorcy know-how?

Nie ma z géry ustalonego zakresu obowigz-
kow stron umowy sprzedazy lub udostepnie-
nia know-how. Z jednej strony dochodzi do
przekazania poufnej wiedzy wraz ze zgoda
na jej eksploatowanie, z drugiej strony ma-
my do ezynienia z nabyciem tej wiedzy, za-
zwyczaj za okreSlong oplatg. Szczegblowa
tre$¢ umowy bedzie jednak zalezala od oko-
licznosci konkretnego przypadku. Inaczej
beda skonstruowane umowy sprzedazy
know-how w celu jego wykorzystywania
przez nabywce na wlasne potrzeby, a inaczej
umowy udostepnienia know-how podwyko-
nawcom lub kontrahentom w celu wlgeze-
nia tych podmiotéw do wlasnych proceséw
biznesowych.

Czy know-how moze byé przedmiotem
aportu do spotki z ograniczong odpowie-
dzialnoécia?

Know how moze byé przedmiotem aportu.
Tak jak inne wklady niepieniezne know-how
powinno zostaé szczegbélowo opisane w umo-
wie spoiki, a wspélnik wnoszacy know-how
aportem ponosi odpowiedzialno§é za jego
wady i zawyzenie jego wartosci. Know-how
nie moze byé jednak jedynym wkladem przy
zakladaniu spélki, gdyz samo w sobie nie ma
wartosci upadlosciowej, a wiec nie spelnia
roli gwarancyjnej, jaka w spolce pelni kapi-
tal zakladowy.

Co grozi przedsigbiorcom, ktérzy bez-
prawnie uzyskuja i wykorzystuja chronio-
ne tajemnice swojego konkurenta bez je-
go zgody? Jak wykazac, ze doszlo do ta-
kiego naruszenia?

Wigze sie¢ to zaréwno odpowiedzialnoscia
cywilng, jak i karng. Ujawnienie tajemnicy
przedsiebiorstwa stanowi przestepstwo za-
grozone karg do 2 lat pozbawienia wolnosci.
Poszkodowany przedsiebiorca moze tez za-
daé naprawienia szkody, a ponadto zakaza-
nia dzialan bezprawnie wykorzystujacych
chroniong tajemnice. Przykladowo, w razie
wykorzystania know-how firmy przez byle-
go pracownika do wytwarzania takich
samych produktéw we wlasnej dzialalnosei
gospodarczej, poszkodowanej firmie prazy-
stuguje roszezenie o zakazanie produkeji da-
nych wyrobdéw i zniszczenie juz wytworzo-
nych egzemplarzy.

Aby uzyskaé ochrone sadows, nalezy udo-
wodnié, ze dane informacje czy wiedza sta-
nowily tajne know-how przedsiebiorstwa,
do ktoérego naruszyciel mial dostep. Ozna-
cza to koniecznoéé wykazania, ze ze strony
firmy podejmowane byly wiadome pracow-
nikom dzialania majace na celu zachowa-
nie poufnoéei danych oraz ze w okreslonych
sytuacjach dana osoba miala do tych infor-
macji dostep i wiedziala, ze sg poufne.
W dalszej kolejnosci konieczne jest udo-
wodnienie, ze informacje ujawnione (wyko-
rzystane) sg tymi informacjami, ktére byty
chronione. W zaleznosei od dziedziny i ro-
dzaju informacji sluzyé temu moga przy-
kladowo opinie bieglych, por6wnania, ogle-
dziny, analizy itp. Wszystko zalezy od ro-
dzaju know-how i sposobu naruszenia. Gdy
jednak pozwany wykaze, ze informacje uzy-
skal z niezaleznego Zrédla, pozew zostanie
oddalony.

Rozmawial Adam Makosz

Podstawa prawna

Ustawa z 16 kwietnia 1993 . 0 zwalczaniu nie-
uczciwej konkurencji (Dz.U. 2 2003 r. nr 153, poz.
1503 ze zm.).

Grzegorz Antonowicz

radca prawny z kancelarii Grynhoff Wozny Malifiski,
specjalizuje sie w prawie wlasnosci intelektuainej

i przemystowej, prawie konkurencji oraz prowadze-
niu proceséw z zakresu ochrony débr osobistych:
ma doéwiadczenie w projektowaniu i negocjowaniu
modeli zlozonych transakciji gospodarczych, w tym
w zakresie tworzenia i funkcjonowania sieci dystry-
bucyijnych.



