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AURELIA NOWICKA

Prawo wlasnosci intelektualnej
— aktualne zagadnienia prawne

1. Uwagi wstepne

Na prawo wlasno$ci intelektualnej skladaja sie dwie gléwne dziedziny: prawo autor-
skie oraz prawo wlasno$ci przemystowej. W kazdej z tych dziedzin wystepuja trzy plasz-
czyzny regulacji: umowy miedzynarodowe, prawo Unii Europejskiej oraz polskie usta-
wodawstwo wewnetrzne. Status prawny wymienionych regulacji nie jest jednakowy,
a réznice dotycza m.in. mocy obowiazujacej przystugujacej poszczegélnym aktom pra-
wodawczym w polskim porzadku prawnym. Kwestie te rozwazac nalezy odrebnie w sto-
sunku do uméw miedzynarodowych i aktéw prawnych Unii Europejskiej. Ogélnie rzecz
biorac, umowy miedzynarodowe okreslaja obowiazki paristw-stron w zakresie sposobu
uregulowania poszczegélnych praw wilasnos$ci intelektualnej w krajowych systemach
prawnych, chociaz niektére postanowienia tych uméw moga posiadac tzw. bezposredni
skutek, a wiec stanowic podstawe praw i obowigzkéw jednostek (os6b fizycznych, oséb
prawnych i innych podmiotéw). Bardziej zlozona sytuacja wystepuje w prawie Unii
Europejskiej. Ze wzgledu na skutki, jakie unijne akty prawne wywotuja w Polsce (i in-
nych panistwach czlonkowskich), nalezy wyréznic rozporzadzenia i dyrektywy. Rozporza-
dzenia obowiazuja bezposrednio we wszystkich paristwach cztonkowskich, co w oma-
wianej dziedzinie oznacza, ze akty te tworza poszczegdlne prawa wlasnosci intelektual-
nej o jednolitym (unijnym) charakterze, a takze okreslaja tres¢ tych praw oraz srodki
ich ochrony. Natomiast dyrektywy maja na celu harmonizacje (zblizenie) krajowych sys-
teméw prawnych; nie tworza one praw o jednolitym charakterze, lecz prowadza do tego,
ze w poszczegolnych paristwach czlonkowskich tres§é i zakres krajowych praw wiasnosci
intelektualnej oraz $rodki ich ochrony sa podobne.

Dotychczas rozporzadzenia zostaly wykorzystane do tworzenia unijnych (jednoli-
tych) praw wlasno$ci przemystowej, takich jak prawa do znakéw towarowych, wzoréw
czy odmian ro§lin. Prawa tego rodzaju sa okreslane mianem ,wspélnotowych”, gdyz
powstaly w okresie istnienia Wspélnoty Europejskiej. Okreslenia te sg nadal uzywane,
mimo ze z dniem wejscia w zycie Traktatu z Lizbony (1 grudnia 2009 r.) Wspélnota
Europejska przestala istnied, a jej nastepca prawnym jest Unia Europejska. Jednolity
(unijny) charakter maja:
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(a) wspolnotowy znak towarowy (Community trade mark), utworzony rozporzadzeniem
nr 40/94 z 20.12.1993 r. (Dz.Urz. WE L 11 z 14.1.1994 r.); obecnie obowiazuje
w tym zakresie rozporzadzenie nr 207/2009 z 26.2.2009 r. w sprawie wspdlnotowe-
go znaku towarowego (Dz.Urz. L 78 z 24.3.2009 r.);

(b) wspdlnotowe prawa do odmian roslin (Community plant variety rights), utworzone
rozporzadzeniem nr 2100/94 z 27.7.1994 r. (Dz.Urz. WE L 227 2 1.9.1994 r.);

(c) wspolnotowy wzér (Community design), utworzony rozporzadzeniem nr 6/2002
212.12.2001 r. (Dz.Urz. WE L 32 5.1.2002 r.).

Warto dodaé, ze utworzenie jednolitych (unijnych) praw do znakéw towarowych
i wzoréw poprzedzone bylo dyrektywami harmonizujacymi regulacje krajowe, tj.

(a) dyrektywa 89/104/EWG z21.12.1988 r. (Dz.Urz. WE L 40z 11.2.1989r.); obecnie
obowiazuje w tym zakresie dyrektywa 2008/95/WE z 22.10.2008 r. majaca na celu
zblizenie ustawodawstw paristw czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towaro-
wych (Dz.Urz. L 299 z 8.11.2008 r);

(b) dyrektywa 98/71/WE z 13.10.1998 r. w sprawie ochrony prawnej wzoréw (Dz.Urz.
WE L 289 z 28.10.1998 r.).

Obie dyrektywy zostaly wdrozone (transponowane) do polskiej ustawy — prawo wias-
noéci przemystowej (zob. nizej); na podstawie tej ustawy udzielane sa przez Urzad Pa-
tentowy Rzeczypospolitej Polskiej krajowe prawa ochronne na znaki towarowe oraz pra-
wa z rejestracji wzoréw przemystowych.

Natomiast w dziedzinie prawa autorskiego (i praw pokrewnych) wydane zostaly do-
tychczas wylacznie dyrektywy harmonizujace rozmaite aspekty ochrony tych praw.
Unijna dzialalno$¢ prawotworcza jest w tej dziedzinie bardzo obfita, a na szczegdlna
uwage zastuguja:

(a) dyrektywa 91/250/EWG z 14.5.1991 r. w sprawie ochrony prawnej programéw
komputerowych (Dz.Urz. WE L 122 z 17.5.1991 r.); obecnie obowiazuje w tym za-
kresie dyrektywa 2009/24/WE z 23.4.2009 r. w sprawie ochrony prawnej progra-
méw komputerowych (Dz. Urz. UE L 111 2 5.5.2009 r.);

(b) dyrektywa 93/98/EWG z29.10.1993 r. w sprawie harmonizacji czasu trwania ochro-
ny praw autorskich i niektérych praw pokrewnych (Dz.Urz. WE L 290 z 14.11.

1993 r.); obecnie obowiazuje w tym zakresie dyrektywa 2006/116/WE z 12.12.
2006 r. w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektérych praw pokrewnych
(Dz.Urz. UE L 372 2 27.12.2006 r.);

(c) dyrektywa 96/9/WE z11.3.1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz.Urz.
WE L 77 z 27.3.1996 r.);

(d) dyrektywa2001/29/WE z22.5.2001 r. w sprawie harmonizacji niektérych aspektéw
prawa autorskiego i praw pokrewnych w spoleczeristwie informacyjnym (Dz.Urz.
WE L 167 z 22.6.2001 r.);
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(e) dyrektywa 2004/48/WE z 29.4.2004 r. w sprawie egzekwowania praw wilasnosci
intelektualnej (Dz.Urz. UE L 195 z 2.6.2004 r.).

Spoéréd uméw miedzynarodowych wiazacych Polske wymienic nalezy:

(a) konwencje paryska o ochronie wlasnosci przemystowej z 1883 r., obecnie obowiazu-
jaca w tekscie sztokholmskim z 1967 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51);

(b) konwencje berneriskg o ochronie dziet literackich i artystycznych z 1886 r., obecnie
obowiazujaca w tekscie paryskim z 1971 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 82, poz. 474);

(c) konwencje o udzielaniu patentéw europejskich z 1973 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 79,
poz. 737), obecnie obowiazujaca ze zmianami wprowadzonymi aktem rewidujacym
2 29.11.2000 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 236, poz. 1736);

(d) porozumienie w sprawie handlowych aspektéw praw wlasno$ci intelektualnej (dalej:
sporozumienie TRIPS”), stanowiace zatacznik 1C do porozumienia ustanawiajacego
Swiatowa Organizacje Handlu (WTO), Dz.U. 1996 r. Nr 32, poz. 143;

(e) traktat Swiatowej Organizacji Wlasnosci Intelektualnej (WIPO) o prawie autorskim
2z 1996 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 3, poz. 12).

Wymieniajac powyzsze umowy miedzynarodowe, warto poczyni¢ wzmianke o kolej-
nej, ktora jednak - jak mozna sadzic - nie stanie sie wigzacym aktem prawnym ani dla
Unii Europejskiej, ani dla Polski i innych paristw czlonkowskich. Chodzi o ACTA, tj.
umowe handlowa dotyczaca zwalczania obrotu towarami podrobionymi (Ant-Counter-
feiting Trade Agreement). Dnia 1.10.2011 r. zostata ona podpisana w Tokio przez Stany
Zjednoczone, Australie, Kanade, Japonie, Koree, Maroko, Nowa Zelandie, Singapur,
natomiast Unia Europejskai 22 paristwa czlonkowskie (w tym Polska) podpisaly umowe
ACTA 26.1.2012 r. (nie uczynily tego RFN, Holandia, Stowacja, Estonia i Cypr). Spos-
réd paristw bioracych udzial w negocjacjach umowy nie podpisata dotychczas réwniez
Szwajcaria, natomiast Meksyk ztozyt podpis 12.7.2012 r. Umowa ACTA wzbudzila silne
kontrowersje ze wzgledu na nadmiernie surowe Srodki egzekwowania praw wiasnosci
intelektualnej, a takze watpliwos$ci co do zgodno$ci z prawem Unii Europejskiej (np.
karta praw podstawowych 1 dyrektywa 2004/48/WE). W glosowaniu przeprowadzonym
4.7.2012 r. Parlament Europejski odméwit wyrazenia zgody na zwigzanie sie umowa
ACTA przez Unie Europejska. Nadal jednak w Trybunale Sprawiedliwo$ci Unii Europej-
skiej znajduje sie wniosek Komisji Europejskiej, zlozony w maju 2012 r., o zbadanie
zgodnosci tej umowy z unijnymi traktatami. Obecnie trudno przewidzieé, kiedy Trybu-
nal wyda w tej sprawie opinie i jaki wplyw bedzie miata tresc opinii na ewentualng zmia-
ne stanowiska Parlamentu Europejskiego.

' Zob. A. Nowicka, Umowa handlowa dotyczaca zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA)
- uwagi krytyczne, [w:] Proces cywilny. Nauka — Kodyfikacja — Praktyka. Ksiega jubileuszowa
dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, red. P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik,
Warszawa 2012, s. 1167 i n.
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W ustawodawstwie polskim Zrédlami prawa wlasno$ci intelektualnej sa:

(a) ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r.

Nr 90, poz. 631, ze zm.);

(b) ustawa z 30.6.2000 r. — Prawo wilasnosci przemystowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119,
poz. 1117, ze zm.);

(c) ustawa z 27.7.2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, poz. 1402, ze zm.);

(d) ustawa z 26.6.2003 r. o ochronie prawnej odmian roslin (Dz.U. Nr 137, poz. 1300,
ze zm.).

W powyzszych ustawach wdrozone zostaly, zwykle droga nowelizacji tych ustaw,
wspomniane wyzej dyrektywy unijne, harmonizujace rozmaite aspekty ochrony poszcze-
gblnych praw wlasnosci intelektualnej. Jako przyklad dzialania wdrazajacego unijne roz-
wiazania prawne do ustawodawstwa polskiego wskaza¢ warto ustawe z 9.5.2007 r. o zmia-
nie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektérych innych ustaw
(Dz.U. Nr 99, poz. 662), na podstawie ktérej wdrozono wspomniana wyzej dyrektywe
2004/48/WE, dokonujac tego przez wprowadzenie zmian nie tylko do ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, lecz réwniez do ustawy — prawo wlasnosci przemys-
towej, ustawy o ochronie baz danych i ustawy o ochronie prawnej odmian roslin.

Po dokonaniu powyzszej charakterystyki Zrédet praw wlasnosci intelektualnej wy-
mieni¢ nalezy rodzaje tych praw, ze wskazaniem (w nawiasach) ich przedmiotow:

(a) prawa autorskie (utwory),

(b) prawa pokrewne (artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy, nadania progra-
mow, pierwsze wydania oraz wydania naukowe i krytyczne);

(c) prawa sui generis (bazy danych),

(d) prawa wlasno$ci przemystowej, do ktérych zaliczane sa:

(i) patenty (na wynalazki),

(il)dodatkowe prawa ochronne (na produkty lecznicze i produkty ochrony roslin);

(iii) prawa ochronne (na wzory uzytkowe oraz znaki towarowe);

(iv) prawa z rejestracji (na wzory przemystowe, topografie ukladéw scalonych oraz

oznaczenia geograficzne);

(e) wylaczne prawo (do ochrony odmian roslin);

Ponizej zostana przedstawione niektére aspekty ochrony prawnoautorskiej, w szcze-
golnosci pojecie utworu, podmiot praw autorskich, a takze tresc autorskich praw osobis-
tychimajatkowych (pkt 2). Nastepnie zaprezentowane zostana gtéwne aspekty ochrony
patentowej, w tym tryby uzyskiwania patentéw skutecznych na terytorium Polski (pkt 3),
a takze niezmiernie kontrowersyjne zagadnienia zwiazane z trwajacymi obecnie w Unii
Europejskiej pracami majacymi na celu utworzenie tzw. jednolitej ochrony patentowe;j
oraz Jednolitego Sadu Patentowego (pkt 4). Ostatnia cze$¢ opracowania poswiecona
zostanie problematyce zdolno$ci patentowej wynalazkéw biotechnologicznych (pkt 5).
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2. Zagadnienia prawa autorskiego

2.1. Przedmiot prawa autorskiego

Przedmiotem ochrony prawnoautorskiej jest utwér, ktérego definicje zawiera art.
1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej: ,pr. aut.”). Jak stano-
wi ten przepis, ,przedmiotem prawa autorskiego jest kazdy przejaw dziatalno$ci twor-
czej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezaleznie od war-
tosci, przeznaczenia i sposobu wyrazenia (utwér)”?. Tytulem przyktadu w art. 1 ust. 2
pr. aut. wymienione sg rozmaite kategorie utworéw, a mianowicie utwory: 1) wyrazone
slowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne,
naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe); 2) plastyczne; 3) fotograficzne;
4) lutnicze; 5) wzornictwa przemystowego; 6) architektoniczne, architektoniczno-urbanis-
tyczne i urbanistyczne; 7) muzyczne i stowno-muzyczne; 8) sceniczne, sceniczno-muzycz-
ne, choreograficzne i pantomimiczne; 9) audiowizualne (w tym filmowe).

Powyzsze ogblne okreslenie utworu jest w pewnym aspekcie doprecyzowane w art.
1 ust. 2" pr. aut., ktéry odzwierciedla postanowienie art. 9 ust. 2 porozumienia TRIPS,
wyrazajace powszechnie respektowana w prawie autorskim dychotomie ,,formy” i ,tres-
ci” (Form/Inhalt; idea/expression). Zgodnie ze wspomnianym przepisem polskiej usta-
wy, ochrong prawnoautorska moze by¢ objety wylacznie sposéb wyrazenia, natomiast
nie sa nia objete odkrycia, idee, procedury, metody i zasady dziatania oraz koncepcje
matematyczne.

Kolejny przepis (art. 1 ust. 3 pr. aut.) przewiduje, ze utwor jest przedmiotem prawa
autorskiego od chwili ustalenia, chociazby miat postaé nieukoriczona. Pod pojeciem
ustalenia utworu rozumie sie jego uzewnetrznienie, tj. zdatno$¢ do percepcji utworu
przez inng osobe niz twérca. Utwdr, czyli przejaw dzialalno$ci twérczej majacy indywi-
dualny charakter, moze byc ustalony np. stowem, pismem, rysunkiem, bryla, malowid-
tem. Wreszcie, stosownie do art. 1 ust. 4, ochrona przystuguje twoércy niezaleznie od
spehienia jakichkolwiek formalno$ci. To ostatnie postanowienie wyraza zasade, Ze och-
rona powstaje z mocy prawa z chwilg ustalenia utworu i w szczegdlnosci, inaczej niz
w stosunku do praw wlasno$ci przemystowej, nie jest wymagane ani dokonanie zglosze-
nia utworu w jakimkolwiek urzedzie, ani dokonanie urzedowej rejestracji.

Wsréd rozmaitych rodzajéw utworéw na uwage zastuguja utwory zalezne (art. 2
pr. aut.), utwory zbiorowe (art. 11), a takze ta kategoria przedmiotéw prawa autorskiego,
ktéra ustawa okresla mianem ,zbiory, antologie, wybory, bazy danych”. Pierwsza z wy-
mienionych kategorii (utwor zalezny) jest uregulowana w art. 2 pr. aut., ktéry w ust. 1

? Na temat pojecia utworu zob. J. Barta, R. Markiewicz, [w:] M. Czajkowska-Dabrowska, Z. Cwia-
kalski, R. Markiewicz, E. Traple, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, 5. wydanie,
Warszawa 2011, s. 17 in.
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stanowi, ze opracowanie cudzego utworu, w szczegélnosci tlumaczenie, przerébka,
adaptacja, jest przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu
pierwotnego. Na szczegdlng uwage zasluguje postanowienie, wedlug ktérego rozporza-
dzanie i korzystanie z opracowania zalezy od zezwolenia twércy utworu pierwotnego
(prawo zalezne), chyba ze autorskie prawa majatkowe do utworu pierwotnego wygasly
(art. 2 ust. 2 pr. aut.). Z kolei do utworéw zbiorowych ustawa zalicza m.in. encyklopedie
i publikacje periodyczne, a autorskie prawa majatkowe do takich utworéw przyznaje
producentom lub wydawcom, zastrzegajac réwnoczesnie, ze autorskie prawa majatkowe
do poszczegdlnych czesci majacych samodzielne znaczenie przystuguja twércom tych
czedci (art. 11). Wreszcie, ostatnia z wymienionych kategorii przedmiotéw prawa autor-
skiego jest w art. 3 pr. aut. uregulowana w ten sposéb, ze ,zbiory, antologie, wybory,
bazy danych spelniajace cechy utworu sa przedmiotem prawa autorskiego, nawet jesli
zawierajg niechronione materialy, o ile przyjety w nich dobér, uktad lub zestawienie ma
tworczy charakter, bez uszczerbku dla praw do wykorzystanych utworéw”.
Obowiazuje kilka wylaczen ochrony prawnoautorskiej, ktére sa przewidziane w art.
4 pr. aut. Jak stanowi ten przepis, nie stanowia przedmiotu prawa autorskiego: 1) akty
normatywne lub ich urzedowe projekty; 2) urzedowe dokumenty, materialy, znakii sym-
bole; 3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne; 4) proste informacje prasowe.

2.2. Podmiot prawa autorskiego

Ogdlna zasade okreslajaca podmiot prawa autorskiego wyraza art. 8 pr. aut., stano-
wiac w ust. 1, ze ,prawo autorskie przystuguje twércy, o ile ustawa nie stanowi inacze;j”.
Przepis ten wskazuje podmiot pierwotnie uprawniony, a wiec ten, na rzecz ktérego
prawo autorskie powstaje z mocy tego przepisu. Podmiot ten, ktérym - z zastrzezeniem
wyjatkéw przewidzianych w ustawie — jest twérca, moze rozporzadzi¢ prawem autor-
skim, w szczegdlno$ci przeniesc je na inng osobe - fizyczna badZz prawna, co jednak do-
tyczy tylko autorskich praw majatkowych, gdyz autorskie prawa osobiste sa niezby-
walne, a zatem moga przystugiwac jedynie twércy. Stosownie do art. 8 ust. 2 pr. aut.,
sdomniemywa sie, ze twérca jest osoba, ktérej nazwisko w tym charakterze uwidocz-
niono na egzemplarzach utworu lub ktérej autorstwo podano do publicznej wiadomosci
w jakikolwiek inny sposéb w zwigzku z rozpowszechnianiem utworu”. Jest to domnie-
manie wzruszalne, a jego obalenie wymaga wykazania, ze twdrca jest osoba inna anizeli
ta, o ktérej mowa w przytoczonym przepisie. Spory o autorstwo rozstrzygaja sady
powszechne (w pierwszej instancji wlasciwy jest sad okregowy). Zaznaczy¢ warto, ze
czesta w praktyce, takze w dzialalno$ci naukowej, kategoria ,,utworéw wspoélautor-
skich”, tj. bedacych rezultatem wspoéttwérczosci dwéch lub wiekszej liczby oséb, jest
uregulowana w art. 9 pr. aut., okre§lajacym wspdélnos¢ prawa autorskiego i sposéb wy-
konywania wspélnego prawa.
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Wyjatki od zasady, wedtug ktérej podmiotem pierwotnie uprawnionym jest twérca
(o wyjatkach tych jest mowa w przytoczonym wyzej art. 8 ust. 1 pr. aut.), dotycza tylko
dwoch kategorii utworéw, tj. utworéw zbiorowych uregulowanych w art. 11 pr. aut.
(o ktérych byla mowa wyzej) oraz pracowniczych programéw komputerowych. Jak
stanowi art. 74 ust. 3 pr. aut., prawa majatkowe do programu komputerowego stworzo-
nego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiazkow ze stosunku pracy przystu-
guja pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej.

Na odrebna uwage zasluguje kwestia nabycia autorskich praw majatkowych do
utwor6éw pracowniczych, tj. takich, ktére zostaly stworzone przez pracownika w wyniku
wykonywania obowiazkow ze stosunku pracy. Podkresli¢ jednak nalezy, ze ogélna regu-
lacja tej grupy utworow, zawarta w art. 12 i 13 pr. aut., nie ma zastosowania do:

(a) pracowniczych programéw komputerowych (gdyz sa one uregulowane odrebnie we
wspomnianym wyzej art. 74 ust. 3 pr. aut.), a takze

(b) utworéw naukowych stworzonych przez pracownikéw instytucji naukowych (gdyz
utworéw tych dotyczy odrebna regulacja zawarta w art. 14 pr. aut., o ktérej bedzie
mowa nizej).

W ogdlnej charakterystyce nabycia przez pracodawce autorskich praw majatkowych
na zasadach okreslonych w art. 12 pr. aut. zaznaczy¢ nalezy, ze regulacja ta nie oznacza
pierwotnego nabycia tych praw przez pracodawce, lecz nabycie pochodne, ktére naste-
puje z chwilg przyjecia utworu (a nie z chwila jego powstania). Innym istotnym rysem
tej regulacji jest okolicznosd, ze art. 12 pr. aut. jest przepisem dyspozytywnym, co ozna-
cza, ze strony moga w umowie postanowic inaczej, a wiec moga np. inaczej okreslié
zakres autorskich praw majatkowych nabywanych przez pracodawce badz chwile naby-
cia przez niego tych praw. Jak bowiem stanowi art. 12 ust. 1 pr. aut., ,jezeli ustawa lub
umowa o prace nie stanowia inaczej, pracodawca, ktérego pracownik stworzyl utwér
w wyniku wykonywania obowiazkéw ze stosunku pracy, nabywa z chwila przyjecia utwo-
ru autorskie prawa majatkowe w granicach wynikajacych z celu umowy o prace i zgod-
nego zamiaru stron”. Dodatkowa istotna regule wyraza art. 12 ust. 2 pr. aut., stanowiac
ze ,jezeli pracodawca, w okresie dwdch lat od daty przyjecia utworu, nie przystapi do
rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o prace do rozpowszechnienia,
tworca moze wyznaczy¢ pracodawcy na pi§mie odpowiedni termin na rozpowszech-
nienie utworu z tym skutkiem, ze po jego bezskutecznym uplywie prawa uzyskane przez
pracodawce wraz z wlasno$cia przedmiotu, na ktérym utwor utrwalono, powracaja do
tworcy, chyba ze umowa stanowi inaczej. Strony moga okre§li¢ inny termin na przysta-
pienie do rozpowszechniania utworu”. W art. 12 ust. 3 pr. aut. postanowiono, ze ,,jezeli
umowa o prace nie stanowi inaczej, z chwilg przyjecia utworu pracodawca nabywa
wlasno$¢ przedmiotu, na ktérym utwor utrwalono”. Ponadto trzeba mieé na wzgledzie
regule wyrazong w art. 13 pr. aut., zgodnie z ktdra ,jezeli pracodawca nie zawiadomi



54 A. Nowicka

twércy w terminie sze$ciu miesiecy od dostarczenia utworu o jego nieprzyjeciu lub
uzaleznieniu przyjecia od dokonania okre$lonych zmian w wyznaczonym w tym celu
odpowiednim terminie, uwaza sie, ze utwor zostal przyjety bez zastrzezen. Strony moga
okresli¢ inny termin”.

Jak wspomniano, powyzsza regulacja zawarta w art. 12 i 13 pr. aut. nie ma zasto-
sowania do utworéw naukowych stworzonych przez pracownika instytucji naukowej
w wyniku wykonywania obowiazkéw ze stosunku pracy. W odniesieniu do takich utwo-
réw obowiazuje art. 14, ktéry w ust. 1 stanowi: ,Jezeli w umowie o prace nie postano-
wiono inaczej, instytucji naukowej przystuguje pierwszenstwo opublikowania utworu
naukowego pracownika, ktory stworzyt ten utwér w wyniku wykonywania obowiazkow
ze stosunku pracy. Tworcy przystuguje prawo do wynagrodzenia. Pierwszeristwo opubli-
kowania wygasa, jezeli w ciagu szeSciu miesiecy od dostarczenia utworu nie zawarto
z twérca umowy o wydanie utworu albo jezeli w okresie dwdéch lat od daty jego przyjecia
utwor nie zostal opublikowany”. Z kolei wedtug art. 14 ust. 2 pr. aut., ,instytucja nau-
kowa moze, bez odrebnego wynagrodzenia, korzystac z materialu naukowego zawartego
w utworze, o ktérym mowa w ust. 1, oraz udostepniac ten utwor osobom trzecim, jezeli
to wynika z uzgodnionego przeznaczenia utworu lub zostalo postanowione w umowie”.

Koriczac uwagi na temat podmiotu prawa autorskiego zaznaczy¢ nalezy, ze kazdy
podmiot, ktéremu ustawa przyznaje to prawo (a wiec twérca, producent lub wydawca
utworu zbiorowego, pracodawca w odniesieniu do pracowniczego programu komputero-
wego), moze przenie$é to prawo na inna osobe, co - jak juz wspomniano - dotyczy¢
moze tylko autorskich praw majatkowych (autorskie prawa osobiste sa niezbywalne
i moga przystugiwac tylko twércy). Ustawowa regulacja zasad przenoszenia autorskich
praw majatkowych (a takze udzielania licencji na korzystanie z utworéw) jest zawarta
w art. 41 i nast. pr. aut. Autorskie prawa majatkowe wchodza w sktad spadku, a zatem
po $mierci twércy (albo innej osoby fizycznej, ktéra uprzednio je nabyla w drodze umo-
wy) przystuguja spadkobiercom — ustawowym albo testamentowym.

Stosownie do art. 36 pr. aut., z zastrzezeniem wyjatkéw przewidzianych w ustawie,
autorskie prawa majatkowe gasna z uplywem lat siedemdziesieciu: 1) od $émierci twor-
¢y, a do utworéw wspotautorskich — od §mierci wspottworcy, ktéry przezyt pozostalych;
2) w odniesieniu do utworu, ktérego tworca nie jest znany - od daty pierwszego roz-
powszechnienia, chyba ze pseudonim nie pozostawia watpliwo$ci co do tozsamosci auto-
ra lub jezeli autor ujawnit swoja tozsamos¢; 3) w odniesieniu do utworu, do ktérego
autorskie prawa majatkowe przystuguja z mocy ustawy innej osobie niz twoérca — od daty
rozpowszechnienia utworu, a gdy utwor nie zostat rozpowszechniony - od daty jego
ustalenia; 4) w odniesieniu do utworu audiowizualnego — od §mierci najpézniej zmarlej
z wymienionych oséb: gléwnego rezysera, autora scenariusza, autora dialogéw, kompo-
zytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego.
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2.3. Autorskie prawa osobiste. Autorskie prawa majatkowe

Autorskie prawa osobiste sa w zasadniczym zakresie uregulowane w art. 16 pr. aut.,
ktéry stanowi, ze jezeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronig
nieograniczong w czasie i niepodlegajaca zrzeczeniu sie lub zbyciu wieZ tworcy z utwo-
rem, a w szczegblnosci prawo do: 1) autorstwa utworu; 2) oznaczenia utworu swoim
nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostepniania go anonimowo; 3) nienaruszal-
nosci tresci i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania; 4) decydowania o pier-
wszym udostepnieniu utworu publiczno$ci; 5) nadzoru nad sposobem korzystania
Z utworu.

Odpowiedzialno$¢ za naruszenie autorskich praw osobistych reguluje art. 78 pr.
aut., ktéry w ust. 1 okresla §rodki prawne (roszczenia) przystugujace tworcy. Jak stano-
wi ten przepis: ,, Twdrca, ktérego autorskie prawa osobiste zostaly zagrozone cudzym
dzialaniem, moze zadaé zaniechania tego dzialania. W razie dokonanego naruszenia
moze takze zadac, aby osoba, ktéra dopuscita sie naruszenia, dopehita czynno$ci po-
trzebnych do usuniecia jego skutkéw, w szczegdlnosci, aby ztozyta publiczne oswiadcze-
nie o odpowiedniej tresci i formie. Jezeli naruszenie bylo zawinione, sad moze przyznaé
tworcy odpowiednia sume pieniezng tytulem zado$éuczynienia za doznana krzywde lub
- na zadanie twércy — zobowiazac sprawce, aby uiscit odpowiednia sume pieniezna na
wskazany przez twérce cel spoteczny”.

Z kolei przy okreslaniu tresci autorskich praw majatkowych nalezy uwzglednié
zwlaszcza art. 17 oraz art. 50 pr. aut. Wedlug pierwszego z przepiséw, ,jezeli ustawa
nie stanowi inaczej, twércy przystuguje wylaczne prawo do korzystania z utworu i roz-
porzadzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzys-
tanie z utworu”. Autorskie prawa majatkowe, na ktére sklada sie wymieniona w art. 17
pr.aut,. ,triada” uprawnien, maja charakter praw podmiotowych bezwzglednych, tj. sku-
tecznych przeciwko wszystkim (erga omnes), a ich naruszenie powoduje odpowie-
dzialno$¢ przewidziang w art. 79 pr. aut. Przepis ten w ust. 1 stanowi: ,Uprawniony,
ktérego autorskie prawa majatkowe zostaly naruszone, moze zadac od osoby, ktéra
naruszyla te prawa: 1) zaniechania naruszania; 2) usuniecia skutk6w naruszenia;
3) naprawienia wyrzadzonej szkody: a) na zasadach ogélnych albo b) poprzez zaptate
sumy pienieznej w wysoko$ci odpowiadajacej dwukrotnos$ci, aw przypadku gdy narusze-
nie jest zawinione - trzykrotno$ci stosownego wynagrodzenia, ktére w chwili jego do-
chodzenia byloby nalezne tytulem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie
z utworu; 4) wydania uzyskanych korzysci”.

Uzyty w art. 17 pr. aut. wyraz ,,twérca” niekoniecznie odnosi sie do osoby fizycznej,
ktora utwor stworzyta, lecz odnosi¢ sie moze do innych oséb (fizycznych albo praw-
nych), ktére nabyly autorskie prawa majatkowe — w drodze umowy albo dziedziczenia.
W istocie wiec chodzi o podmiot, ktéremu przystuguja te prawa.
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Istotne znaczenie z punktu widzenia okreslenia tresci autorskich praw majatkowych
ma pojecie ,pola eksploatacji”, uzyte w art. 17 pr. aut., a uszczegélowione w art. 50 pr.
aut., zgodnie z ktérym ,Odrebne pola eksploatacji stanowia w szczegélnosci: 1) w za-
kresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslona technika egzem-
plarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz
technika cyfrowa; 2) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych
utwor utrwalono — wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzem-
plarzy; 3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w pkt 2
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i re-
emitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt
miec¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym” (to ostatnie pole
eksploatacji obejmuje korzystanie z utworéw w Internecie).

Przy okreélaniu tresci autorskich praw majatkowych konieczne jest uwzglednienie
przewidzianych w ustawie wyjatkéw, tj. ograniczen tych praw (dzialan, ktdre nie sa objete
monopolem prawnoautorskim, a zatem ich podejmowanie nie narusza omawianych praw).
W polskim prawie autorskim sg one okreslane mianem ,dozwolonego uzytku chronionych
utworéw”, w ramach ktérego wyr6znia sie tzw. dozwolony uzytek osobisty (prywatny)
oraz dozwolony uzytek publiczny. Kwestie te sa regulowane w art. 23-35 pr. aut. Ponizej
przytoczone zostang niektdre regulacje dozwolonego uzytku - oprécz regulacji ustana-
wiajacej dozwolony uzytek prywatny (art. 23 pr. aut.) takze te regulacje dozwolonego
uzytku publicznego, ktére maja szczegdlne znaczenie w dzialalnosci instytucji naukowych.

Ramy prawne dozwolonego uzytku prywatnego sa okre$lone w art. 23 pr. aut., ktéry
w ust. 1 stanowi: ,Bez zezwolenia twércy wolno nieodptatnie korzystaé z juz rozpow-
szechnionego utworu w zakresie wlasnego uzytku osobistego. Przepis ten nie upowaz-
nia do budowania wedtug cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urba-
nistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spelniajacych cechy
utworu, chyba ze dotyczy to wlasnego uzytku naukowego niezwigzanego z celem zarob-
kowym”. Natomiast stosownie do art. 23 ust. 2 pr. aut. zakres wlasnego uzytku osobis-
tego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworéw przez krag oséb po-
zostajacych w zwiazku osobistym, w szczegolnosci pokrewienistwa, powinowactwa lub
stosunku towarzyskiego. Uzyte w przepisie pojecie ,rozpowszechnionego utworu” jest
zdefiniowane w art. 6 ust. 1 pkt 3 pr. aut. i oznacza ono utwor, ktéry za zezwoleniem
tworcy zostal w jakikolwiek sposéb udostepniony publicznie. Z punktu widzenia dzia-
falno$ci instytucji naukowych szczegdlne znaczenie maja nastepujace regulacje:

e art. 27 pr. aut., ktéry stanowi: , Instytucje naukowe i o§wiatowe moga, w celach dy-
daktycznych lub prowadzenia wlasnych badan, korzystac¢ z rozpowszechnionych
utworéw w oryginale i w ttumaczeniu oraz sporzadzac¢ w tym celu egzemplarze frag-
mentéw rozpowszechnionego utworu”;
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e art. 28 pr. aut., ktéry stanowi: ,Biblioteki, archiwa i szkoly moga: 1) udostepniac nie-
odplatnie, w zakresie swoich zadan statutowych, egzemplarze utworéw rozpowszech-
nionych; 2) sporzadzac lub zlecac¢ sporzadzanie egzemplarzy rozpowszechnionych
utworéw w celu uzupehienia, zachowania lub ochrony wiasnych zbioréw; 3) udos-
tepniac zbiory dla celéw badawczych lub poznawczych za posrednictwem koricéwek
systemu informatycznego (terminali) znajdujacych sie na terenie tych jednostek”.

e art. 29 pr. aut., ktéry w ust. 1 stanowi: ,Wolno przytacza¢ w utworach stanowiacych
samoistng calo$¢ urywki rozpowszechnionych utworéw lub drobne utwory w catosci,
w zakresie uzasadnionym wyja$nianiem, analiza krytyczna, nauczaniem lub prawami
gatunku tworczosci”. Wedtug art. 29 ust. 2, ,Wolno w celach dydaktycznych i nauko-
wych zamieszcza¢ rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty wiekszych
utworéw w podrecznikach i wypisach”. Zgodnie z art. 29 ust. 2', ,Wolno w celach dy-
daktycznych i naukowych zamieszczac rozpowszechnione drobne utwory lub fragmen-
ty wiekszych utworéw w antologiach”. Wreszcie, stosownie do art. 29 ust. 3, ,W przy-
padkach, o ktérych mowa w ust. 212, twércy przystuguje prawo do wynagrodzenia”.

Ogolne zasady korzystania z utworéw w granicach dozwolonego uzytku, zaréwno
prywatnego, jak i publicznego, sa okreslone w art. 34 i 35 pr. aut. Wedlug pierwszego
zwymienionych przepiséw ,Mozna korzystac z utworéw w granicach dozwolonego uzyt-
ku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twércy oraz Zrédla. Podanie twércy
i Zrédia powinno uwzgledniac istniejace mozliwos$ci. Twércy nie przystuguje prawo do
wynagrodzenia, chyba ze ustawa stanowi inaczej”. Natomiast art. 35 pr. aut. wyraza
zasade, ze ,,dozwolony uzytek nie moze narusza¢ normalnego korzystania z utworu lub
godzié w stuszne interesy twércy”.

Dozwolony uzytek nie ma zastosowania w odniesieniu do programéw komputerowych.
Wynika to z art. 77 pr. aut., ktéry w odniesieniu do tych utworéw wylacza stosowanie
przepis6éw art. 23-33° pr. aut., z wyjatkiem art. 29 pr. aut., co oznacza, ze w odniesieniu
do programéw komputerowych dozwolone jest jedynie korzystanie z prawa cytatu (zob.
przytoczony wyzej art. 29 pr. aut.). Natomiast praw autorskich do programéw kompu-
terowych, okreslonych w art. 74 pr. aut., dotycza ograniczenia tych praw ustanowione
w art. 75 pr. aut., tj. zezwolenie na sporzadzenie kopii zapasowej, zezwolenie na analize
funkcjonowania programu oraz zezwolenie na dokonanie jego dekompilacji.

3. Ochrona patentowa. Uzyskiwanie patentow skutecznych
na terytorium Polski
3.1. Uwagi wstepne

Nawiazujac do uwag poczynionych w pkt 1, wskazac nalezy, ze w Unii Europejskiej
nie istnieje jednolity (unijny) patent. Podejmowane od blisko 50 lat préby stworzenia
takiego patentu, majacego zapewnic jednolita ochrone we wszystkich paristwach czlon-
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kowskich, zakoriczyly sie po raz kolejny niepowodzeniem w 2010 r. W zwiazku z tym,

w grudniu 2010 r. niektére paristwa czlonkowskie Unii (w tym Polska) wystapity z inicja-

tywa ustanowienia wzmocnionej wspolpracy w tej dziedzinie, w ramach ktérej ma pow-

stac patent okreslany jako , patent europejski o jednolitym skutku”. Uwagi dotyczace tej
bardzo kontrowersyjnej i wysoce niekorzystnej dla naszego kraju inicjatywy, polaczone;j

z préba utworzenia Jednolitego Sadu Patentowego, sa zawarte ponizej w pkt 4.
Obecnie, w zwiazku z nieistnieniem patentu Unii Europejskiej, ochrona patentowa

w panistwach czlonkowskich, w tym w Polsce, moze by¢ uzyskana przez jakikolwiek pod-

miot ze wszystkich panistw $wiata na podstawie:

(a) patentéw krajowych, udzielanych przez urzedy patentowe danego paristwa, na pod-
stawie ustawodawstwa krajowego (w Polsce: na podstawie ustawy p.w.p., przez
Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej);

(b) patentéw europejskich, udzielanych przez Europejski Urzad Patentowy z siedziba
w Monachium, na podstawie konwencji o udzielaniu patentéw europejskich (KPE).

Warto dodad, ze - inaczej niz w innych dziedzinach wlasnoéci przemystowej — w Unii
Europejskiej nie doszlo réwniez do ogdlnej harmonizacji zasad udzielania patentéw (nie
wydano dyrektywy o zakresie regulacji podobnym do tej, jaka zawiera dyrektywa
2008/95/WE dotyczaca znakéw towarowych czy dyrektywa 98/71/WE dotyczaca wzo-
réw). Jedyna grupa wynalazkéw, w stosunku do ktérej zharmonizowano niektére aspek-
ty ochrony patentowej, sa wynalazki biotechnologiczne. Dotyczy ich dyrektywa 98/44/
WE 2 6.7.1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazkéw biotechnologicznych (Dz.Urz.
WE L 213 2 30.7.1998 r.).

W kontekscie prawa patentowego wspomnieé nalezy o dodatkowym $wiadectwie
ochronnym (supplementary protection certificate - SPC), udzielanym przez krajowe
urzedy patentowe panstw Unii Europejskiej na produkty lecznicze oraz produkty ochro-
ny ros$lin, na warunkach okreslonych w dwdéch rozporzadzeniach unijnych, tj. w:

(a) rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 z 6.5.2009 r.
dotyczacym dodatkowego swiadectwa ochronnego dla produktéw leczniczych
(Dz. Urz. UE L 152 z 16.6.2009 r.), stanowiacym ujednolicong wersje pierwotnie
wydanego w tym zakresie rozporzadzenia Rady (EWG) nr 1768/92 z 18.6.1992 r.;

(b) rozporzadzeniu Rady (WE) nr 1610/96 z 23.7.1996 r. dotyczacym utworzenia dodat-
kowego swiadectwa ochronnego dla produktéw ochrony roslin (Dz.Urz. WE L 190
2 8.8.1996 r.).

3.2. Ogdlna charakterystyka patentéw europejskich i ich skutkéw w Polsce

System patentu europejskiego, ustanowiony na podstawie konwencji o udzie-
laniu patentéw europejskich (KPE) z 1973 r., jest oparty na zalozeniu, ze na podstawie
jednego zgloszenia i w wyniku jednego postepowania prowadzonego przez Europejski
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Urzad Patentowy (dalej: EUP) nastepuje udzielenie patentu europejskiego (European
patent), skutecznego — pod warunkiem dokonania tzw. walidacji — na terytorium tych
panstw-stron KPE, ktére zostaly wyznaczone przez zglaszajacego. Patent europejski
moze by¢ udzielony dla jednego, kilku lub wszystkich paristw-stron KPE. Oznacza to
istotne ulatwienie dla podmiotéw chcacych uzyskac patenty w wiecej niz jednym spos-
réd panstw-stron, gdyz pozwala uniknaé¢ prowadzenia odrebnych postepowan przed
urzedami krajowymi.

Polska jest strong KPE od 1.3.2004 r., a wiec po tej dacie patenty europejskie moga
by¢ przez EUP udzielane - na wniosek podmiotéw polskich, jak i zagranicznych -
réwniez na terytorium naszego paristwa. Obecnie do KPE nalezy 38 paristw: paristwa
Unii Europejskiej oraz Szwajcaria, Liechtenstein, Monako, Turcja, Islandia, Byta
Jugoslowiariska Republika Macedonii, Chorwacja, Norwegia, San Marino, Albania i Ser-
bia.

Konwencyjny tryb uzyskiwania patentéw europejskich jest dostepny dla oséb fizycz-
nych i prawnych oraz innych jednostek bez ograniczen co do panistwa pochodzenia zgto-
szenia. Moga wiec w tym trybie uzyskiwac patenty nie tylko podmioty z paniistw stron
KPE, lecz réwniez ze wszystkich innych panistw (najwieksza liczba europejskich
zgloszen patentowych pochodzi ze Stanéw Zjednoczonych). Warto zauwazy¢, ze takze
w okresie poprzedzajacym przystapienie Polski do konwencji podmioty polskie mogly
uzyskiwac patenty europejskie na terytorium panstw-stron KPE. Jednakze zaréwno
6wczesnie, jak i obecnie liczba europejskich zgloszeri patentowych, a takze liczba paten-
téw europejskich udzielonych na rzecz polskich zglaszajacych jest znikoma.

Liczba patentow europejskich udzielonych na rzecz podmiotow

z kilku wybranych panstw
Rok ~ Ogolnaliczbaudzielonych ' p 0 ppN USA Wiochy | Hiszpania
patentéw europejskich
2002 47 380 10 11246 | 11 843 1613 198
2003 59 989 12 13408 | 15089 2213 329
2004 58 725 14 13605 14 204 2219 365
2005 53 255 15 12486 @ 13004 1 865 319
2006 62 777 17 14 275 | 14 833 2314 361
2007 54 700 27 11931 | 12503 1 966 331
2008 59 810 26 13495 | 12733 2 254 417
2009 52 446 33 11477 @ 11439 2025 350
2010 58 108 45 12553 | 12506 2287 393
2011 62 112 45 13583 | 13 382 2289 381

(zestawienie wlasne, na podstawie danych zawartych w E£PO Statistics 2010
oraz Annual report 2011; Www.epo.org)
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W zwiazku z ratyfikacja KPE zostala uchwalona ustawa z 14.3.2003 r. o dokonywaniu
europejskich zgloszer patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 65, poz. 598, ze zm.).

Najwazniejszy skutek przystapienia Polski do KPE polega na tym, ze patenty euro-
pejskie sa udzielane takze ze skutkiem na terytorium naszego paristwa. Urzad Paten-
towy Rzeczypospolitej Polskiej przestat wiec by¢ jedynym organem przyznajacym wy-
tacznos$é patentowa w Polsce. Z uwagi na to, ze konwencyjny tryb uzyskiwania patentow
jest dostepny nie tylko dla zglaszajacych z parstw-stron, lecz réwniez z pozostalych
panistw Swiata, przystapienie do konwencji wiaze sie z tym, ze patenty europejskie sku-
teczne w Polsce sa udzielane réwniez na rzecz podmiotéw z takich paristw, jak: Stany
Zjednoczone, Japonia, Chiny czy Rosja. Wprawdzie polski Urzad Patentowy nadal udzie-
la patentéw na podstawie ustawy p.w.p., jednakze po 1.3.2004 r. podmioty zagraniczne
uzyskuja wylacznos¢ w Polsce gléwnie w trybie konwencyjnym. Mozliwos¢ uzyskania
patentu w tym trybie prowadzi do silnego wzrostu liczby patentéw, co sprawia, ze bloka-
da patentowa ze strony zagranicznych konkurentéw staje sie znacznie silniejsza niz
dotychczas.

Liczba patentéw europejskich obowiazujacych w Polsce

Rok 2005 | 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Liczba patentéw

europejskich 12 342 1788 4588 8119 | 12345 17 127
w Polsce

(na podstawie ,raportéw rocznych” Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej)

Konwencja, zgodnie ze swoim tytulem, reguluje udzielanie patentéw europejskich,
a zatem etap poprzedzajacy powstanie wytaczno$ci patentowej. Natomiast KPE nie re-
guluje ani tresci patentu (w tym jego ograniczeri), ani ochrony tego prawa czy sposobu
jego wykonywania. Jak stanowi art. 2 ust. 2 KPE, ,patent europejski posiada w kazdym
umawiajacym sie paristwie, dla ktérego zostatl udzielony, ten sam skutek i podlega tym
samym warunkom, co patent krajowy udzielony przez to panstwo, chyba ze konwencja
stanowi inaczej”. Z przepisu tego wyraznie wynika, ze patent europejski nie jest pra-
wem o jednolitym charakterze (nie wywiera jednolitego skutku), lecz jest ,,wiazka” pa-
tentéw krajowych, podlegajacych ustawodawstwom tych panistw-stron KPE, na ktérych
terytoria zostat udzielony, chyba ze konwencja stanowi inaczej. Przypadkéw, w ktérych
konwencja ,stanowi inaczej”, jest niewiele (chodzi np. o regulacje zawarta w art. 69
okreslajaca sposéb ustalania zakresu ochrony przyznanej patentem europejskim — zob.
nizej).
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Reguta wyrazona w art. 2 ust. 2 KPE znajduje odzwierciedlenie - w odniesieniu do
treéci praw wylacznych wynikajacych z patentu europejskiego — w art. 64 KPE, opa-
trzonym nagiéwkiem ,prawa przyznane patentem europejskim”. Wedtug art. 64 ust. 1,
»Z zastrzezeniem postanowien ust. 2 patent europejski od daty publikacji wzmianki
0 jego udzieleniu przyznaje jego wilascicielowi w kazdym umawiajacym sie parstwie,
w stosunku do ktérego zostal udzielony, takie same prawa, jakie przyznawalby patent
krajowy udzielony w tym paristwie”. Zastrzezenie dotyczace ust. 2 odnosi sie do wyra-
zonej w tym przepisie zasady, ze jezeli przedmiot patentu europejskiego dotyczy sposo-
bu wytwarzania, ochrona przyznana patentem rozciaga sie na produkty uzyskane bez-
posrednio tym sposobem (te sama zasade, ustanawiajaca tzw. posrednia ochrone pro-
duktu, wyraza art. 64 ust. 1 ustawy p.w.p.). Wreszcie, jak stanowi art. 64 ust. 3 KPE,
»kazde naruszenie patentu europejskiego rozpatruje sie zgodnie z ustawodawstwem
krajowym”.

W stosunku do patentéw europejskich skutecznych w Polsce, reguly ustanowione
w art. 2 ust. 21 art. 64 KPE sa wyrazone w art. 6 powolanej wyzej ustawy z 14.3.2003 r.
Stosownie do art. 6 ust. 1 tej ustawy, przez uzyskanie patentu europejskiego, w ktérym
Rzeczpospolita Polska zostala wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa sie, z zastrze-
zeniem ust. 2 i 3, takie same prawa, jakie przyznaje patent udzielony na podstawie
ustawy p.w.p.

Przepis art. 6 ust. 2 ustawy z 14.3.2003 r. naklada na uprawnionego z patentu euro-
pejskiego obowiazek zlozenia w polskim Urzedzie Patentowym tlumaczenia tego
patentu na jezyk polski w terminie trzech miesiecy od daty opublikowania przez EUP
informacji o jego udzieleniu (termin nie ulega przywréceniu). Przepis ten stosuje sie
odpowiednio, jezeli w wyniku rozpatrzenia sprzeciwu przez EUP patent europejski
zostanie zmieniony (art. 6 ust. 3). Zwrot , ttumaczenie patentu europejskiego” oznacza
tlumaczenie opisu patentowego, na ktéry skladaja sie opis wynalazku, zastrzezenia
patentowe i rysunki. Wedtug art. 6 ust. 4 ustawy z 14.3.2003 r., w przypadku niespel-
nienia wymogdéw, o ktérych mowa w art. 6 ust. 2 lub 3, patent europejski jest niewazny
na terytorium Polski od daty jego udzielenia. Obowiazek dostarczenia thumaczenia opisu
patentu europejskiego jest warunkiem tzw. walidacji tego patentu w Polsce (koricowym
etapem walidacji jest wpisanie patentu europejskiego, pod numerem opatrzonym sym-
bolem PL/EP, do rejestru patentowego prowadzonego przez polski Urzad Patentowys.
Powyzsze postanowienia polskiej ustawy z 14.3.2003 r. maja oparcie w art. 65 KPE,
a sa konieczne z tego powodu, Ze jezykiem, w ktérym EUP prowadzi postepowanie
i udziela patentéw europejskich, jest jeden z trzech jezykow urzedowych tego urzedu,

® Tlumaczenia patentéw europejskich sa publikowane przez polski Urzad Patentowy (zob. art.
7 ust. 1 ustawy z 14.3.2003 r.), co zapewnia podmiotom polskim informacje o sytuacji paten-
towej obowiazujacej w naszym kraju.
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tj. angielski, francuski albo niemiecki. Tylko w jednym z tych jezykéw sa tez publi-
kowane przez monachijski urzad opisy patentowe (jedynie same zastrzezenia patentowe
sa publikowane w ttumaczeniu na dwa pozostale jezyki EUP). Przewidziany w art. 65
KPE (i ustanowiony w art. 6 ust. 2 ustawy z 14.3.2003 r.) wymég dostarczenia przez
uprawnionego z patentu europejskiego thumaczenia tego patentu na jezyk polski zapew-
nia wiec mozliwo$¢ zapoznania sie przez podmioty polskie z sytuacja patentowa obowia-
zujaca w naszym Kkraju, co stanowi bezwzgledny, minimalny warunek bezpieczernstwa
prawnego jakiejkolwiek prowadzonej w Polsce dzialalno$ci gospodarczej czy naukowe;j
lub badawczej. Zniesienie tego wymogu, przewidziane w unijnym projekcie patentu
jednolitego, oznaczaé bedzie, ze zaréwno koszty thumaczen, jak i ryzyko prawne wynika-
jace z nieadekwatnosci ttumaczen (skutkujacej np. nieprecyzyjnym ustaleniem zakresu
patentu), zostana przerzucone na podmioty polskie (zob. nizej w pkt 4).

Podsumowujac uwagi na temat patentu europejskiego, stwierdzic nalezy, ze tre$é
tego patentu w Polsce jest okre§lana na podstawie ustawy p.w.p. (zob. nizej art. 63 ust.
liart. 66 ust. 1), przy czym pelne zastosowanie maja unormowania ustanawiajace ogra-
niczenia patentu (art. 69), a takze zakaz naduzycia patentu (art. 68). Patenty euro-
pejskie podlegaja réwniez zawartym w p.w.p. regulacjom dotyczacym wyczerpania pa-
tentu (art. 70), licencji przymusowych (art. 82 i nast.) oraz innych licencji.

Zaréwno wiec tre$¢ patentu europejskiego pozostajacego w mocy na terytorium Pol-
ski, jak i spos6b wykonywania praw wylacznych wynikajacych z tego patentu podlegaja
prawu polskiemu. Na podstawie prawa polskiego orzeka sie réwniez o tym, czy okres-
lone dzialanie narusza patent europejski (z zastosowaniem jednak konwencyjnej regu-
lacji okreslajacej sposob ustalania zakresu ochrony przyznanej patentem europejskim
- zob. nizej uwagi na temat art. 69 KPE).

3.3. Pojecie wynalazku majacego zdolnos¢ patentowa. Przedmioty wylaczone
z tego pojecia. Zakazy udzielania patentow

Polska ustawa — prawo wlasno$ci przemystowej (p.w.p.) kwestie te reguluje w art.
24-29. Jak stanowi art. 24, ,patenty sa udzielane — bez wzgledu na dziedzine techniki
- na wynalazki, ktére sa nowe, posiadaja poziom wynalazczy i nadaja sie do przemysto-
wego stosowania”. Z postanowienia tego wynika, ze przestankami zdolno$ci patentowe;j
sa: techniczny charakter rozwiazania, jego nowosc, poziom wynalazczy i przemystowa
stosowalno$c. Badanie kazdej z tych przestanek jest Sci§le sformalizowane, a pojecia
nowosci, poziomu wynalazczego i przemystowej stosowalnos$ci sa zdefiniowane w usta-
wie (zob. art. 25-27 p.w.p.).

Poza okreS§leniem wynalazkéw, na ktére sa udzielane patenty (art. 24), kategorie
tych rozwiazan dodatkowo okre$la przykladowe wyliczenie pomystéw, ktére nie sg uwa-
zane za wynalazki nadajace sie do opatentowania, a takze katalog rozwiazan objetych
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zakazem patentowania. Pierwsze wyliczenie jest zawarte w art. 28 p.w.p., wedlug kté-
rego za wynalazki, w rozumieniu art. 24, nie uwaza sie w szczegdlno$ci: 1) odkry¢, teorii
naukowych i metod matematycznych; 2) wytworéw o charakterze jedynie estetycznym;
3) planéw, zasad i metod dotyczacych dziatalno$ci umystowej lub gospodarczej oraz
gier; 4) wytworow, ktérych niemozliwo$é wykorzystania moze byc wykazana w §wietle
powszechnie przyjetych i uznanych zasad nauki; 5) programéw do maszyn cyfrowych;
6) przedstawienia informacji.

Druga grupa rozwiazan (objetych zakazem patentowania) jest okreslona w art. 29
p.w.p., ktéry w ust. 1 stanowi, ze patentéw nie udziela sie na: 1) wynalazki, ktérych wy-
korzystywanie byloby sprzeczne z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie
uwaza sie za sprzeczne z porzadkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego,
ze jest zabronione przez prawo; 2) odmiany roslin lub rasy zwierzat oraz czysto biolo-
giczne sposoby hodowli roslin lub zwierzat; przepis ten nie ma zastosowania do mikro-
biologicznych sposobéw hodowli ani do wytworéw uzyskiwanych takimi sposobami;
3) sposoby leczenia ludzi i zwierzat metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz
sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzetach; przepis ten nie dotyczy
produktéw, a w szczegdlnosci substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub
leczeniu. Doprecyzowanie kategorii okreslonej w art. 29 ust. 1 pkt 2 jest zawarte w art.
29 ust. 2, zgodnie z ktérym sposéb hodowli roslin lub zwierzat, o ktérym mowa w ust.
1 pkt 2, jest czysto biologiczny, jezeli w calo$ci sktada sie ze zjawisk naturalnych, takich
jak krzyzowanie lub selekcjonowanie.

Kategoria wynalazkéw, na ktére udzielane sa - przez Europejski Urzad Patentowy
- patenty europejskie, jest okre§lona w postanowieniach art. 52-57 KPE. Pierwszy z ar-
tykuléw (art. 52) jest opatrzony nagléwkiem , wynalazki posiadajace zdolno$¢ paten-
towa” i w ust. 1 stanowi, ze patenty europejskie udzielane sa na wszelkie wynalazki we
wszystkich dziedzinach techniki, pod warunkiem Ze sa one nowe, posiadaja poziom wy-
nalazczy i nadaja sie do przemystowego stosowania.

Analogicznie jak w polskiej ustawie p.w.p., réwniez w KPE wymienione sa rozwiaza-
nia, ktérych nie uwaza sie za wynalazki nadajace sie do opatentowania, a takze rozwiaza-
nia objete zakazem opatentowania. Pierwsza grupe okresla art. 52 ust. 2 KPE, stano-
wiac, ze nie uwaza sie za wynalazki w rozumieniu ust. 1 w szczegélnosci: a) odkryc,
teorii naukowych i metod matematycznych; b) wytworéw o charakterze estetycznym;
¢) schematéw, zasad i metod przeprowadzania proceséw my$lowych, rozgrywania gier
lub prowadzenia dziatalnosci gospodarczej oraz programéw komputerowych; d) przed-
stawienia informacji. Kolejny przepis (art. 52 ust. 3) precyzuje, ze postanowienia ust.
2 wykluczaja zdolno$c patentowq przedmiotu lub dziatalnosci, o ktérych w nim mowa,
jedynie o tyle, o ile europejskie zgloszenie patentowe lub patent europejski dotycza
takiego przedmiotu lub dziatalnosci jako takich. Ta ostatnia regulacja, zwlaszcza zwrot
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sjako takich” (as such), jest w praktyce Europejskiego Urzedu Patentowego Zrédiem
wielu watpliwo$ci i rozbiezno$ci interpretacyjnych, prowadzacych np. do obchodzenia
wyrazonej w art. 52 ust. 2 lit. ¢ zasady, wedlug ktérej programy komputerowe nie sg
wynalazkami podlegajacymi opatentowaniu. Przyjeta przez ten Urzad wykltadnia pojecia
program komputerowy ,jako taki” prowadzi w istocie do udzielania patentéw na pro-
gramy komputerowe, z tym jedynie Ze sa one ujmowane jako wynalazki urzeczywistnia-

ne za pomoca komputera (computer implemented inventions) .

Natomiast zakazy udzielania patentéw sa wymienione w art. 53 KPE, wedlug
ktérego nie udziela sie patentéw europejskich na:

(a) wynalazki, z ktérych korzystanie w celach komercyjnych byloby sprzeczne z porzad-
kiem publicznym (ordre public, éffentliche Ordnung)lub dobrymi obyczajami (zno-
rality, gutte Sitten), pod warunkiem ze takie korzystanie nie jest uwazane za sprzecz-
ne z nimi jedynie dlatego, ze jest zabronione ustawa lub innym aktem prawnym
w kilku lub we wszystkich umawiajacych sie paristwach;

(b) odmiany roslin albo rasy zwierzat lub czysto biologiczne sposoby hodowli roélin lub
zwierzat; przepis ten nie ma zastosowania do sposobéw mikrobiologicznych ani pro-
duktéw otrzymywanych tymi sposobami;

(c) chirurgiczne lub terapeutyczne metody leczenia ludzi lub zwierzat (methods for
treatment of the human or animal body by surgery or therapy) oraz metody diag-
nostyczne stosowane na ludziach lub zwierzetach; przepis ten nie ma zastosowania
do produktéw, w szczegélnosci do substancji lub mieszanin, stosowanych w ktérej-
kolwiek z tych metod.

3.4. Prawo do patentu. Prawo do patentu europejskiego

W ustawie p.w.p. podmiot uprawniony do uzyskania patentu jest okreslony w art.
11, ktéry w ust. 1 stanowi, ze prawo do uzyskania patentu na wynalazek (a takze prawa
ochronnego na wzor uzytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemystowego) przystu-
guje, z zastrzezeniem ust. 2, 31 5, tworcy. Wspéitwoércom wynalazku uprawnienie do
uzyskania patentu przystuguje wspdlnie (art. 11 ust. 2). W razie dokonania wynalazku
w wyniku wykonywania przez twérce obowiazkéw ze stosunku pracy albo z realizacji
innej umowy, prawo do uzyskania patentu przystuguje pracodawcy lub zamawiajacemu,
chyba ze strony ustalily inaczej (art. 11 ust. 3). W umowie miedzy przedsiebiorcami
moze by¢ okreslony podmiot, ktéremu przystugiwac bedzie prawo do uzyskania patentu,
w razie dokonania wynalazku w zwiazku z wykonywaniem tej umowy (art. 11 ust. 4).
Wreszcie, art. 11 ust. 5 p.w.p. przewiduje, ze w razie dokonania wynalazku przez twérce
przy pomocy przedsiebiorcy, przedsiebiorca ten moze korzystac z tego wynalazku we

* Zob. szerzej A. Nowicka, Patenty europejskie i ich skutki w Polsce, [w:] System prawa prywat-
nego, tom 14A - Prawo wlasno$ci przemystowej, pod red. R. Skubisza, Warszawa 2012.
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wlasnym zakresie. W umowie o udzielenie pomocy strony moga ustalié, ze przedsiebior-
cy przystuguje w calosci lub czesci prawo do uzyskania patentu.

Podmiot uprawniony do uzyskania patentu europejskiego jest okreslony w art. 60
KPE, ktéry w ust. 1 stanowi: ,Prawo do patentu europejskiego przystuguje twércy lub
jego nastepcy prawnemu. Jesli tworca jest pracownikiem, prawo do patentu europej-
skiego okresla sie zgodnie z prawem paristwa, w ktérym pracownik ten posiada gtéwne
zatrudnienie; jesli nie mozna ustalié¢ panstwa, w ktérym pracownik posiada gléwne za-
trudnienie, wéwczas stosuje sie prawo tego panstwa, w ktérym pracodawca ma siedzibe
firmy, z ktéra zwiazany jest pracownik”. Wedlug art. 60 ust. 2 KPE, jesli wynalazku
dokonaty dwie lub wiecej 0s6b niezaleznie od siebie, prawo do patentu europejskiego
przystuguje osobie, ktérej europejskie zgloszenie patentowe posiada najwczesniejsza
date zgloszenia, pod warunkiem ze to pierwsze zgloszenie zostalo opublikowane.

3.5. Tres¢ praw wynikajacych z patentu

Patent, podobnie jak inne prawa wlasnosci intelektualnej, jest prawem podmioto-
wym o charakterze bezwzglednym, tzn. jest skuteczny przeciwko wszystkim (erga om-
nes). Przyznaje on wylaczno$¢ (monopol) na korzystanie z wynalazku, co oznacza ze wo-
bec wszystkich oséb niemajacych zezwolenia (licencji) uprawnionego z patentu obo-
wiazuje zakaz podejmowania jakichkolwiek dzialari objetych zakresem patentu (chyba
ze dane dzialanie mie$ci sie w wasko zdefiniowanych ograniczeniach tego prawa — zob.
nizej). Patent ma charakter terytorialny: obowiazuje w paristwie, dla ktérego terytorium
zostal przyznany. Patent udzielony przez polski Urzad Patentowy obowiazuje w Polsce
(analogicznie, patent udzielony np. przez niemiecki urzad patentowy - DPMA, obowia-
zuje w RFN). Jak wspomniano, od 1.3.2004 r. na terytorium naszego paristwa obo-
wiazujg réwniez patenty europejskie, udzielane przez EUP na podstawie KPE, jesli
zglaszajacy wyznaczy Polske jako kraj ochrony i dokona w Polsce tzw. walidacji. Czas
trwania patentu wynosi 20 lat od daty dokonania zgloszenia wynalazku w urzedzie pa-
tentowym — UP RP badZ EUP. Jest to prawo zbywalne i podlegajace dziedziczeniu.

Jak stanowi art. 63 ust. 1 ustawy p.w.p., ,przez uzyskanie patentu nabywa sie prawo
wylacznego korzystania z wynalazku w sposéb zarobkowy lub zawodowy na calym obsza-
rze Rzeczypospolitej Polskiej”. Stosownie do art. 64 ust. 1, patent na wynalazek doty-
czacy sposobu wytwarzania obejmuje takze wytwory uzyskane bezposrednio tym sposo-
bem (jest to tzw. posrednia ochrona produktu). W stosunku do nowych wytworéw albo
gdy uprawniony wykaze, ze nie mégt ustalic, mimo podjecia nalezytych wysitkéw, rze-
czywiscie zastosowanego przez inna osobe sposobu wytwarzania wytworu, domniemywa
sie, ze wytwor, ktéry moze byé uzyskany opatentowanym sposobem, zostal tym spo-
sobem wytworzony (art. 64 ust. 2). Zgodnie z art. 64 ust. 3, w przypadku, o ktérym mo-
wa w ust. 2, przy przeprowadzaniu dowodu przeciwnego nalezy brac¢ pod uwage prawnie
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uzasadniony interes pozwanego w zakresie ochrony jego tajemnic produkcyjnych i han-
dlowych.

Patent na wynalazek dotyczacy uzycia substancji stanowiacej cze$¢ stanu techniki
do uzyskania wytworu majacego nowe zastosowanie obejmuje takze wytwory specjalnie
przygotowane zgodnie z wynalazkiem do takiego zastosowania (art. 65 p.w.p.).

Uszczegdtowieniem tresci patentu, okreslonej w art. 63 ust. 1, jest regulacja za-
warta w art. 66 ust. 1 p.w.p., wedlug ktorej ,uprawniony z patentu moze zakazac osobie
trzeciej, niemajacej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposéb zarobkowy lub zawo-
dowy polegajacy na: 1) wytwarzaniu, uzywaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu
lub importowaniu dla tych celéw produktu bedacego przedmiotem wynalazku lub 2)
stosowaniu sposobu bedacego przedmiotem wynalazku, jak tez uzywaniu, oferowaniu,
wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celéw produktéw otrzymanych bez-
posrednio takim sposobem”.

Analogicznie jak autorskie prawa majatkowe (zob. wyzej w pkt 2.3), réwniez patent
doznaje ograniczen $cisle okreslonych w ustawie p.w.p. Wymienia je art. 69 ust. 1,
stanowiac ze nie narusza sie patentu przez: 1) korzystanie z wynalazku dotyczacego
§rodkéw komunikacji i ich czes$ci lub urzadzen, ktére znajduja sie na obszarze Rzeczy-
pospolitej Polskiej czasowo, a takze przedmiotéw, ktére znajduja sie na tym obszarze
w komunikacji tranzytowej; 2) korzystanie z wynalazku dla celéw paristwowych w nie-
zbednym wymiarze, bez prawa wyltacznosci, jezeli jest to konieczne do zapobiezenia lub
usuniecia stanu zagrozenia waznych intereséw paristwa, w szczegdélnos$ci w zakresie bez-
pieczenstwa i porzadku publicznego; 3) stosowanie wynalazku do celéw badawczych
i doswiadczalnych, dla dokonania jego oceny, analizy albo nauczania; 4) korzystanie
zwynalazku, w niezbednym zakresie, dla wykonania czynnos$ci, jakie na podstawie prze-
piséw prawa sa wymagane dla uzyskania rejestracji badZ zezwolenia, stanowiacych wa-
runek dopuszczenia do obrotu niektérych wytworéw ze wzgledu na ich przeznaczenie,
w szczegolno$ci produktéw leczniczych; 5) wykonanie leku w aptece na podstawie indy-
widualnej recepty lekarskiej.

3.6. Przedmiotowy zakres patentu (zakres ochrony wynikajacej z patentu)

Ustalenie przedmiotowego zakresu patentu jest kwestig o podstawowym znaczeniu
przy rozstrzyganiu spor6w o naruszenie patentu. Jest to jedno z najbardziej kontrower-
syjnych zagadnieni prawa patentowego, budzace ciagle, mimo utrwalonych od dawna
regulacji prawnych, powazne rozbiezno$ci w orzecznictwie sgdowym nie tylko w Polsce,
lecz réwniez w innych panstwach-stronach KPE (a takze np. w Stanach Zjednoczonych).
Zarzuty naruszenia patentu opierane sa na twierdzeniu, ze dzialanie rzekomego naru-
szyciela wkracza w zakres wylacznosci wynikajacej z patentu, tzn. miesci sie w jego
zakresie przedmiotowym.
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W polskiej ustawie p.w.p. sposéb ustalania zakresu ochrony wynikajacej z patentu
jest uregulowany w art. 63 ust. 2, ktéry stanowi: ,,Zakres przedmiotowy patentu okres-
laja zastrzezenia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Opis wynalazku i rysunki
moga stuzyé do wykladni zastrzezen patentowych”. Zastrzezenia patentowe, opis wyna-
lazku i rysunki sktadaja sie na opis patentowy — dokument publikowany przez Urzad
Patentowy po udzieleniu patentu. Na podstawie tego dokumentu, po dokonaniu wyktad-
ni zastrzezen patentowych, wszyscy zainteresowani powinni by¢ w stanie ocenié, czy
podejmowana przez nich dzialalno$¢ jest wolna od ryzyka naruszenia cudzych praw wy-
facznych i surowej odpowiedzialnosci z tego tytutu.

Podobnie omawiana kwestie ujmuje art. 69 ust. 1 KPE, wedtug ktérego ,Zakres
ochrony przyznany patentem europejskim lub europejskim zgloszeniem patentowym
okresla tresc zastrzezen patentowych. Niemniej jednak, opis i rysunki stuza do interpre-
tacji zastrzezen patentowych”.

Prébujac przetamad wspomniane rozbiezno$ci i kontrowersje zwiazane z wyktadnia
zastrzezen patentowych, juz w pierwotnej wersji KPE (z 1973 r.) dotaczono do kon-
wencji protokét w sprawie interpretacji art. 69. Tre$¢ protokotu, przytoczona nizej
w wersji nadanej aktem rewidujacym z 2000 r., dobitnie §wiadczy o skali zlozono$ci pro-
bleméw prawnych i technicznych zwiazanych z ustaleniem przedmiotowego zakresu
patentu. Artykut 1 protokotu jest opatrzony nagléwkiem ,zasady ogélne” i ma brzmie-
nie: ,Art. 69 nie powinien by¢ interpretowany w taki sposéb, ze przez zakres ochrony
przyznanej patentem europejskim rozumie sie zakres okreslony $cisle literalnym zna-
czeniem sformulowan uzytych w zastrzezeniach, przy czym opis i rysunki maja stuzyé
jedynie do celu wyjasnienia niejasnosci stwierdzonych w zastrzezeniach. Nie powinien
tez byc rozumiany w taki sposéb, ze zastrzezenia stuza jedynie jako wskazéwka i ze fak-
tyczna przyznana ochrona moze obejmowac to, co w ocenie znawcy z danej dziedziny
wedtug opisu i rysunkéw byto zamierzeniem wilasciciela patentu. Przeciwnie, art. 69 na-
lezy interpretowac w taki sposéb, ze okresla on stanowisko pomiedzy tymi dwoma skraj-
no$ciami, ktére laczy w sobie stuszna ochrone dla wlasciciela patentu z uzasadnionym
stopniem pewno$ci prawnej dla oséb trzecich”. Z kolei art. 2, dodany aktem rewiduja-
cym z 2000 r., opatrzony jest nagtéwkiem ,,ekwiwalenty” i stanowi: ,, Dla celéw okre$-
lenia zakresu ochrony przyznanej patentem europejskim bierze sie pod nalezyta uwage
kazdy element, ktéry jest ekwiwalentem elementu wymienionego w zastrzezeniach”.

4. Jednolity patent (patent europejski o jednolitym skutku)
i Jednolity Sad Patentowy — krytyka projektowanych rozwigzan

4.1. Uwagi wstepne

Jednolita ochrona patentowa ma zostac¢ ustanowiona aktem prawnym Unii Euro-
pejskiej (rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady), a jej system jezykowy
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ma zostac okre§lony odrebnym aktem (rozporzadzeniem Rady). Wobec kolejnego niepo-
wodzenia idei utworzenia patentu Unii Europejskiej (w grudniu 2010 r.), oba roz-
porzadzenia tworzone sa przy wykorzystaniu instytucji wzmocnionej wspélipracy,
uregulowanej w art. 20 TUE i art. 326-334 TFUE. Legalnos¢ wzmocnionej wspélpracy
jest podwazana przez Hiszpanie i Wiochy; w czerwcu 2011 r. paristwa te wniosty do unij-
nego Trybunatu (TSUE) skargi o stwierdzenie niewaznosci decyzji Rady z 10.3.2011 r.
upowazniajacej do podjecia wzmocnionej Wsp(’)lpracyS. Obie skargi zostaly potaczone do
wspdélnego rozpoznania; rozprawa przed TSUE ma sie odby¢ 25.9.2012 r.

Nowy system ochrony patentowej ma obowiazywac¢ w paristwach czlonkowskich
uczestniczacych we wzmocnionej wspolpracy, a jej prawnym tytulem ma by¢ patent,
ktéry w projektach unijnych rozporzadzen jest okreslany jako patent europejski o jedno-
litym skutku (European patent with unitary effect). W celu unikniecia nieporozumier,
omdéwiony wyzej patent europejski, ktéry nadal bedzie udzielany na terytoria wyzna-
czonych przez zglaszajacego panstw-stron KPE, w tym réwniez paristw uczestnicza-
cych we wzmocnionej wspdélpracy, jest okreslany ponizej jako ,klasyczny” patent euro-
pejski.

Ustanowienie jednolitej ochrony patentowej jest $cisle powiazane z utworzeniem
Jednolitego Sadu Patentowego (Unified Patent Court)(dalej: JSP). Sad ten ma powstaé
na podstawie umowy miedzynarodowej, ktéra ma byc zawarta miedzy panstwami Unii
Europejskiej, bez udzialu samej Unii. Ma on posiadaé wylaczna jurysdykcje w sprawach
dotyczacych zaréwno patentu europejskiego o jednolitym skutku, jak i ,klasycznego”
patentu europejskiego, m.in. w sprawach o naruszenie obu patentéw oraz ich uniewaz-
nienie. Do wylacznej jurysdykcji nowego sadu maja ponadto naleze¢ sprawy dotyczace
dodatkowych swiadectw ochronnych (SPC) - zob. wyzej w pkt 3.1.

Oba przedsiewziecia (utworzenie jednolitej ochrony patentowej i JSP) maja bardzo
zlozony, skomplikowany charakter. Wiaza sie z wieloma problemami o podstawowym
znaczeniu zaréwno na gruncie prawa Unii Europejskiej, jak i systemow prawnych
parnistw czlonkowskich, w tym ich porzadkéw konstytucyjnych. Problemy te przedstawi-
tam w opracowaniu opublikowanym w lutym 2012 r.%, ktérego skrécona wersja, ostatnio
zaktualizowana na dzien 5 lipca 2012 r., jest dostepna w Internecie’. Z tego powodu
ponizej wskazane zostana tylko niektére aspekty tworzonego systemu, uzasadniajace

® Zob. skarge Hiszpanii w sprawie C-274/11 (Dz. Urz. UE C 219 z 23.7.2011 r., s. 12) i skarge
Wioch w sprawie C-295/11 (Dz. Urz. UE C 232 z 6.8.2011 r., s. 21).

® Zob. A. Nowicka, Kontrowersje dotyczace utworzenia jednolitej ochrony patentowej i Jedno-
litego Sadu Patentowego. Analiza prawna (stan na 27 stycznia 2012 r.), opubl. w kwartalniku
»Rzecznik Patentowy” nr 2-4/2011, Warszawa 2012, s. 9-229.

" Miedzy innymi na stronie Polskiej Izby Rzecznikéw Patentowych (www.rzecznikpatentowy.
org.pl) oraz www.biotechnologia.pl.
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jego negatywna ocene z punktu widzenia intereséw naszego kraju i podmiotéw polskich,
nie tylko przedsiebiorcéw, lecz réwniez instytucji naukowych i badawczych.

4.2, Stan prac zwigzanych z tworzeniem jednolitej ochrony patentowej

Na tzw. pakiet patentowy sktadajg sie:

(a) decyzja Rady z 10.3.2011 r. nr 2011/167/UE w sprawie upowaznienia do podjecia
wzmocnionej wspélpracy w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony pa-
tentowej (Dz.Urz.UE L 76 z 22.3.2011 r., s. 53);

(b) projektrozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzajacego wzmoc-
niona wspélprace w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej,
KOM (2011) 215, przedstawiony przez Komisje Europejska 13.4.2011 r.; zob. tez
wersje zawarta w dokumencie Radynr 11328/11z 23.6.2011 r. (tzw. podej$cie ogol-
ne) oraz propozycje poprawek przedstawione przez komisje prawna Parlamentu
Europejskiego (zob. dokument A7-0001/2012 z 11.1.2012 r.);

(c) projekt rozporzadzenia Rady wprowadzajacego wzmocniona wspdéiprace w dziedzi-
nie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do ustalen
majacych zastosowanie do tlumaczeri, KOM (2011) 216, przedstawiony przez Ko-
misje Europejska 13.4.2011r.; zob. tez wersje zawarta w wymienionym wyzej doku-
mencie Rady nr 11328/11 oraz propozycje poprawek przedstawione przez komisje
prawna Parlamentu Europejskiego (dokument nr A7-0002/2012 z 9.1.2012 r.);

(d) projekt porozumienia w sprawie Jednolitego Sadu Patentowego oraz projekt jego
statutu (dalej: projekt porozumienia JSP), przedstawiony przez prezydencje wegier-
ska 14.6.2011 r. w dokumencie nr 11533/11, z poprawkami zawartymi w dokumen-
tach Rady: nr 13751/11 z 2.9.2011 r.; nr 13751/11 COR 1 2z 15.9.2011 r., nr 13751/
11 COR 2 z 23.9.2011 r.; nr 15289/11 z 7.10.2011 r., nr 15539/11 z 19.10.2011 r.,
nr 16023/11 z 26.10.2011 r., nr 16741/11 z 11.11.2011 r., nr 17317/11 z 22.11.
2011 r.inr 17539/11 z 24.11.2011 r. (zaden z projektéw porozumienia JSP nie jest
dostepny w jezyku polskim).

Projekty obu rozporzadzeri oraz projekt porozumienia JSP sa réwniez przedmiotem
prac Parlamentu Europejskiego. Wspomniane wyzej poprawki przygotowane przez ko-
misje prawna (a takze sprawozdanie dotyczace JSP), mialy by¢ przedmiotem glosowania
na posiedzeniu plenarnym Parlamentu w dniu 14.2.2012 r., jednakze zostaly zdjete z po-
rzadku obrad. Nastapito to z powodu nieosiagniecia przez paristwa cztonkowskie zgody
w sprawie porozumienia JSP. Wedlug oficjalnych przekazow, ostatnia pozostajaca do
uzgodnienia kwestia miata by¢ siedziba oddzialu centralnego sadu pierwszej instancji:
zaproponowana podczas polskiej prezydencji w grudniu 2011 r. lokalizacja tego oddziatu
w Paryzu spotkatla sie ze sprzeciwem RFN (proponujacej Monachium) oraz Wielkiej
Brytanii (proponujacej Londyn). Na posiedzeniu Rady Europejskiej (szczycie unijnym)
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wdniu 30.1.2012 r. przyjeto, ze rozstrzygniecie powinno nastapic najpézniej w czerwcu

2012 r. Polityczne porozumienie w sprawie JSP miato zostac osiagniete na posiedzeniu

Rady 30.5.2012 r., co jednak nie nastapilo. W zwiazku z tym z agendy posiedzenia Parla-

mentu Europejskiego w dniach 11-14.6.2012 r. ponownie zdjeto debate i glosowanie

nad pakietem patentowym.

Na odbywajacym sie 28-29.6.2012 r. szczycie unijnym (Radzie Europejskiej) doszto
do zaskakujacego rozwoju wydarzen. Triumfalnie ogloszono osiagniecie porozumienia
w sprawie siedziby oddzialu centralnego JSP (pojawily sie okre$lenia ,historyczne poro-
zumienie”, ,historyczny przelom”). R6wnoczesnie jednak uzgodniono modyfikacje zakre-
su kompetencji oddziatu centralnego, a co wiecej — zasugerowo skreslenie art. 6-8 roz-
porzadzenia tworzacego jednolita ochrone patentowa. Jak wynika z konkluzji Rady Euro-
pejskiej’, oddzial centralny ma by¢ ,rozczlonkowany” (ma sie mie§ci¢ w trzech miastach:
Paryzu, Londynie i Monachium), natomiast obie pozostate zmiany beda mialy wplyw na
wiele aspektéw projektowanych rozwiazan. Uwzgledni¢ w tym zakresie nalezy, ze:

(a) Zasugerowana przez Rade Europejska zmiana polegajaca na skresleniu przepisow
art. 6-8 rozporzadzenia ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia calego przedsie-
wziecia, ktére - przypomnijmy — ma stworzy¢ ,jednolita ochrone patentowa”, ktére;j
Zrédtem ma by¢ ,patent europejski o jednolitym skutku”. Przepisy art. 6-8 okre§laja
sjednolity skutek”, ktéry z mocy unijnego rozporzadzenia ma wywierac patent euro-
pejski (okreslaja jego ,jednolity” tre$c), a tym samym definiuja tre$é praw wylacz-
nych, jakie przystugiwac maja wlascicielowi ,jednolitego” patentu. Skreslenie tych
przepis6w oznaczaé bedzie, ze rozporzadzenie nie stworzy ,jednolitego skutku”

® W konkluzjach Rady Europejskiej (pkt 1.3) czytamy: ,,Szefowie paristw lub rzadéw uczestni-
czacych panstw cztonkowskich uzgodnili rozwiazanie ostatniej nierozstrzygnietej kwestii doty-
czacej pakietu patentowego, a mianowicie kwestii siedziby oddziatu centralnego Sadu Pierwszej
Instancji Jednolitego Sadu Patentowego (JSP). Siedziba ta oraz urzad prezesa i Sad Pierwszej
Instancji beda ulokowane w Paryzu. Pierwszy prezes Sadu Pierwszej Instancji powinien po-
chodzi¢ z paristwa czlonkowskiego, w ktérym znajdzie sie oddzial centralny. Z uwagi na wysoko
wyspecjalizowany charakter rozwiazywania sporéw patentowych i na potrzebe zachowywania
surowych norm jako§ciowych klastry tematyczne zostang utworzone w dwdéch sekcjach oddziatu
centralnego, jednej w Londynie (chemia, w tym farmaceutyki, klasyfikacja C, potrzeby ludzkie,
klasyfikacja A), a drugiej - w Monachium (budowa maszyn, klasyfikacja F). Jesli chodzi o spory,
ktérymi zajmie sie oddzial centralny, uzgodniono, ze strony beda mogly zdecydowad, czy wnie§é
sprawe o naruszenie do oddzialu centralnego, w przypadku gdy pozwany ma siedzibe poza Unia
Europejska. Ponadto, gdy sprawa o cofniecie patentu jest rozpatrywana przez oddziat centralny,
posiadacz patentu powinien mie¢ mozliwo$¢ wniesienia sprawy o naruszenie do oddzialu cen-
tralnego. Pozwany nie bedzie mégt domagac sie przeniesienia sprawy o naruszenie z oddzialu
lokalnego do oddzialu centralnego, jezeli jego siedziba miesci sie w Unii Europejskiej. Propo-
nujemy usuniecie art. 6-8 rozporzadzenia wdrazajacego wzmocniong wspolprace w dziedzinie
utworzenia systemu jednolitej ochrony patentowej, ktére ma zostac przyjete przez Rade i Par-
lament Europejski”.
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patentu europejskiego (wobec braku tych przepiséw 6w skutek bedzie ,pusty”).
(b) Motywem postulatéw zmierzajacych do skreslenia art. 6-8 jest unikniecie udziatu

TSUE w rozstrzyganiu spraw dotyczacych jednolitego patentu, np. spraw o jego

naruszenie. Obecno$¢ tych przepiséw w rozporzadzeniu unijnym oznacza, ze zawar-

ta w nich regulacja bedzie czescig prawa Unii Europejskiej, a zatem podlegaé
bedzie wyktadni dokonywanej przez TSUE, wiazacej dla JSP. Skreslenie art. 6-8 ma,
wedlug autoréw tych postulatéw, wykluczyé udzial TSUE. Nawiasem mdéwiac,
sytuacja jest kuriozalna: z jednej strony tworzy sie unijny patent, a z drugiej strony

- za wszelka cene dazy sie do unikniecia zaangazowania unijnego Trybunalu w tak

istotnej sprawie, jaka jest tre$c tego patentu (6w jednolity skutek).

(c) Sprawa jest tym bardziej powazna, ze wskutek skreslenia art. 6-8 rozporzadzenie
utraci podstawe prawna, jakg obrano dla jego wydania. Ma nig by¢ art. 118 akapit
pierwszy TFUE, a przepis ten upowaznia Unie Europejska do tworzenia europej-
skich praw wlasnosci intelektualnej ,,w celu zapewnienia jednolitej ochrony praw
wlasno$ci intelektualnej w Unii”. W $wietle tej regulacji wyniknie pytanie, czy roz-
porzadzenie - nie okreslajac jednolitego skutku patentu europejskiego — w ogéle
tworzy jakiekolwiek ,europejskie” (unijne) prawo wlasnosci intelektualne;?

Uprzednio zaplanowane debata i glosowanie w Parlamencie Europejskim mialy sie

odby¢ 3-4.7.2012 r. Juz jednak 2.7.2012 r. Parlament odroczyl debate i glosowanie (jest

to juz trzecia tego rodzaju decyzja). Z zadaniem takim wystapili czlonkowie komisji
prawnej: B. Rapkay i K.-H. Lehne, ktérzy w ostrych stowach skomentowali ustalenia

Rady Europejskiej (np. B. Rapkay, uzywajac poréwnania z ,orientalnym bazarem”,

okreslil je jako skandaliczne naruszenie procedury).

Nie sposéb przewidzied, jaki bedzie dalszy rozwéj wydarzen w procedurze legisla-
cyjnej w Unii Europejskiej. Ze skapych informacji dotyczacych posiedzenia komisji
prawnej Parlamentu Europejskiego w dniu 10.7.2012 r. wynika jedynie, Ze sprawa ma
zostac podjeta we wrze$niu 2012 r. Jesli dojdzie do przelamania obecnego impasu, nale-
zy liczy¢ sie z tym, ze pakiet patentowy zostanie przeglosowany na pazdziernikowym
posiedzeniu Parlamentu Europejskiego.

Nieoczekiwane wydarzenia, jakie mialy miejsce w instytucjach unijnych, w zadnym
razie i w najmniejszym stopniu nie anuluja apelu o wycofanie sie przez Polske ze
wzmocnionej wspélpracy’ (co jest mozliwe do czasu przyjecia obu unijnych rozporza-

? List otwarty z takim apelem wystosowali 24.5.2012 r. profesorowie S. Soltysiriski, A. Szaj-
kowski, J. Szwaja, R. Markiewicz, A. Nowicka i R. Skubisz. List ukazat sie w Internecie oraz do-
datku do ,Rzeczpospolitej” z 18.6.2012 r. Apele w tej sprawie wystosowaly réwniez m.in. Polska
Izba Rzecznikéw Patentowych, Krajowa Izba Gospodarcza, Polski Zwiazek Pracodawcéw Prze-
mystu Farmaceutycznego. Surowa krytyke ,pakietu patentowego” wyrazil prof. M. Kleiber,
prezes PAN (Niejednolite korzysct z jednolitej ochrony patentowey, ,Gazeta Prawna” z 30.5.
2012r.), a takze wiele innych oséb i Srodowisk (zob. np. http://jednolitypatent. wordpress.com).
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dzen). Wszystkich obserwatoréw ostatnich wydarzen, a zwlaszcza administracje rzado-
wa, powinny one skloni¢ do rzetelnej, pogtebionej refleksji nad unijnym pakietem
patentowym i jego negatywnymi konsekwencjami, a takze do wykazania tym wiekszej
dbatoéci o to, aby nie powtérzyla sie sytuacja zwigzana z podpisaniem przez Polske
umowy ACTA".

4.3. Niektore aspekty jednolitej ochrony patentowej i jej systemu jezykowego

Z mocy rozporzadzenia wprowadzajacego wzmocniong wspéiprace w dziedzinie
jednolitej ochrony patentowej, patent europejski ma uzyskac jednolity skutek na zada-
nie podmiotu, na ktérego rzecz patent taki zostanie udzielony, ztozone w EUP w ciagu
miesigca od opublikowania przez ten urzad informacji o udzieleniu patentu europej-
skiego. Jedna z podstawowych réznic w poréwnaniu ze stanem obecnym bedzie polegaé
na tym, ze patent europejski o jednolitym skutku nie bedzie wymagat walidacji w pani-
stwach uczestniczacych we wzmocnionej wspétpracy (bedzie w nich obowiazywat auto-
matycznie), co w odniesieniu do naszego kraju oznaczac bedzie np. zniesienie obowiaz-
ku dostarczania do polskiego Urzedu Patentowego tlumaczen opiséw patentowych na
jezyk polski. Podmioty polskie pozbawione zostang mozliwo$ci zapoznania sie we wias-
nym jezyku z sytuacja patentowa obowiazujaca w naszym kraju, a bezpieczenstwo praw-
ne prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej ulegnie radykalnemu pogorszeniu. Rzecz
jasna, automatyczna skutecznosc patentéw europejskich o jednolitym skutku spowoduje
zwielokrotnienie liczby monopoli patentowych.

Skale tego zwielokrotnienia mozna oszacowac na podstawie liczby patentéw euro-
pejskich udzielanych w poszczegdlnych latach (zob. tabele w pkt 3.2). Biorac pod uwage
dane dotyczace 2011 r., przyrost jednolitych patentéw moze ksztaltowac sie na pozio-
mie ponad 60 000 rocznie, przy czym dodatkowo nalezy mieé¢ na wzgledzie ,efekt ku-
mulacji” wynikajacy z 20-letniego czasu trwania patentu: suma udzielonych w tym czasie
patentéw europejskich moze by¢ wyzsza niz 1 200 000. Dla poréwnania, 31.12.2011 r.
obowiazywalo w Polsce (tylko) 35 612 patentéw, w tym 17 127 patentéw europejskich.

Efektem zwielokrotnionej liczby patentéw beda znaczaco wyzsze wydatki na naby-
wanie licencji zaréwno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

' Niestety, stanowisko strony rzadowej nadal cechuje niezrozumialy upér i wiara w rzekome
korzy$ci jednolitej ochrony patentowej dla gospodarki naszego kraju. Zob. wypowiedzi wice-
minister Srodowiska B. Jaczewskiej (poprzednio zatrudnionej w Ministerstwie Gospodarki i pod-
czas polskiej prezydencji odpowiedzialnej za negocjacje dotyczace jednolitego patentu) na spot-
kaniu prasowym dnia 17.7.2012 r. (np. Wiceminister srodowiska: jednolity patent europejski
szans3 dla polskich firm, http://stoog.pl/n/?f=628549). Zob. tez Patent europejski ze skutkiem
Jednolitym, umieszczony 18.7.2012 r. na stronie Ministerstwa Srodowiska (http://www.mos.
gov.pl).
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Jednolita ochrone patentowa beda mogly w Polsce uzyskac nie tylko podmioty z pan-
stw Unii Europejskiej, lecz z catego $wiata. Tak wiec réwniez np. podmioty amerykan-
skie czy japoriskie, wnoszac o udzielenie patentu europejskiego i przyznanie temu
patentowi jednolitego skutku, uzyskaja automatycznie te ochrone w Polsce, a beda ja
mogly egzekwowaé w postepowaniach prowadzonych przed JSP.

Patent europejski o jednolitym skutku ma miec jednolity charakter; ma przyznawaé
jednolita ochrone oraz wywierac taki sam skutek we wszystkich zaangazowanych pari-
stwach czlonkowskich (art. 3 ust. 2 projektu). Patent ten bedzie mégt by¢ ograniczony,
przeniesiony, uniewazniony, a takze bedzie wygasal w odniesieniu do wszystkich tych
paristw. Przewiduje sie jednak, ze bedzie on mégt by¢é przedmiotem licencji obejmujace;j
tylko niektére paristwa zaangazowane. Przepisy art. 6-8 projektu okreslaja ,,skutki pa-
tentu europejskiego o jednolitym skutku”, tzn. tre§¢ praw wylacznych, a na szczegélng
uwage zastuguje fakt, ze — obok prawa do zapobiegania bezposredniemu wykorzystaniu
wynalazku (art. 6) — przyznane ma by¢ takze prawo do zapobiegania posredniemu wyko-
rzystaniu wynalazku (art. 7). To drugie uprawnienie, wystepujace np. w prawie patento-
wym RFN, lecz niewyrazone ani w porozumieniu TRIPS, ani w polskiej ustawie p.w.p.,
stanowic bedzie podstawe zarzutéw posredniego naruszenia patentu. Wprowadzenie tej
regulacji oznaczaé bedzie istotne wzmocnienie ochrony patentowej, ktére uderzy gtéw-
nie w podmioty eksportujace swe wyroby (technologie) do innych paristw objetych jed-
nolita ochrona.

Powazne zastrzezenia budzi system jezykowy jednolitego patentu, okreslony w pro-
jekcie rozporzadzenia o ustaleniach dotyczacych ttumaczen. Projekt przewiduje, ze po
opublikowaniu opisu patentu europejskiego o jednolitym skutku zgodnie z art. 14 ust.
6 KPE'!, nie beda wymagane zadne dalsze tlumaczenia (art. 3 ust. 1). Oznacza to nader
powazne odstepstwo od wspomnianej wyzej regulacji zawartej w art. 65 KPE, ktéra
w prawie polskim odzwierciedlaja przepisy art. 6 ustawy z 14.3.2003 r. (zob. w pkt 3.2).
Regulacja ta nie bedzie obowiazywac w stosunku do patentéw europejskich o jednolitym
skutku, a wiec tych, ktére beda sie automatycznie rozciagac na terytorium Polski. Inne
powazne odstepstwo polega na tym, ze w odniesieniu do tych patentéw nie bedzie sto-
sowany — wobec braku ttumaczen dostarczanych do polskiego Urzedu Patentowego —
przepis art. 70 ust. 3 KPE", gwarantujacy minimum bezpieczeristwa prawnego dla pod-

u Wedlug tego przepisu, opisy patentéw europejskich sa publikowane przez EUP w jednym
jezyku (tzw. jezyku postepowania — angielskim, francuskim albo niemieckim), a same zastrze-
zenia patentowe sa publikowane réwniez w dwéch pozostalych jezykach urzedowych EUP.

12 Regulacje zawarta w art. 70 ust. 3 KPE odzwierciedla art. 7 ust. 2 ustawy z 14.3.2003 r., zgod-
nie z ktérym w przypadku gdy zakres przedmiotowy patentu europejskiego okreslony w ttuma-
czeniu dostarczonym do Urzedu Patentowego jest wezszy od jego zakresu okreslonego w jezyku
postepowania przed EUP, przyjmuje sie, ze tekstem autentycznym patentu europejskiego jest
jego tlumaczenie (z wyjatkiem postepowania o uniewaznienie patentu europejskiego).
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miot6éw z paristw, ktérych jezykiem urzedowym nie jest angielski, francuski czy niemiecki.
Pozycja podmiotéw polskich, w tym przedsiebiorcéw, zwlaszcza malych i Srednich, uleg-
nie drastycznemu pogorszeniu. Przy badaniu ryzyka naruszenia cudzych patentéw (tzw.
czysto$ci patentowej), nie tylko nie beda mogli opierac sie na urzedowych, udostep-
nianych przez polski Urzad Patentowy dokumentach tlumaczen opiséw patentowych
wynalazkéw objetych jednolita ochrona, lecz w ogéle nie beda mieli mozliwos$ci zapoz-
nania sie we wlasnym jezyku z tym, co bedzie podlegac takiej ochronie. Na nich tez
przerzucone beda koszty ttumaczen i ryzyko prawne wynikajace z ich niedoktadnosci,
ktére powinni ponosié wlasciciele patentéw, gdyz to oni — ubiegajac sie o patent —
okreslaja przedmiot i zakres zadanej ochrony. Na wiascicielach powinna tez spoczywaé
odpowiedzialno$¢ za jako$¢ zgloszenia patentowego, a po udzieleniu patentu - za pre-
cyzje thumaczenia opisu patentowego na jezyk urzedowy parnstwa, w ktérym korzystaja
z ochrony. Wspomniane ryzyko prawne, przerzucone na podmioty polskie, bedzie znacz-
nie wieksze, gdyz ttumaczenia nie beda dostarczane przez wlascicieli patentéw, lecz
beda dokonywane przez osoby trzecie, ktérym nawet znakomita znajomo$c jezyka nie
zapewni ani zrozumienia istoty wynalazku, ani tym bardziej - prawidlowego ustalenia
przedmiotowego zakresu patentu (zakresu ochrony). Co wiecej, Zrédtem informacji
o sytuacji patentowej przestanie by¢ rejestr prowadzony przez polski Urzad Patentowy,
a stanie sie nim rejestr jednolitej ochrony, prowadzony przez EUP w jezykach angiel-
skim, francuskim i niemieckim.

Szczegdlna doniosto$é kwestii jezykowych wiaze sie z ustaleniem przedmiotowego
zakresu patentu (zakresu wynikajacej z niego ochrony), co ma pierwszorzedne znacze-
nie zaréwno na etapie planowania dzialalnos$ci, w celu zapewnienia jej bezpieczeristwa
prawnego i wyeliminowania ryzyka naruszenia cudzych praw, jak i w procesach o naru-
szenie patentu (zob. wyzej w pkt 3.6). Latwo przewidzieé, o ile wieksze problemy wia-
zad sie beda z ustaleniem zakresu ochrony cudzych rozwiazar na etapie podejmowania
decyzji gospodarczych (dotyczacych np. podjecia okreslonej produkcji czy importu okres-
lonych towaréw) i jak powaznie pogorszy sie sytuacja podmiotéw, przeciwko ktérym
kierowane beda zarzuty naruszenia patentéw, w razie braku opiséw patentowych
w jezyku polskim. Funkcja ttumaczeri, dostepnych od powstania ochrony patentowej, i to
dla wszystkich zainteresowanych (a wiec publikowanych przez urzad patentowy), polega
na tym, ze podmioty krajowe, planujac czy podejmujac dang dziatalno$é, moga poznaé
sytuacje patentowa w danej dziedzinie, ocenic ryzyko naruszenia cudzych patentéw i sto-
sownie do tej oceny zmodyfikowac planowana dzialalno$¢. Tym bardziej wiec za nie-
wlasciwe uznac nalezy zwolnienie wlascicieli patentéw z obowiazku ttumaczenia na jezyki
paristw, w ktérych - korzystajac z monopolu patentowego - beda uzyskiwali wymierne
korzysci gospodarcze. Razaca niestuszno$c tego zwolnienia jest ewidentna, jesli zwazyd,
ze odbywa sie ono kosztem podmiotéw polskich, gdyz zaréwno koszty tlumaczer, jak
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i ryzyko zwiazane z ustaleniem prawnego i technicznego sensu wyrazen zostang prze-
rzucone na te podmioty. Podkresli¢ przy tym nalezy, ze nastapi zwielokrotnienie tych
kosztéw: wobec braku publikacji ttumaczen opisé6w patentowych przez Urzad Patentowy
tlumaczenia beda musialy by¢ dokonywane indywidualnie, przez poszczegélne podmioty
(przedsiebiorcow, instytucje naukowe itd.).

Reasumujac, rozwiazania majace obowiazywac w ramach jednolitej ochrony patento-
wej, w tym jej system jezykowy, nie nadaja sie do zaakceptowania z punktu widzenia
istotnych interes6w naszego kraju i podmiotéw polskich, zwlaszcza przedsiebiorcow.

Za calkowicie chybione uznac trzeba przytaczanie argumentéw zaczerpnietych z do-
kumentéw unijnych, opartych na spodziewanym obnizeniu kosztéw uzyskania ochrony
patentowe;j". Pomijajac trudnosci zwiazane ze zweryfikowaniem tych oczekiwari'*, nale-
zy podkresli¢ fakt, ze obnizenie kosztéw moze ewentualnie wynikaé tylko z likwidacji
walidacji, w tym ttumaczen opiséw patentowych, gdyz oplaty za udzielanie jednolitych
patentéw pozostana na (wysokim) poziomie obowiazujacym w EUP. Natomiast zniesie-
nie obowiazku przedkladania przez wlascicieli jednolitych patentéw tlumaczen tych
patentéw do urzedéw krajowych oznacza przerzucenie kosztéw thumaczer na podmioty
dzialajace w panstwach, ktérych jezykiem urzedowym jest jezyk inny niz angielski,
francuski czy niemiecki. Tak wiec oszczednosci wynikajace z wyeliminowania thumaczerni
jednolitych patentéw przypadna gléwnie podmiotom uzyskujacym najwieksza liczbe
patentéw, pochodzacym z paristw, ktérych jezykiem urzedowym jest angielski, francuski
czy niemiecki, a odbedzie sie to kosztem podmiotéw polskich, ktére — badajac ,,czystosé
patentowa” planowanej dziatalno$ci — beda poruszaé sie w gaszczu patentéw udzielo-
nych w jednym z tych jezykéw i beda zmuszone dokonywac ich tlumaczen na wlasny
koszt i na wlasne ryzyko. Tymczasem argumenty odwolujace sie do spodziewanych osz-
czednosci nie tylko catkowicie pomijaja znikoma skale, w jakiej przypadna one nielicz-
nym podmiotom polskim, lecz réwniez catkowicie ignoruja zaréwno powazne ryzyka
i bariery (ktore zreszta nie zostaly dotad przez strone rzadowa oszacowane pod wzgle-

3 Zob. np. Ministerstwo Gospodarki, Mamy patent na oszczednoscr dla firm (wWwww.mg.gov.
pl/node/15625), a takze odpowiedZ ministra gospodarki na dezyderat nr 2 sejmowej Komisji
Innowacyjnosci i Nowoczesnych Technologii (pismo z 18.4.2012 r., DIP-VII-0700-5/1/12, dos-
tepne na stronie internetowej Komisji: www.sejm.gov.pl). Analogiczne podejscie prezentuje Mi-
nisterstwo Gospodarki réwniez w odpowiedziach na interpelacje poselskie (nr 2806, nr 3025,
nr 3069, nr 3146, nr 3390, nr 3459, nr 3550, nr 3739, nr 3818, nr 3903).

' Np. nieznana jest wysoko$¢ oplat za utrzymanie jednolitych patentéw w poszczegélnych latach
(renewal fees). Wymieniane w dokumentach unijnych kwoty kosztéw ochrony wynikajacej z pa-
tent6w europejskich nie sa ani udokumentowane, ani nie jest jasne, z jakiego powodu podawane
sg koszty ochrony (walidacji i ttumaczen opiséw patentowych) dla 27 badz 13 paristw UE, skoro
przecietnie patenty europejskie sa walidowane w nie wiecej niz 6 paristwach (zwykle chodzi o 3-4
paristwa).
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dem ekonomicznym i spolecznym), jak i koszty, jakie beda ponoszone przez ogét pod-
miotéw zmuszonych do stalego weryfikowania swej dziatalnosci pod katem ryzyka naru-
szenia jednego z wielu tysiecy patentéw, niedostepnych w jezyku polskim.

Dodatkowe ryzyko, obciazenia i koszty wynikaé beda z umowy miedzynarodowej
tworzacej Jednolity Sad Patentowy. Nie podejmujac analizy tych zagadnien™, w tym
miejscu zauwazy¢ nalezy tylko, ze umowa ta nie tylko tworzy JSP, lecz réwniez zmienia
nature prawna ,klasycznego” patentu europejskiego, a ponadto okresla §rodki i proce-
dury egzekwowania zaré6wno wspomnianego patentu, jak i patentu jednolitego, a takze
SPC. Zmiana natury prawnej ,klasycznych” patentéw europejskich polega na tym, ze
tre$¢ wynikajacych z nich praw przestanie podlegaé ustawom krajowym (w Polsce: usta-
wie p.w.p. — zob. wyzej w pkt 3.1), lecz bedzie podlegaé przepisom porozumienia JSP,
a sprawy o naruszenie tych patentéw nalezec beda do wylacznej kompetencji JSP (z zas-
trzezeniem pewnych odstepstw mogacych miec zastosowanie w 7-letnim okresie przejs-
ciowym). Konieczne jest takze zwrdcenie uwagi na fakt, ze projekt porozumienia JSP
budzi zasadnicze zastrzezenia co do zgodnosci z Konstytucja, a odno$nie do niektérych
jej postanowieri jest ewidentnie z nimi niezgodny™.

Wycofanie sie ze wzmocnionej wspolpracy nie pozbawi podmiotéw polskich mozli-
wosci uzyskiwania jednolitych patentéw w tych paristwach czlonkowskich, ktére beda
uczestniczyé¢ w tym systemie. Natomiast jednolite patenty nie beda obowiazywacd
w Polsce (podobnie jak w Hiszpanii i we Wloszech), co bynajmniej nie grozi jakakolwiek
marginalizacja naszego kraju ani nie oznacza braku ochrony. Na obszar Polski nadal
beda bowiem udzielane ,klasyczne” patenty europejskie oraz patenty krajowe (oba ro-
dzaje patentéw sa i beda udzielane zaré6wno na rzecz podmiotéw polskich, jak i z dowol-
nego paristwa $wiata).

5. Zdolno$¢ patentowa wynalazkéw biotechnologicznych, z uwzglednieniem
wyroku Trybunalu Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej z 18.10.2011 r.
w sprawie C-34/10 Oliver Briistle przeciwko Greenpeace eV

5.1.Zdolnos¢é patentowa wynalazkow biotechnologicznych — regulacje prawne

A. Ustawa — prawo wlasnosci przemyslowej
rozdziat 9: przepisy szczegélne dotyczace wynalazkéw biotechnologicznych (art. 93
93"), transponujace dyrektywe 98/44/WE

Definicje poje¢ uzywanych w tej grupie przepiséw zawarte sa w art. 93" p.w.p.
»Wynalazek biotechnologiczny” oznacza wynalazek w rozumieniu art. 24, dotyczacy

15 Zob. A. Nowicka, Kontrowersje..., s. 119 i n.

'8 Ibidem. Zob. tez A. Nowicka, Skrot opinii, s. 25 (www.rzecznikpatentowy.org.pl)
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wytworu sktadajacego sie z materialu biologicznego lub zawierajacego taki materiat albo
sposobu, za pomocg ktérego material biologiczny jest wytwarzany, przetwarzany lub
wykorzystywany. Pod pojeciem ,,material biologiczny” rozumie sie material zawierajacy
informacje genetyczng i zdolny do samoreprodukcji albo nadajacy sie do reprodukcji
w systemie biologicznym. Wreszcie, ,,sposéb mikrobiologiczny” oznacza sposéb, w kté-
rym bierze udzial lub ktéry zostat dokonany na materiale mikrobiologicznym albo wy-
nikiem, ktérego jest ten material.

Stosownie do art. 93” ust. 1 p.w.p., za wynalazki biotechnologiczne, na ktére moga
by¢ udzielane patenty, uwaza sie w szczegdlnosci wynalazki: 1) stanowiace materiat
biologiczny, ktéry jest wyizolowany ze swojego naturalnego Srodowiska lub wytworzony
sposobem technicznym, nawet jezeli poprzednio wystepowal w naturze; 2) stanowiace
element wyizolowany z ciala ludzkiego lub w inny spos6b wytworzony sposobem tech-
nicznym, wlacznie z sekwencja lub czesciowa sekwencja genu, nawet jezeli budowa tego
elementu jest identyczna z budowa elementu naturalnego; 3) dotyczace roslin lub zwie-
rzat, jezeli mozliwosci techniczne stosowania wynalazku nie ograniczaja sie do szczegdl-
nej odmiany roslin lub rasy zwierzat. Przepis art. 93” ust. 2 zastrzega, ze zgloszenie wy-
nalazku dotyczacego sekwencji lub czesciowej sekwencji genu powinno ujawniac ich
przemyslowe zastosowanie.

Istotny z punktu widzenia niniejszych uwag art. 93° p.w.p. stanowi w ust. 1, ze za
wynalazek nie uwaza sie ciala ludzkiego, w réznych jego stadiach formowania sie i roz-
woju oraz zwyklego odkrycia jednego z jego elementéw, wlacznie z sekwencja lub czes-
ciowa sekwencja genu. W ust. 2 stanowi sie: ,Za wynalazki biotechnologiczne, ktérych
wykorzystywanie bytoby sprzeczne z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami
w rozumieniu art. 29 ust. 1 pkt 1, lub moralnoscia publiczng, uwaza sie w szczegélno$ci:
1) sposoby klonowania ludzi; 2) sposoby modyfikacji tozsamosci genetycznej linii za-
rodkowej czlowieka; 3) stosowanie embrionéw ludzkich do celéw przemystowych lub
handlowych; 4) sposoby modyfikacji tozsamos$ci genetycznej zwierzat, ktére moga powo-
dowac u nich cierpienia, nie przynoszac zadnych istotnych korzysci medycznych dla czlo-
wieka lub zwierzecia, oraz zwierzeta bedace wynikiem zastosowania takich sposobéw.

B. Dyrektywa 98/44/WE

Przepisy dyrektywy (zob. wyzej w pkt 3.1) poprzedzone sa preambula objasniajaca
motywy przyjecia poszczegdlnych rozwigzan i stuzaca do ich wyktadni. Niektére sposréd
tych motywéw warto przytoczyé ponizej:

16) Prawo patentowe musi by¢ stosowane z uwzglednieniem podstawowych zasad chro-
nigcych godnosc i integralnosc osoby; istotne jest potwierdzenie zasady, ze ciato
ludzkie, w kazdym stadium jego formowania sie lub rozwoju, wiacznie z komérkami
zarodkowymi, oraz zwykle odkrycie jednego z jego elementéw lub jednego z jego
produktéw, wlacznie z sekwencja lub czesSciowa sekwencja genu ludzkiego, nie
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moze by¢ opatentowane; zasady te sa zgodne z kryteriami zdolnos$ci patentowe;j
wlasciwej dla prawa patentowego, zgodnie z ktérym zwykle odkrycie nie moze by¢
opatentowane.

23) Sama sekwencja DNA, bez wskazania funkcji, nie zawiera zadnej informacji tech-
nicznej, a zatem nie jest wynalazkiem posiadajacym zdolno$é patentowa.

38) Niniejsza dyrektywa powinna réwniez zawiera¢ przykladowy wykaz wynalazkéw
wylaczonych od opatentowania, tak aby dostarczy¢ krajowym sadom i urzedom pa-
tentowym og6lng wskazéwke co do wykladni odniesienia do porzadku publicznego
i dobrych obyczajéw; wykaz ten na pewno nie moze by¢ uznany za wyczerpujacy;
z pewno$cia wylaczona jest mozliwo$c udzielenia patentu na sposoby, ktérych wy-
korzystanie narusza godno$¢ czlowieka, takie jak sposoby wytwarzania chimer z ko-
morek zarodkowych ludzi i zwierzat lub innych komérek ludzi i zwierzat zdolnych
do samordéznicowania sie.

39) Porzadek publiczny i dobre obyczaje odpowiadaja w szczegdlnosci etycznym i mo-
ralnym zasadom uznawanym przez panstwa czlonkowskie, ktérych przestrzeganie
jest szczegdlnie istotne w dziedzinie biotechnologii ze wzgledu na potencjalny
zakres wynalazkéw w tej dziedzinie oraz ich nieodlaczne powigzanie z Zywa materia;
takie etyczne i moralne zasady uzupelniaja standardowe, prawnie dopuszczalne
przez prawo patentowe badania niezaleznie od technicznej sfery wynalazku.

40) Istnieje zgoda we Wspdlnocie, ze interwencje w ludzkiej linii zarodkowej oraz
klonowanie ludzi narusza porzadek publiczny oraz dobre obyczaje; jest zatem istot-
ne, aby wyraznie wylaczona byla mozliwo$¢ udzielenia patentu na sposoby mody-
fikacji tozsamo$ci genetycznej linii zarodkowej czlowieka oraz sposoby klonowania
ludzi.

41) Sposéb klonowania ludzi mozna okresli¢ jako kazdy sposéb, wiacznie z technikami
dzielenia embrionu, przeznaczony do wytworzenia cztowieka o takiej samej jadrowej
informacji genetycznej, jak inny zyjacy lub zmarty czlowiek.

42) Ponadto nalezy wylaczy¢ mozliwos¢ udzielenia patentu na stosowanie embrionéw
ludzkich do celéw przemystowych lub handlowych; w zadnym przypadku takie
wylaczenie nie ma wplywu na wynalazki stuzace do celéw terapeutycznych lub diag-
nostycznych, ktére dotycza embrionu ludzkiego i sa dla niego uzyteczne.

Wedlug art. 3 ust. 1 zdolno$¢ patentowa maja wynalazki, ktére sa nowe, posiadaja
poziom wynalazczy i nadajg sie do przemyslowego stosowania, nawet je$li dotycza pro-
duktu skladajacego sie lub zawierajacego materiat biologiczny' lub sposobu, za pomoca,
ktérego materiat biologiczny jest produkowany, przetwarzany lub wykorzystywany. Sto-
sownie do ust. 2, przedmiotem wynalazku moze byc¢ materiat biologiczny, ktéry jest wy-

' Materiat biologiczny oznacza kazdy material zawierajacy informacje genetyczng i zdolny do
samoreprodukcji albo nadajacy sie do reprodukcji w systemie biologicznym (art. 2 ust. 1 lit.a).
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izolowany ze swojego naturalnego srodowiska lub wyprodukowany sposobem technicz-
nym, nawet jesli poprzednio wystepowat w naturze.

Wylaczona jest mozliwosc udzielenia patentu na: a) odmiany roslin i rasy zwierzat;
b) czysto biologiczne sposoby wytwarzania roslin i zwierzat' (art. 4 ust. 1). Wynalazki,
ktére dotycza roslin lub zwierzat, maja zdolnosc patentowa, jesli mozliwo$¢ techniczne-
go wykonania wynalazku nie ogranicza sie do szczegélnej odmiany roslin lub rasy zwie-
rzecia (art. 4 ust. 2). W art. 4 ust. 3 przyjeto, ze ust. 1 lit. b nie narusza zdolno$ci paten-
towej wynalazkéw, ktére dotycza sposobu mikrobiologicznego™ lub innego sposobu
technicznego albo produktu otrzymanego takim sposobem.

Stosownie do art. 5 ust. 1, ciato ludzkie, w réznych jego stadiach formowania sie
i rozwoju oraz zwykle odkrycie jednego z jego elementéw, wiacznie z sekwencja lub
czesSciowa sekwencja genu, nie moze stanowi¢ wynalazkéw posiadajacych zdolno$c pa-
tentowa. Wedtug kolejnego przepisu (ust. 2) element wyizolowany z ciala ludzkiego lub
w inny sposéb wytworzony sposobem technicznym, wlacznie z sekwencja lub cze$ciowa
sekwencja genu, moze stanowi¢ wynalazek posiadajacy zdolno$¢ patentowa, nawet jesli
struktura tego elementu jest identyczna ze struktura elementu naturalnego. W ust. 3
zastrzezono, ze przemystowa stosowalno$é sekwencji lub cze$ciowej sekwencji genu
musi by¢ ujawniona w zgloszeniu patentowym.

Ostatni w tej grupie przepiséw (art. 6) stanowi w ust. 1, ze wynalazki uwaza sie za
niemajace zdolno$ci patentowej, w przypadku gdy ich handlowe wykorzystanie bytoby
sprzeczne z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; jednakze wykorzystanie
nie jest uwazane za sprzeczne jedynie dlatego, Ze jest ono zakazane przepisami ustawo-
wymi lub wykonawczymi. Przykladowe wyliczenie rozwiazan niemajacych zdolnosci
patentowej obejmuje: a) sposoby klonowania ludzi; b) sposoby modyfikacji tozsamosci
genetycznej linii zarodkowej czlowieka; ¢) wykorzystywanie embrionéw ludzkich do ce-
16w przemystowych lub handlowych; d) sposoby modyfikacji tozsamos$ci genetycznej
zwierzat, ktére moga powodowac ich cierpienia, nie przynoszac zadnych zasadniczych
korzysci medycznych dla cztowieka lub zwierzecia, a takze zwierzeta bedace wynikiem
zastosowania takich sposob6w (art. 6 ust. 2).

C. Konwencja o udzielaniu patentéow europejskich (KPE)

Relacja miedzy dyrektywa 98/44/WE a KPE zostala rozwiazana w ten sposéb, ze
wiekszo$¢ postanowien dyrektywy wprowadzono do systemu konwencyjnego. Z uwagi

'® Spos6b wytwarzania roslin lub zwierzat jest czysto biologiczny, jesli w catosci sklada sie ze
zjawisk naturalnych, takich jak krzyzowanie lub selekcjonowanie (art. 2 ust. 2).

¥ Sposéb mikrobiologiczny oznacza kazdy sposéb, w ktérym bierze udziat lub ktéry zostat

dokonany na materiale mikrobiologicznym, albo wynikiem ktérego jest ten materiat (art. 2 ust.
1 lit. b).



80 A. Nowicka

na to, ze dyrektywa ma moc wiazaca tylko w stosunku do paristw Unii Europejskiej,
natomiast nie wiaze EUP, wprowadzenie dyrektywy wymagato odrebnego aktu. Nie nas-
tapilo to jednak w drodze rewizji KPE, lecz w drodze zmiany regulaminu wykonawczego
(dalej: ,,regulamin”), co pozwolito uniknac procedury zwiazanej ze zmiang konwencji.
Na mocy decyzji Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z 16.6.
1999 r. do regulaminu wprowadzony zostat rozdziat pt. Wynalazki biotechnologiczne.
Przepisy te weszly w zycie 1.9.1999 r. Obecnie, w wersji obowiazujacej od 13.12.2007
r., s3 one zawarte w rozdziale V regulaminu (zasady 26-34).

Stosownie do zasady 28 regulaminu, na podstawie art. 53 lit. a, nie udziela sie
patentéw europejskich na wynalazki biotechnologiczne dotyczace w szczegélnosci: a)
procesow klonowania istot ludzkich; b) proceséw modyfikacji tozsamos$ci genetycznej
linii zarodkowej czlowieka; ¢) wykorzystywania embrionéw ludzkich do celé6w przemysto-
wych lub handlowych; d) proceséw modyfikacji tozsamog$ci genetycznej zwierzat, ktére
moga powodowac u nich cierpienie, nie przynoszac zadnych zasadniczych korzysci me-
dycznych dla czlowieka lub zwierzecia, a takze zwierzat bedacych wynikiem zastoso-
wania takich procesow.

Sposéb wyktadni zasady 28 lit. ¢ regulaminu (bedacej odpowiednikiem art. 6 ust. 2
lit. ¢ dyrektywy 98/44/WE i art. 93° ust. 2 pkt 3 ustawy p.w.p.), uznajacej wynalazki
dotyczace stosowania embrionéw ludzkich do celéw przemystowych lub handlowych za
sprzeczne z porzadkiem publicznym lub moralno$cia publiczng w rozumieniu art. 53 lit.
a KPE, objasnia decyzja Rozszerzonej Komisji Odwotawczej EUP z 25.11.2008 r.
w sprawie G 2/06 — Use of embryos/WARF (dot. wynalazku pt. Primate Embryonic
Stem Cells, opubl. w Dz.Urz. EUP z 2009 r. nr 5, s. 306). Wynalazek zostal uznany za
sprzeczny z porzadkiem publicznym (ordre public), gdyz przewidywal unicestwianie em-
brionéw ludzkich, wobec czego orzeczono o niedopuszczalnosci udzielenia patentu (zob.
tez decyzje technicznej komisji odwolawczej z 28.5.2009 r. w sprawie T 522/04 Stem
cells/California (dotyczaca odmowy udzielenia patentu europejskiego na wynalazek pt.
Mammalian multipotent neural stem cells)).

5.2. Wyrok TSUE z 18.10.2011 r. w sprawie C-34/10 Oliver Briistle przeciwko
Greenpeace eV

Wyrok dotyczy wykladni pojecia ,,embriony ludzkie” w rozumieniu art. 6 ust. 2 lit. ¢
dyrektywy 1998/44/WE. Zagadnienia interpretacyjne w tym zakresie wylonily sie
w orzecznictwie Federalnego Sadu Najwyzszego RFN (BGH) i zawarte zostaly we wnios-
ku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym ztozonym w TSUE 21.1.2010 r. w spra-
wie C-34/10 Oliver Briistle przeciwko Greenpeace eV>.

** Wniosek BGH jest opubl. w Dz.Urz. UE C 100 z 17.4.2010 r., s. 10. Zob. tez orzeczenie BGH
2 17.12.2009 r. w sprawie Xa ZR 58/07 Neurale Vorliuferzellen (www.bundesgerichtshof.de).



Prawo wlasnosci intelektualnej - aktualne zagadnienia prawne 81

Pytania prejudycjalne sformutowane przez BGH brzmialy: 1) Co nalezy rozumieé
pod pojeciem ,embriony ludzkie” zawartym w art. 6 ust. 2 lit. ¢ dyrektywy 98/44/WE?
a) Czy obejmuje ono wszystkie stadia rozwoju zycia ludzkiego od zaptodnienia komdérki
jajowe]j, czy tez musza by¢ spetnione dodatkowe przestanki, jak na przyklad osiagniecie
okreslonego stadium rozwoju? b) Czy obejmuje ono réwniez nastepujace organizmy:
1) niezaptodnione ludzkie komérki jajowe, w ktére wszczepiono jadro komérkowe pocho-
dzace z dojrzalej komorki ludzkiej? ii) niezaplodnione ludzkie komdrki jajowe, ktére
zostaly pobudzone do podzialu i dalszego rozwoju w drodze partenogenezy? iii) Czy
obejmuje ono réwniez komérki macierzyste, ktére zostaly pozyskane z embrionéw
ludzkich w stadium blastocysty? 2) Co nalezy rozumied pod pojeciem ,wykorzystywanie
embrionéw ludzkich do celé6w przemystowych lub handlowych”? Czy obejmuje ono kaz-
de wykorzystanie handlowe w rozumieniu art. 6 ust. 1 dyrektywy, w szczegélnosci
réwniez wykorzystanie do celéw badan naukowych? 3) Czy wiedza techniczna jest wy-
faczona od opatentowania na mocy art. 6 ust. 2 lit. ¢ dyrektywy réwniez wtedy, gdy
wykorzystanie embrionéw ludzkich nie nalezy do wiedzy technicznej zastrzezonej paten-
tem, ale jest niezbedna przestanka zastosowania tej wiedzy, a) poniewaz patent dotyczy
wyrobu, ktérego wytworzenie wymaga uprzedniego zniszczenia embrionéw ludzkich,
b) lub poniewaz patent dotyczy sposobu, dla ktérego wyréb taki jest konieczny jako ma-
terial wyjsciowy?

Wyrok TSUE w sprawie C-34/10 Oliver Briistle przeciwko Greenpeace eV zostal
wydany 18.10.2011 r.”', a jego tezy brzmia:

1) Wykladni art. 6 ust. 2 lit. ¢ dyrektywy 98/44/WE nalezy dokonywac w ten sposaéb, ze:

- ,embrionem ludzkim” jest kazda ludzka komdrka jajowa, poczawszy od stadium jej
zaplodnienia, kazda niezaplodniona ludzka komdrka jajowa, w ktéra wszczepiono
jadro komérkowe pochodzace z dojrzatej komérki ludzkiej oraz kazda niezaptodnio-
na ludzka komérka jajowa, ktéra zostata pobudzona do podziatu i dalszego rozwoju
w drodze partenogenezy;

- do sadu krajowego nalezy ustalenie, w Swietle rozwoju nauki, czy komérka macie-
rzysta, ktéra zostala pozyskana z embrionu ludzkiego w stadium blastocysty, sta-
nowi ,embrion ludzki” w rozumieniu art. 6 ust. 2 lit. ¢ dyrektywy 98/44.

2) Wylaczenie wykorzystywania embrionéw ludzkich do celéw przemystowych lub
handlowych, o ktérym mowa w art. 6 ust. 2 lit. ¢ dyrektywy 98/44, ze zdolnosci pa-
tentowej dotyczy réwniez wykorzystywania do celéw badari naukowych, bowiem
przedmiotem patentu moze by¢ jedynie wykorzystywanie do celéw terapeutycznych
lub diagnostycznych, ktére jest stosowane do embrionu ludzkiego i jest dla niego
uzyteczne.

21 70b. tez opinie rzecznika generalnego Y. Bota z 10.3.2011 r. (www.curia.europa.eu).
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3) Artykut 6 ust. 2 lit. ¢ dyrektywy 98/44 wylacza zdolnos¢ patentowa wynalazku, gdy
wiedza techniczna bedaca przedmiotem wniosku patentowego wymaga uprzedniego
zniszczenia embrionéw ludzkich lub ich uzycia jako materiatu wyjSciowego, bez
wzgledu na stadium, w ktérym do tego dochodzi, i nawet gdy opis zastrzezonej wie-
dzy technicznej nie wspomina o wykorzystywaniu embrionéw ludzkich.

5.3. Problemy dotyczace sposobu wykladni zakazu udzielania patentéw na
odmiany roslin oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roslin

Analiza zakazu udzielania patentéw na odmiany roslin i rasy zwierzat oraz czysto
biologiczne sposoby hodowli roslin lub zwierzat (art. 53 lit. b KPE) wymaga wyjasnienia
tych pojed. Ustalenie znaczenia pojecia ,odmiana roéliny” (plant variety)wiaze sie z ko-
niecznos$cia uwzglednienia odrebnego systemu ochrony tej kategorii rozwiazan, ktérej
ksztalt wyznacza Miedzynarodowa Konwencja Ochrony Nowych Odmian Roslin (UPOV).
W Unii Europejskiej ochrone te zapewnia wspomniane wyzej rozporzadzenie nr 2100/
94/WE z 27.7.1994 r. dotyczace wspdlnotowych praw do odmian roslin, a w prawie pol-
skim — ustawa z 26.6.2003 r. o ochronie prawnej odmian ro$lin. Obydwa systemy ochro-
ny, tj. system patentowy i system praw do odmian roslin, sa traktowane jako rozlaczne,
z czego wynika zakaz podwdjnej ochrony. Polega on na tym, ze odmiany roslin moga by¢
chronione prawem wylacznym sui generis, natomiast nie podlegaja ochronie patentowe].

Regulacja zawarta w art. 53 lit. b KPE rodzi problemy interpretacyjne zwiazane
z rozgraniczeniem odmian roslin (ktére moga byc chronione wylacznym prawem do od-
miany) i wynalazkéw (na ktére moga byc udzielone patenty). W praktyce EUP utrwalone
jest stanowisko, ze pojecie ,odmian roslin” nalezy rozumiec zgodnie z definicja zawarta
w przepisach o ochronie odmian, tj. zgodnie z art. 5 rozporzadzenia nr 2100 /94/WE,
ktora z kolei jest wzorowana na definicji zawartej w UPOV. Stanowisko takie zostato
réwniez przyjete w regulaminie wykonawczym KPE: w definicji zawartej w zasadzie
26 pkt 4 regulaminu znajduja odwierciedlenie przestanki zdolnosci ochronnej odmian
ro$lin, stosowane w przepisach regulujacych prawo do odmian, a mianowicie odrebno$§¢
(distinctness), wyréwnanie (uniformity)i trwato$¢ (stability).

Zgodnie z zasada 26 pkt 5 regulaminu wykonawczego, sposéb hodowli roslin lub
zwierzat jest czysto biologiczny, jezeli w catos$ci sklada sie ze zjawisk naturalnych (natu-
ral phenomena), takich jak krzyzowanie (crossing) lub selekcjonowanie (selection).
Przyjecie tej definicji jest korzystne dla zgtaszajacych, gdyz oznacza, ze sposéb zawiera-
jacy wiele etapéw biologicznych mimo to nie jest traktowany jako czysto biologiczny,
jezeli zawiera chocby jeden etap niebiologiczny (np. mikrobiologiczny).

Na temat wykladni poje¢ odmiana ro$liny (plant variety) oraz sposéb czysto biolo-
giczny (essentially biological process)na tle art. 53 lit. b KPE (w kontek$cie ro$lin mo-
dyfikowanych genetycznie), zob. np.:
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(a) decyzje komisji odwotawczej EUP w sprawie Transgenic plant/Novartis z 13.10.
1997 r., T 1054/96 (Dz.Urz. EUP z 1998 r. s. 511),

(b) decyzje Rozszerzonej Komisji Odwotawczej EUP z 20.12.1999 r., G 1/98 Transge-
nic plant/Novartis II (Dz.Urz. EUP z 2000 r., s. 111)*;

(c) decyzje komisji odwolawczej EUP z 22.5.2007 r., T 83/06, Broccoli/Plant Bio-
science (Dz.Urz. EUP z 2007 r. s. 644), dotyczaca wynalazku pt. Method for selec-
tive increase of the anticarcinogenic glucosinolates in Brassica species (tzw. ,Broc-
coli” case);

(d) decyzje komisji odwotawczej EUP z 4.4.2008 r., T 1242/06 Tomatoes/State of Is-
rael(Dz.Urz. EUP z 2008 r., s. 523), dotyczaca wynalazku pt. Method for breeding
tomatoes having reduced water content and product of the method.

Zob. tez wniosek G 2/07 (zlozony w cyt. sprawie T 83/06), a takze wniosek G 1/08 (zlo-
zony w cyt. sprawie T 1242/06). Sprawy G 2/07 i G 1/08 zostaly rozstrzygniete decy-
zjami Rozszerzonej Komisji Odwolawczej EUP 2 9.12.2010 r. Powyzsze rozstrzygniecie
okazalo sie niewystarczajace, w zwiazku z czym techniczna komisja odwotawcza wys-
tapita 31.5.2012 r. w sprawie T 1242/06 z kolejnymi pytaniami do Rozszerzonej Komisji
Odwotawczej. Pytania w tej sprawie (G 2/12 Tomatoes Il/State of Israel) brzmia: 1) Czy
wylaczenie czysto biologicznych sposobéw hodowli roslin, przewidziane w art. 53 lit. b
KPE, wplywa negatywnie na dopuszczalnos$¢ zastrzezenia w kategorii produktu skiero-
wanego na ro§liny lub material ro§linny taki jak owoc?; 2) W szczegélnosci, czy jest do-
puszczalne zastrzezenie skierowane na ro§liny lub materiat roslinny inny niz odmiana
ro$liny, nawet jesli jedynym dostepnym w dacie zgloszenia sposobem wytworzenia za-
strzezonego przedmiotu jest czysto biologiczny sposéb hodowli roslin ujawniony w zgto-
szeniu patentowym?; 3) Czy w kontek$cie pytari 11 2 jest istotne, Ze ochrona przyznana
zastrzezeniem w kategorii produktu obejmuje wytworzenie zastrzezonego produktu dro-
ga czysto biologicznego sposobu hodowli roslin, wylaczonego jako taki na podstawie art.
53 lit. b KPE?

Odnosnie kontrowers;jiizastrzezen, jakie wywoluje praktyka EUP dotyczaca wyklad-
ni przepis6w ustanawiajacych zakaz patentowania odmian roslin (i ras zwierzat) oraz
czysto biologicznych sposobéw hodowli roélin (i zwierzat) warto wskazaé na opracowa-
nie pt. European Patent Office at Crossroads. Report — Patents on Plants and Ani-
mals Granted in 2011, Christoph Then & Ruth Tippe, March 2012 (www.no-patents-on-
seeds.org).

Warto tez wspomnie¢ o rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie patentowa-
nia sposob6w czysto biologicznych, przyjetej 10.5.2012 r. (www.europarl.europa.eu).

* Zob. szerzej A. Nowicka, Patentowanie wynalazkow z dziedziny biotechnologii w swietle kon-
wencji o patencie europejskim, ,Biotechnologia” 2000, nr 2 (49), s. 9-26.
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Intellectual property law: current legal issues

This paper gives an overview of current status and main issues of copyright and patent pro-
tection in Poland. After presenting the sources of intellectual property law (international
treaties, European Union legal acts, Polish domestic legislation), the basic aspects of copyright
protection under the 1994 Act on Copyright and Related Rights are discussed (e.g. the concept
of work as an object of protection, the scope and content of the personal and economic rights).
Next, the current status of the patent protection under the 2000 Act on Industrial Property is
presented, followed by a general description of the European patents granted by the European
Patent Office pursuant to the 1973 Munich Convention. The legal effects of those European
patents in Poland are also analysed. Further part of the paper critically assesses the planned
unitary patent protection and the Unified Patent Court. In this context the author underlines
the main drawbacks and numerous negative consequences, both legal and economic nature, of
the proposed regulations. The final part of the paper considers some current issues relating to
the patentability of biotechnological inventions. Special focus is given to the judgment of the
Court of Justice of the European Union of 18 October 2011 in Briistle v Greenpeace case (ex-
clusion from patentability concerning the use of human embryos for industrial or commercial
purposes).

Key words: intellectual property; copyright; patent; European patent; unitary patent protection;
Unified Patent Court
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