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Zalozenia ogdine

1.1. Cel ekspertyzy

Celem ekspertyzy jest wskazanie i przeanalizowanie korzy$ci, szans i zagrozen
wynikajgeych z jednolitego systemu ochrony patentowej, w szczeg6lnoscei utworzenia
jednolitego sadu patentowego oraz proponowanego rezimu jezykowego dla krajowych
jednostek naukowych (w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.

o zasadach finansowania nauki).
1.2. Zatozenia badawcze

Jednostki naukowe, w rozumieniu art, 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia o zasadach
finansowania nauki, to jednostki prowadzace w sposéb ciggly badania naukowe
i rozwojowe, ktdrych lista zostala zawarta w wyzej wymienionej ustawie.-

Wspllnym mianownikiem %gczacym dos¢ zréznicowane, zarbwno pod wzgledem
prawnym, jak i organizacyjnym jednostki jest prowadzenie w sposob ciagly badar
naukowych i prac rozwojowych. Pojecie badah naukowych i prac rozwojowych
zostato zdefiniowane w tej samej ustawie. Analiza tych deﬁnicji pozwala na przyjecie
zalozenia, iz pojecic badad naukowych i prac rozwojowych odnosi si¢ do dziatalnosci,
ktéra nie ma, co do zasady, charakteru komercyjnego. Oczywiscie definiowanie
jednostek naukowych poprzez dzialalno$é naukows i rozwojows o charakterze
niekomercyjnym, nie wyklucza mozliwodci $wiadczenia ustug przez te jednostki

o charakterze komercyjnym.

Fakt, iz istotg funkcjonowania jednostek naukowych jest prowadzenie dzialalnosci
naukowo - rozwojowej oznacza, iz szczegllnego znaczenia w przypadku tych
jednostek, w poréwnaniu zinnymi uzytkownikami systemu patentowego, nie
prowadzacymi tegb typu dzialalnosci, nabiera mozliwos¢ swobodnego korzy.;ftania
przez jednostki naukowe z dokumentacji patentowej dla tych wlasnie celéw. Majac
powyisze na uwadze, w ramach niniejszej ekspertyzy zostang omdéwione kwestie,
zwigzane z dzialalnoécig badawczo - rozwojowa, prowadzona przez te jednostki.
W odrebnej czgécei anmalizy zostang przedstawione te zagadnienia, dla ktérych bez
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Znaczenia pbzostaje charakter dziatalnosci, prowadzonej przez jednostki naukowe
iktore s3 wspblne dla wszystkich jego uzytkownikéw. W szczegblnosci chodzi
o mozliwo$é pozwania jednostki naukowej z tytutu naruszenia patentu. Aczkolwiek,
jak wskazano ponizej, w wielu przypadkach problemy te maja, ze wzgledu na
charakter i status jednostek nmaukowych znaczenie zdecydowanie ograniczone. Nie
mozna jednak wykluczyé, iz zagadnienia te w sytnacjach szczegllnych mogs
rzutowaé na oceng korzysci, szans i zagrozen wynikajacych zsystemu jednolitej

ochrony patentowej.

W ekspertyzie przyjeto zalozenie istnienia systemu patentowego, ktérego struktura
i funkcjonowanie wynika ze wskazanych ponizej, w pkt 1.3, dokumentéw. Nie
analizowano w niej zgodnosci proponowanych rozwigzat z prawem Unii Europejskiej
czy Konstytucja RP. Nie uwzgledniono réwniez tych zagadnien, ktére nie dotycza
bezposrednio uzytkownika systemu patentowego i nie wplywajg na jego sytuacjg
faktyczng i prawna (np. podzialu kosztéw funkcjonowania tego systemu pomiedzy
pafistwami). Ekspertyza nie zawiera rowniez opisu wszystkich aspektéw
funkcjonowania patentu o jednolitym skutku. Zostaly one ogramiczone do tych
zagadnien, ktére w ocenie sporzadzajacego niniejsza ekspertyze majg zasadnicze
znaczenie dla oceny korzysci, szans i zagrozef, wynikajgcych z jednolitego systemu
ochrony patentowej dla jednostek naukowych.

1.3. Dokumenty bedace podstawa sporzadzenia analizy

a. Projekt Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzajacego
wzmocniong wspOlprace w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony
patentowej, 2011/0093 (COD), wersja polska, przedstawiony przez Komisje¢
Europejskg 13 kwietnia 2011 — KOM (2011) 215 wersja ostateczna oraz wersja
wynikajaca z dokumentu o numerze 11328/11, ,,Proposal for a Regulation of the
Council and the European Parlament implementing enhanced cooperation in the
area of the creation of unitary patent protection”, powolywane dalej jako
wRozporzadzenie o patencie jednolitym”;

b. Projekt Rozporzadzenia Rady wprowadzajacy wzmocniona wspélprace
w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do




odpowiednich ustaleft dotyczacych thumaczen, 2011/0094 (CNS), wersja polska;
przedstawiony przez Komisj¢ Europejska 13 kwietnia 2011 — KOM (2011) 216
wersja ostateczna oraz wersja wynikajaca z dokumentu o numerze 11328/11
»Proposal for a Council Regulation implementing enhanced cooperation in the
area of unitary patent protection with regard to the applicable translation
arrangements — General approach”, powolywane dalej jako , Rezporzadzenie

w sprawie thumaczen”;

. Projekt umowy dotyczacej Jednolitego Sadu Patentowego, dokument z 11

listopada 2011 r., o numerze 16741/11, wersja angielska ,, Working dokument —

Draft agreement on a Unified Patent Court and draft Statute — Revised Presidency -

text”, wraz ze zmianami, wynikajgcymi z dokumentu z dnia 22 listopada 2011 r, -
»Draft Agrement on a Unified Patent Cort and draft Statute - Draft Declarartion for
an operational UPC”, o numerze 17317/11; dokument z dnia 24 listopada 2011r. —
»Draft Agrement on the creation of a Unified Patent Cort — Guidance for future

work”, o numerze 17539/11 , powotywane daje jako ,,Umowa”;

. Dokument Rady Unii Europejskiej o numerze 17407/11 — "Draft agreement on the

Unified Patent Court — Relationships of the draft agreement on the Unified patent
Court with Regulation (EC) No 44/2001 Brussels I"; '

. Rozporzadzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r., w sprawie
jurysdykeji i uznawania orzeczeni sadowych oraz ich wykonywania w prawach

cywilnych i handlowych, Dz. U UE z 15.1.2001, L 12/1, powolywane jako
wRozporzadzenie 2001/44”;

Dokument ,Projekt porozumienia w sprawie utworzemia jednolitego Sadu
Patentowego ~ Propozycja dalszego sposobu postgpowania po osiggnigciu
porozumienia politycznego, dokument z dnia 2 maja 2012 r.” o numerze 10059/12.
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2. Podstawowe zalozenia systemu jednolitej ochrony

patentowej

21. Jednolity charakter patentu o jednolitym skutku

Istotag omawianego systemu ochrony patentowej jest wprowadzenie tzw. patentu
o jednolitym skutku. Podkredli¢ nalezy, Zze zgodnie z przyjeta propozycja nie jest to
prawo wspdlnotowe o charakterze unitarnym, ale wigzka patentéw europejskich,
ktorym na terytoriach panstw Unii Europejskiej, uczestniczacych w mechanizmie B
wzmocnionej wspélpracy, nadaje si¢ jednolity skutek w zakresie, okreSlonym
przepisami Rozporzadzenia o patencie jednolitym.' Dzialajgcy w tym systemie
ochrony patentowej - Europejski Urzad Patentowy - na dotychczasowych zasadach,
wynikajgcych z Konwencji o patencie europejslgimz, udziela patentu europejskiego
w panstwach wyznaczonych przez podmiot, ubiegajacy si¢ o ochrone patentows.
W przypadku, gdy udzielone na poszczegélnych terytoriach pafistw, uczestniczgcych
w mechanizmie wzmocnionej wspélpracy, patenty majg ten sam zakres ochrony,
woéwcezas na podstawie wpisu do fzw. Rejestru jednolitej ochrony patentowej moze
uzyskaé on tzw. jednolity charakter. Istot¢ jednolitego charakteru wyraza art. 3 ust. 2
Rozporzadzenia o patencie jednolitym wskazujacy, iz patent taki zapewnia jednolits
ochrong oraz taki sam skutek we wszystkich uczestniczacych pafistwach
cztonkowskich. Patent taki nie moze by¢ ograniczany, przenoszony, uniewazniany,
étakz‘e moze wygasaé tylko w odniesieniu do wszystkich zaangazowanych pafistw
czlonkowskich. Jednakze uprawniony moze udzielié licencji na terytoriach wszystkich
. lub niektorych pafistw, uczestniczgcych w mechanizmie wzmocnionej wspdtpracy.
Patent o jednolitym skutku obowigzuje na terytoriach pahstw, bedacych strong
Umowy * od dnia opublikowania przez Europejski Urzgd Patentowy informacji
o przyznaniu patentu europejskiego w Europejskim Biuletynie Patentowym. Jako
efekt jednolitego skutku Rozporzadzenie o patencie jednolitym przewiduje, iz oplata

! Art.3 Rozporzadzenia o patencie jednolitym.
? Konwencja o udzielaniu patentéw europejskich (Konwencja o patencie europejskim) z dnia 5
pazdziernika 1973 r., dz. Ust. 2004 nr 79, poz. 737 z péZn. zmianami, dalej powolywana jako
S,Konwencj o patencie europejskim”,

Umowa o Jednolitym Sgdzie Patentowym, dokument wskazany w pkt 1.3 ¢) niniejszej opinii.
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z tytulu utrzymywania ochrony na terytorium panstw, bedacych stronami Umowy
bedzie wnoszona do Europejskiego Urzedu Patentowego.

Patent europejski o jednolitym skutku wywiera jednolity efekt na térytorium paiistw,
bedacych stronami Umowy. Podobmie, jak w przypadku patentu europejskiego,
uzyskaé patent o jednolitym skutku moze kazdy, a wiec takze podmiot nie majacy
siedziby badZ nie prowadzacy dzialalno$ci gospodarczej w panstwach, stronach
Umowy.

Rozporzadzenie o patencie jednolitym zawiera nieliczne przepisy materialnego prawa
patentowego. Zostaly one objete jednym rozdzialem, zatytutowanym "Skutki patentu
europejskiego”. Ich analiza pozwala na stwierdzenie, iz celem tych przepiséw jest
jednolite uregulowanie zakresu prawa, jaki wigze si¢ z uzyskanym patentem
o jednolitym skutku.

I tak Rozporzadzenie o patencie jednolitym zawiera nastgpujace regulacje:

a. wyliczenie katalogu uprawniefi, skladajgcych si¢ na prawo wylacznego
korzystania z patentu (art. 6 Rozporzadzenia o patencie jednolitym);

b. definicje posredniego naruszenia patentu oraz uprawnienie do zakazania uzywania
patentu w przypadku jego poSredniego naruszenia oraz (art. 7 Rozporzadzenia
o patencie jednolitym);

¢. ograniczenia wylgcznosci przyslugujgcej) uprawnionemu w  przypadku
podejmowania dzialad przez osoby trzecie (art. 8 Rozporzadzenia o patencie
jednolitym);

d. wyczerpania praw z patentu o jednolitym skutku (art. 9 Rozporzadzenia o patencie
jednolitym).

Zwrici¢ nalezy uwagg, iz przepisy te w sposéb jednolity, zgodnie z celem patentu
o jednolitym skutku, bedg regulowaly sytuacje prawng podmiotu uprawnionego
zpatentu o jednolitym skutku, niezaleznie od tego, na teryforium ktérego z panstw,
bedacych strong Umowy, uprawniony chcialby wykonywaé swoje prawa z patentu.
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W pozostalym zakresie patent o jednolitym skutku ma by¢ traktowany jak patent
krajowy panstwa, bedgcego strong Umowy, w ktdrym uprawniony miat siedzibg badz
gléwne miejsce prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej, lub w razie ich braku
prowadzil dzialalno§¢ w chwili zgloszenia patentu w Europejskim Urzedzie
Patentowym. Te zasady znajdujg réwniez zastosowanic przy okresleniu wiasciwego
prawa krajowego w przypadku wielosci wspéluprawnionych. W przypadku, gdy
uprawniony z patentu pochodzi spoza paiistw, bgdacych stronami Umowy, wowcezas,
zgodnie z art. 10 ust. 3 Rozporzadzenia o patencie jednolitym patent taki bedzie
traktowany jako patent krajowy, poddany prawu niemieckiemu.

2.2. Rezim jezykowy

Rozporzadzenie o patencie jednolitym uzupelnia Rozporzadzenie w sprawie
thumaczen, ktore zwalnma podmiot, ubiegajacy sie o patent jednolity z obowiazku
dostarczania tlumaczef na jezyki pafistw, w ktérych patent ten obowigzuje. Patent jest
publikowany w jezyku postepowania przed Europejskim Urzedem Patentowym,
awiec w jezyku jakim zostal udzielony. Stosownie do art. 4 Rozporzadzenia
w sprawie tlumaczen uprawniony z patentu jest obowigzany dostarczyé tlumaczenie
patentu o jednolitym skutku na jezyk urzedowy pafistwa bgdacego strong Umowy,
wktérym mialo miejsce domniemane naruszenie bgdZ w ktérym ma siedzibe
domniemany sprawca naruszenia w przypadku sporu dotyczacego takiego patentu, na
zadanie domniemanego sprawcy naruszenia. Uprawniony z patentu jest réwniez
zobowiazany, na zgdanie sgdu wiasciwego na terytorium zaangazowanych patistw
cztonkowskich, do dostarczenia flumaczenia patentu na j¢zyk postgpowania tego sadu.

Tlumaczenia te s3 dokonywane na koszt uprawnionego z patentu.

Dodatkowo art. 4 ust. 4 Rozporzgdzenia w sprawie thumaczeni stanowi, iz w przypadku
sporu dotyczacego roszczenia o odszkodowanie, sad przed ktérym prowadzone jest
postgpowanie, powinien réwniez wzigé pod uwage, ze przed ofrzymaniem
thumaczenia, o ktérym mowa w ust.1, domniemany sprawca mégt nie wiedzieé¢ badz
tez nie mieé uzasadnionych powodéw, aby domyslaé si¢, ze narusza patent.

Rozporzadzenie w sprawie ttumaczen zaklada, iz w przyszlodci specyfikacja patentu
jednolitego bedzie thumaczona na wszystkie jezyki urzedowe Unii Europejskiej przy
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zastosowaniu thumaczen mechanicznych. W okresie przejsciowym, zgodnie z art. 6 ust.

1 Rozporzadzenia w sprawie thumaczen do wniosku o rejestracje jednolitego skutku,
uprawniony jest obowigzany dolgczy¢ thumaczenie patentu na jezyk angielski, jesli
jezykiem postgpowania jest francuski lub niemiecki. W przypadku, gdy jezykiem
postepowania byt jezyk angielski, dostarcza tlumaczenie na dowolnie wybrany jezyk
urzedowy patistwa czlonkowskiego, bedacy jezykiem urzgdowym Unii. Tlumaczenia
te nie majg mocy wiazgcej, lecz jedynie charakter informacyjny. Brzmienie art. 6 ust.
3 Rozporzadzenia daje podstawe do przyjecia pogladu, iz okres przejsciowy nie
bedzie obowigzywat krocej niz 6 lat od momentu wejscia w zycie Rozporzadzenia
w sprawie tlumaczen, gdyz dopiero po uplywie tego okresu, zaklada si¢ oceneg
i weryfikacje funkcjonowania systemu thumaczen maszynowych.

2.3. Wylaczna wilasciwosé Jednolitego Sadu Patentowego

Zgodnie z art. 15 Umowy, utworzony na jej podstawie, Jednolity Sad Patentowy
bedzie mial tzw. wylgczng wilasciwo$é w odniesieniu do postgpowan, ktorych
przedmiotem jest:

a. naruszenie lub zagrozenie naruszenia patentu, dodatkowego $wiadectwa
ochronnego oraz powigzanych z nimi $rodkdéw obrony, wlaczajac powédztwa

wzajemne dotyczace licencji;
b. ustalenie nieistlﬁgnia naruszenia;
c. zabezpieczenie tymczasowe i §rodki zabezpieczajace;
d. uniewaznienie patentu;
e. powddztwo wzajemne o uniewaznienie patentu;

f. odszkodowanie i kompensacja wynikajgce z tymczasowej ochrony patentu
o jednolitym skutki, w zwigzku z opublikowanym zgloszeniem;

g. uzywanie wynalazku przed udzieleniem patentu oraz prawa oparte na prawie
wezesniejszego uzywania wynalazku;
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h. kompensacja dla licencji, udzielonych na podstawie art. 11 Rozporzadzenia
o patencie jednolitym*;

i. decyzja Europejskiego Urzedu Patentowego w zakresie zadafi powierzonych mu
na podstawie art. 12 Rozporzadzenia o patencie jednolitym.

W pozostalych sprawach, nie obj¢tych wylaczng wladciwoscia Jednolitego Sadu
Patentowego, wlasciwe bedg sady Umawiajacych sig panistw, ktérych wilasciwosé
zostanie okreslona zgodnie z przepisami Rozporzadzenia 2001/44.

Jak z powyzszego wynika wylaczna wilasciwosé Jednolitego Sadu Patentowego
dotyczy przede wszystkim kwestii zwigzanych z naruszeniem i uniewaznieniem
patentu jednolitego, a takze dochodzeniem innych roszczen przez uprawnionego
z patentu o jednolitym skutku. Te zresztg zagadnienia zdajg si¢ mieé¢ zaréwno dla
uprawnionego zpateﬁtu, jak i podmiotéw frzecich, uczestniczacych w obrocie,
znaczenie zasadnicze, gdyz decyduja one o efektywnosci udzielonej ochrony
patentowej. Nie 53 objete wylaczna wlasciwoscia Jednolitego Sadu Patentowego spbry
powstajace na tle wykonania bgdZ nienalezytego wykonania umowy dotyczacej
opatentowanego wynalazku, z wyjagtkiem sytuacji, gdy pozwany przeciwstawia
powodowi prawa wynikajace z udzielonej licencji, zgloszone w postaci pow6dztwa

wzajemnego.

Nalezy podkresli¢, iz przepisy Umowy pozwalajg pozwanemu podnosié wszelkie
zarzuty w sytvacji wytoczenia przeciwko niemu powddztwa o naruszenie lub
zagrozenie naruszenia, ktére wylaczaja mozliwosé przypisania mu dziatania
bezprawnego. Oznacza to tym samym, ze mozna téwniez podnosi¢ zarzuty, oparte na

normach prawa krajowego, obowigzujgcych w micjscu naruszenia patentu.

Na tle tej regulacji nie do kofica pozostaje jasne, w jakim zakresie wylgczng
whasciwoscig Jednolitego Sadu Patentowego sa objete spory z tytulu tzw. ochrony
tymczasowej patentu o jednolitym skutku, o ktérej méwi art. 67 ust. 2 Konwencji. Jak
wskazano powyzej art. 15 Umowy, statuuje wylaczng wlasciwo$é jedynie
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w odniesieniu do roszezeri odszkodowawczych i kompensacyjnych. Gdyby zatem
prawo panstwa, ktoremu podlega patent jednolity, przewidywalo réwniez inne
roszezenia niz roszezenia odszkodowawcze i kompensacyjne, to otwarta pozostaje
kwestia, czy w tym zakresie bedzie wylacznie whasciwy Jednolity Sad Patentowy czy
roszczenia takie sa objete jurysdykcja sadu panstwa bedacego strong Umowy,
wlasciwego zgodnie z Rozporzadzeniem 2001/44. Na wiasciwosé tego ostatniego
wskazywalaby wykladnia literalna, podczas gdy wykiadnia celowosciowa
nakazywalaby przyjecie wylacznej wlasciwosci Jednolitego Sadu Patentowego do
wszelkich roszczen, jakie przewiduje prawo krajowe w zwigzku z tzw. ochrong
tymczasows. Za niepozadane uznaé¢ bowiem nalezy statuowanie wilasciwosci réznych
sagdéw dla réznych roszczen, powstajagcych jednak wzwigzku z tym samym
zdarzeniem, jakim jest dziatanie stanowigce naruszenie.

Nie sg objete wylaczng wlasciwoscia Jednolitego Sgdu Patentowego spory wynikajace
z zawartych umoéw, ktérych przedmiotem jest patent jednolity. Podkreslié zatem
nalezy, ze wszelkie spory dotyczgce niewykonania bgdz nienalezytego wykonania
uméw licencyjnych pozostaja w gestii wlasciwych sgdéw krajowych. Jedynym
wyjatkiem bgdg te. pow6dztwa o zaplate, dla ktérych podstawg bedzie licencja otwarta
patentu o jednolitym skutku, udzielona zgodnie z art. 11 Rozporzadzenia o patencie
jednolitym. Podkreélié nalezy, iz ogloszenie o gotowosci udzielenia licencji otwartej
w przypadku patentu o jednolitym skutku dokonywane bedzie za posrednictwem
Europejskiego Urzgdu Patentowego.

Z punktu widzenia podmiotéw trzecich, podejmujgcych dzialania przeciwko
podmiotowi uprawnionemu z patentu o jednolitym skutku konieczne wydaje sie
zwrocenie uwagi, iz Jednolity Sad Patentowy ma wylgczng whasciwosé w sprawach
o uniewaznienie patentu jednolitego, zar6wno wszczynanego w formie powddziwa,
jak i powddztwa wzajemnego. Ten sad pozostaje tez wylgcznie whasciwy w sprawach
powddztw o ustalenie nieistnienia naruszenia, a takze tych powddztw, ktérych
przedmiotem jest ustalenie istnienia prawa do korzystania z rozwigzania objetego
patentem jednolitym na podstawie wezesniejszego uzywania.

Oceniajac proponowane rozwigzanie i jego skutki zalozyé réwniez nalezy, iz zgodnie
z propozycjg, zawarta w dokumencie Rady Unii Europejskiej o numerze 17407/11,
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zostanie zmienione Rozporzgdzenie 2001/44. Celem proponowanej zmiany jest
wyrazne potraktowanie Jednolitego Sadu Patentowego jako sgdu Paristwa Strony Unii
Europejskiej. Takie rozwigzanie ma, zdaniem jego twoércow, wylgezyé ryzyko
pozywania podmiotéw, majgcych swojg siedzibe w Unii Europejskiej, a pochodzacych
z pafistw, nie bedacych stronami Umowy przed Jednolity Sad Patentowy w panstwie,
ktérego sad nie bylby wlasciwy, zgodnie 2z przepisami przedmiotowego
Rozporzadzenia. Dodatkowo proponowane zmiany zapewni¢ majg, na zasadach
wynikajgcych z Rozporzadzenia 2001/44, uznawanie i wykonywanie wyrokéw,
wydanych przez Jednolity Sad Patentowy w panstwach, nie bgdgeych stronami
Umowy. Proponuje si¢ réwniez wprowadzenie wyraznej regulacji, pozwalajacej
stosowaé art. 27 1 28 Rozﬁorzqdzenia, w przypadku wszczgeia réwnoleglych
postgpowan przed Jednolitym Sadem Patentowym z jednej strony oraz sgdem
krajowym panistwa, nie bedacego strong Umowy z drugiej strony.

Wprowadzenie proponowanej regulacji bedzie mialo przede wszystkim ten skutek, Ze

w przypadku stwierdzenia, iz zgodnie z Rozporzadzeniem 2001/44 jurysdykcja
przypadataby sadowi danego patistwa®, to w odniesieniu do postepowan, wskazanych
wart. 15 Umowy, sagdem wlasciwym na terytorium tego Pafistwa Czlonkowskiego
bedzie Jednolity Sad Patentowy, o ile oczywiscie pafistwo to jest strong Umowy.

Jednolity Sad Patentowy nie bgdzie mial zatem jurysdykeji w panistwach, ktére nie sg
stronga Umowy. Nie oznacza to jednak, iz podmioty, majgce swoja siedzibg
w Paifistwie, nie bgdacym strong Umowy nie bedg zmuszone do podejmowania
czynnosci procesowych przed tym sadem, ale potoZzonym w Panstwie, bedacym strona
Umowy. Podmiot, majacy swojg siedzibe w pafistwie, nie bedagcym strona Umowy,
bedzie mogt byc, stosownie do art. 5 ust. 3 Rozporzadzenia 2001/44 pozwany przed
sad panistwa, w ktorym dochodzi do naruszenia. Sgdem za$ wiaciwym na terytorium
tego panstwa dla naruszenia patentéw o jednolitym skutku bedzie Jednolity Sad
Patentowy.

* Podkresli¢ nalezy, ze zgodnie z przepisami Rozporzadzenia 2001/44 sadem wiasciwym bylby sad
znajdujgcy si¢ w Paistwie Czlonkowskim Unii Europejskiej, w ktrym pozwany ma swojg siedzibe
(miejsce zamieszkania), stosownie do przepiséw ogélnych — art. 2 ust.] badZ sgd panstwa, gdzie
nastapilo naruszenie lub zagrozenie naruszenia patentu, stosownie do przepisdw o jurysdykeji
szczegolnej — art. 5 ust.3.
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Analogicznie, podmiot pochodzacy z pafistwa, nie bedacego strong Umowy, bedzie
zmuszony do podjgcia dziatan j)lzed Jednolitym Sgdem Patentowym na terytorium
innego pafstwa w przypadku, gdy chte rozpoczaé ktére§ z postgpowan, objetych
wylaczng wiasciwoscig tego sadu a skierowanych przeciwko uprawnionemu z patentu
o jednolitym skutku, jak na ptzyklad jego uniewaznienie czy ustalenie nieistnienia
naruszenia, o ile zgodnie z przepisami Rozporzadzenia 2001/44 wiasciwe beda sady
pafistw, bedacych strong Umowy.

Oznacza to, iz podmiot, majacy swoja siedzib¢ w Pafstwie nie bedgcym strong
Umowy tylko wtcdy'nie bedzie zmuszony do dziatania przed Jednolitym Sgdem
Patentowym, poloZonym poza terytorium tego paristwa, a znajdujacym si¢ w pafistwie,
bedgcym strong Umowy, o ile nie bedzie prowadzit dziatalnosci gospodarczej na
terytoriach panstw, gdzie zostal udzielony patent jednolity, a ktéra to dziatalno$§é
moglaby stanowié jego naruszenie. W przypadku, gdyby Polska nie byla stronq
. Umowy, jurysdykcja Jednolitego Sadu Patentowego nie bgdzie wchodzita w gre, o ile
podmiot majacy swojg siedzib¢ w Polsce, nie prowadzi dzialalnosci na terytoriach
panistw Unii Europejskiej, bedacych stronami Umowy.

Ponadto nalezy zwréci¢ uwage, ze stosownie do art. 58 Umowy, po uplywie 7 lat od
daty wejécia w zycie Umowy, wylaczna jurysdykcja sadu obejmie réwniez patenty
europejskie. Podobnie, jak w przypadku patentéw o jednolitym skutku, sad ten stanie
si¢ wylacznie wiasciwy dla spraw, wymienionych w art. 15 Umowy w odniesieniu do
patentdéw europejskich. Tak, jak w przypadku patentéow o jednolitym skutku,
jurysdykeja tego sadu na danym terytorium pafistwowym bedzie wiasciwa wowczas,
gdy zgodnie z Rozporzgdzeniem 2001/44, wlasciwy bylby sad danego panstwa.

Podobnie zatem, jak w przypadku patentbw o jednolitym skutku, réwniez
w przypadku patentéw europejskich, pochodzacy z paristw nie bedacych stronami
Umowy bedg musieli wszczyna¢ postgpowania przed tym sadem, o ile wiasciwe,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia 2001/44 beds sady polozone na terytoriach

innego panstwa.

Pozostaje jednak niejasne, czy po' uplywie 7 letniego okresu przejéciowego, o ktérym
méwi art. 58 Umowy, panstwa nie bedace stronami Umowy zachowajg uprawnienie

13

/

i




do uniewaznienia na swoim terytorium patentéw europejskich wobec wylgcznej
w tym zakresie wlasciwosci Jednolitego Sadu Patentowego. Poniewaz Jednolity Sad
Patentowy nie ma jurysdykcji na terytorium Pafistwa, nie bedacego strong Umowy, to
o ile nie zostanie zmicniony art. 22 ust. 4 Rozporzadzenia 2001/44, woéwczas nalezy
przyjac, ze to sady lub inne organy krajowe wiasciwe na terytoriach tych panstw, nie
bedacych stronami Umdwy, pozostang wilasciwe do uniewaZnienia patentu
europejskiego, skutecznego na tym terytorium. Kwestia ta pozostaje jednak niejasna
wobec braku dostepnoéci proponowanych zmian do Rozpoxzqdzenia'2001/44.

2.4. Wiasciwosé miejscowa Jednolitego Sadu

Patentowego

Generalnie, zasady wynikajgce z Umowy, co do wladciwosci miejscowe]j Jednolitego
Sadu Patentowego nie odbiegajg od zasad, ktére przyjmuje Rozporzadzenie 2001/44.

Powddztwa z tytulu naruszenia, zagrozenia naruszenia, wnioski o zabezpieczenie,
powddztwa o odszkodowanie lub kompensacijg¢ wynikajace z tzw. ochrony
tymczasowej, powddztwa o ustalenie praw opartych na pierwszenistwie uzywania oraz
powddztwa o wynagrodzenia z tytutu licencji otwartej mogg by¢ wszezgte:

a) przed oddzialem lokalnym sadu, znajdujacym si¢ w pafistwie bedagcym strong
Umowy, gdzie doszio do naruszenia lub istnieje zagrozenie naruszenia

(ewentualnie przed oddzialem regionalnym, w ktérym Panstwo to uczestniczy);

b) przed oddzialem lokalnym w Pafstwie czfonkowskim, w ktérym pozwany, lub
w przypadku wielu pozwanych, jeden z nich, ma swojg siedzib¢ lub giéwne
miejsce prowadzenia dziatalnos$ci lub w jego braku, miejsce prowadzenia
dzialalnosci (ewentualnie oddzialem regionalnym, w ktérym Pafistwo to
uczestniczy). Jednakze zasada ta, w przypadku wielosci podmiotéw pozwanych
dziala, o ile majg one handlowe powigzania a postepowanie dotyczy tego samego
produktu lub procesu.

Podkresli¢ jednak nalezy, iz w stosunku do przepiséw Rozporzadzenia 2001/44 nie do
kofica pozostaje jasne, jak interpretowaé pojecia ,.glowne miejsce prowadzenia
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dziatalnosci” i ,miejsce prowadzenia dzialalnosci”, Zakladajac jednak, zgodnie
z wyrazong w dokumencie Rady Unii Europejskiej o numerze 17407/11 opinig, iz
Jednolity Sad Patentowy wtedy ma jurysdykcje, jezeli sad danego parfistwa miatby
jurysdykcje zgodnie z przepisami Rozporzadzenia 2001/44, uznac zatem nalezy, iz
chodzi tu o sytuacje, do ktérej odnosi si¢ art. 5 ust. 5 Rozporzadzenia, a wigc
roszczenie z tytutu naruszenia dotyczy filii, agencji lub oddziatlu.

W przypadku, gdy pozwanym jest podmiot, ktory nie ma siedziby i nie prowadzi
dzialalnosci w Pafistwach stronach Umowy, wéwezas podmiot taki powinien byé
pozywany, zgodnie z punktem a) powyzej badz przed oddzial centralny Jednolitego
Sgdu Patentowego.

W braku oddzialu lokalnego i regionalnego w danym Paristwie, wilasciwy bedzie
oddziat centralny sadu. |

ZaWiéniwie sporu przed sadem wybranym zgodnie z tymi regutami powoduje, iz
powo6dztwo miedzy tymi samymi stronami, oparte na tym samym patencie nie moze
by¢ wszczete przed innym oddzialem Jednolitego Sadu Patentowego. W przypadku
jednoczesnego wszczg¢cia w wielu miejscach, wlasciwy staje sie ten sad, ktory jako
pierwszy otrzymat powddztwo.

Podmiot, ktéry zostat pozwany przed oddziat lokalny badZ regionalny moze wszczaé
przeciwko powodowi powddztwo wzajemne o uniewaznienie. Oddziat lokalny badz
regionalny moze rozpatrywaé réwniez to powddztwo wzajemne bad% tez przekazad
powédztwo o uniewaznienie do oddzialu centralnego. Do decyzji sgdu nalezy
wolwczas, czy postgpowante o naruszenie prowadzi nadal, czy tez je zawiesza. Oddzial
. lokalny badZ regionalny moze réwniez za zgoda stron przekaza¢ cale postgpowanie do
rozpoznania przez oddziat centralny.

Co do zasady powddztwo o uniewaznienie, jezeli nie jest wnoszone jako powddztwo
wzajemne, powinno byé wniesione do oddzialu centralnego. Jednakze w sytuacji, gdy
wcezesniej zostalo wszczete postgpowanie o naruszenie, to wéwcezas w przypadku tych
samych stron i tego samego patentu, powddziwo o uniewaznienie moze byé réwniez
wniesione przed tym oddziatem lokalnym i regionalnym. W takim przypadku brak jest
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postanowien pozwalajgcych przekazaé lokalnemu/regionalnemu oddziatowi sprawe
o uniewaznienie do oddzialu centralnego.

Wszczgeie powddztwa o uniewaznienie przed oddzialem cemtralnym nie ogranicza
stron do wszczecia postgpowania o naruszenie przed odziatem lokalnym/regionalnym.
Jednakze w takim wypadku lokalny/regionalny oddziat moze 'postqpié podobnie, jak
w przypadku wniesienia pow6dztwa wzajemnego czyli prowadzi€¢ postgpowanie
o naruszenie, zawicsi¢ je lub za zgoda stron przekaza¢ to postgpowanie do

rozpatrzenia oddziatu centralnego.

Wylaczng wlasciwos$¢, obok powddziwa o uniewaznienie wnoszonego w formie
powddziwa, gdy jest ono wezebniejsze niz powddztwo o naruszenie, ma oddziat
centralny w odniesieniu do powddztw o ustalenie nieistnienia naruszenia. Umowa
reguluje rOwniez sytuacje, gdy pomigdzy tymi samymi stronami (lub licencjobiorca
wylgcznym a wnoszacym z powddztwo z tytulu ustalenia nieistnienia naruszenia)
zostanic wniesione powddztwo o mnaruszenie, wéwczas postgpowanie to ulega
zawieszeniu, o ile powédztwo o naruszenie zostanie wniesione w terminie 3 miesigcy

od wszczgeia postepowania przed oddziatem centralnym.

2.5. Jezyki postepowania przed Jednolitym Sadem
Patentowym | i 1l Instancji

Generalnie przed oddzialem lokalnym [ub regionalnym je¢zykiem postgpowania jest
j¢zyk vrzedowy Unii Europejskiej, bedacy jezykiem urzedowym paristwa (lub jednym
z jezykéw urzedowych danego panistwa), w ktérym znajduje si¢ oddziat lokalny lub
jednym z jezykéw urzedowych, wskazanych przez pafistwa, ktére utworzyly oddziat
regionalny. Umawiajgce si¢ Pafistwa majg réwniez mozliwosé wskazania dodatkowo
jezykéw postepowania przed Europejskim Urzedem Patentowym jako jezykow,
w ktérych mogg toczyé si¢ postgpowania przed oddztatami, znajdujacymi si¢ na
terytorium tych panstw.

Umowa przewiduje, Ze strony moga uzgodnié, pod warunkiem, wyrazenia zgody
przez zespd! orzekajgcy Jednolitego Sadu Patentowego, iz postepowanie bedzie
toczylo si¢ wjezyku procedury wilasciwej dla uzyskania patentu. Jezeli zespét
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orzekajacy nie wyrazi zgody na ten jezyk, to woéwczas strony mogg wnosié
o przekazanie sprawy do oddzialu centrainego.

Za zgoda obu stron. przy zachowaniu zasad dogodnosci 1 uczciwosci, wlasciwy zesp6l
orzekajagcy lokalnego/regionalnego moze zadecydowaé o zastosowaniu jezyka,
w ktérym zostal udzielony patent jako jezyka postepowania przed Europejskim
Urzedem Patentowym.

Dodatkowo w art. 30 punkt 4a Umowy przewidziano, ze na zadanie jednej ze stron, po

wystuchaniu drugiej strony oraz wiasciwego zespolu orzekajgcego, Prezes Sgdu

Pierwszej Instancji, biorgc pod uwage wszystkie okolicznosci sprawy przy
zachowaniu zasad dogodno$ci i uczciwosci, moze zadecydowaé, iz jezykiem

postepowania bedzie jezyk, w ktérym udzielono patentu.

Postgpowanie przed oddzialem centralnym toczy si¢ w jezyku procedury, w ktérym
zostal udzielony patent.

Jezyk postepowania przed sadem apelacyjnym jest taki sam, w jakim toczyla si¢
procedura przed sgdem I Instancji. Strony mogg wyrazi¢ zgode, aby postgpowanie
toczylo si¢ w jezyku, w kiérym udzielono patentn. Dodatkowo w wyjatkowych
przypadkach, w zakresie, w jakim sad apelacyjny uzna to za wlasciwe, za zgoda stron,
postgpowanie w czesci lub w calosci moze toczyé si¢ w innym jezyku urzedowym
umawiajgcego si¢ panstwa.

Dodatkowo Umowa (art, 31 ust. 3) uprawnia pozwanego, ktéry zostat pozwany przed
oddziat centralny Jednolitego Sadu Patentowego do zgdania dostarczenia thumaczenia
stosownych dokumentéw na jgzyk Paristwa Czlonka Unii Europejskiej, bedacego
- strong Umowy, w ktérym ma on siedzibg, gtéwne miejsce dziatalnosci gospodarczej
albo prowadzi dziatalnosé, o ile:

- jurysdykcja oddziatu centralnego wynika z postanowieri art. 15a (1)6;

Ll

¢ Chodzi o przypadek pozwania podmiotu z pafistwa strony Umowy, ktére nie utworzylo oddziat
lokalnego/regionalnego.
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- jezyk postepowania przed oddziatem cehtra]nym nie jest jezykiem urz¢gdowym
Paistwa Unii Europejskiej, w ktorym ma on siedzibe, gtéwne miejsce dziatalnosci
gospodarczej albo prowadzi dziatalnosci;

- pozwany nie ma odpowiedniej znajomosci jezyka postc;po;wania.

2.6. Srodki ochrony, jakie moze stosowaé Jednolity Sad

Patentowy

Generalna zasada, statuowana przez art. 34a ust. 2 Umowy nakazuje sgdowi

podejmowaé czynnodei, przy uwzglednieniu intereséw stron, a takze po wystuchaniu
kazdej ze stron, oile nie byloby to sprzeczne z mozliwoscig efektywnego
egzekwowania, nakazanych przez sad $rodkéw. Wsroéd srodkéw zapobiegawczych
Umowa opisuje spos6b postgpowania w przypadku nakazania okazania dowodu
znajdujagcego si¢ pod kontrolg drugiej strony, zabezpieczenie dowodu przed
wszczeciem postgpowania oraz tzw. ,Freezing orders” stuzgce przeciwdziataniu
usuwaniu majgtku pozwanego z jurysdykcji, objetej postgpowaniem. W przypadku
_zabezpieczénia dowodéw, co do zasady procedura moze odbywaé si¢ bez
wezesniejszego wysluchania drugiej strony, o ile stosownie do art. 35a ust. 4 Umowy,
w szczegblnosci mogloby to spowodowaé opbéznienie, ktére wyrzgdzi nieodwracalng
szkodg uprawnionemu z patentu lub zachodzi uzasadnione ryzyko, iz dowdd zostanie
zniszczony. W takim przypadku, strona, ktéra nie uczestniczyta w takim postepowaniu
jest, stosownie do art. 35a Umowy zawiadamiana i sad powinien zarzgdzi¢ rozprawg
celem ewentualnej modyfikacji badZ uchylenia érodkéw w ,,rozsgdnym terminie od
dnia, w ktérym zostala ona powiadomiona o zastosowanych Srodkach”. Umowa
przewiduje réwniez, iz w przypadku, gdy uprawniony nie wszczat postgpowania albo
$rodki te wygasly lub zostaty uchylone, pozwany moze zadaé¢ odszkodowania. Sgd
moze réwniez uzalezni¢ zastosowanie tych $rodkow od zaplaty kaucji. Umowa
pozwala, na kazdym etapie postepowania, korzystaé sgdowi z ekspertdéw, ktérzy
mogliby wyjasniaé poszczegdine, wskazane przez sad aspekty przedmiotowej sprawy.

Jezeh chodzi o $rodki tymczasowe i zabezpieczajace, to zgodnie z art. 37 ust. 1
Umowy, sad moze nakaza¢ zaniechania dzialann uznawanych za naruszenie lub tez

pozwoli¢ na ich kontynuowanie pod warunkiem zaplaty kaucji gwarancyjnej. Sad
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moze rowniez zabezpieczy¢ roszczenia poprzez zajecie towardéw. W przypadku, gdy
sytuacja finansowa pozwanego wskazuje na prawdopodobiefistwo, ze nie bedzie on
w stanie pokry¢ szkéd, sad moze zajgé ruchomosci/ieruchomosei takiego podmiotu
badz zablokowa¢ nalezace do niego konto bankowe tytutem zabezpieczenia.

Stosujac $rodki zabezpieczenia dowodéw, jak i inne $rodki zabezpieczajgce sad moze
nakazaé wnioskodawcy przedstawienie dowodow, iz jest on uprawnionym z patentu,
istnieje naruszenie patentu badZ jego nastgpienie jest nieuniknione.

Uwzgledniajac zadanie sagd powinien uwzgl¢dni¢ interesy stron oraz rozwazy¢ szkodg,
jaka moze wyniknaé z udzielenia badz niendzieleria zabezpieczenia.

W sytuacji stwierdzenia naruszenia, sgd jest uprawniony do zakazania okreslonej
dziatalnoéci, w tym réwniez podmiotom odpowiedzialnym za posrednie naruszenie.
Zakaz ten moze by¢ dodatkowo obwarowany karami finansowymi. Sad ma réwniez
szerokie kompetencje odnosnie postgpowania z towarami naruszajacymi prawa
'zpatentu. Moze bowiem nakazaé : zlozenie o§wiadczenia, iz naruszaja one patent,
wycofanie ich z obrotu, pozbawienie produktu cech, ktére decyduja, iz narusza on
patent, zakaz ich wprowadzania do obrotu oraz zniszczenie. Jednoczesnie Umowa
stanowi, iz zastosowanie tych Srodkéw powinno uwzgledniaé: proporcje pomigdzy
bowaga, naruszenia i zastosowanymi §rodkami potrzebnymi do jego usunigcia, wole
pozwanego do przeniesienia tych towaréw do paristwa, w ktérym nie stanowig one

naruszenia, oraz interesy oséb trzecich.

Sad ten posiada rowniez mozliwosé zastosowania zabezpieczenia poprzez udzielenie

informacji.

Wszystkie dzialania podejmowane przez sad powinny uwzgledniaé koniecznosé
ochrony tajemnic produkecyjnych, danych osobowych oraz informacji poufnych.

Sad ma takze prawo zasadzi¢ na rzecz strony, ktéra poniosta szkode, odpowiednie
odszkodowanie, o ile naruszyciel wiedzial o naruszeniu badZ miat uzasadnione
podstawy by przypuszczaé, Ze naruszenie nastgpitlo. W sytuacji, gdy naruszajgcy nie

wiedzial badZ nie mial uzasadnionych podstaw by przypuszczaé, ze naruszenie
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nastgpito, uprawniony moze zgda¢ wydania korzysci lub zasadzenia odpowiedniego

wynagrodzenia.

W przypadku roszczen odszkodowawczych moze ono uwzgledniaé rzeczywisty
uszczerbek, jak i utracone korzysci. Wyliczenie odszkodowania moze byé réwniez

oparte na sumie ryczattowej, wyliczonej na podstawie takich ¢lementéw jak nalezne

uprawnionemu oplaty licencyjne.

Ocena proponowanych rozwiazan z punktu widzenia
jednostek naukowych

3.1. Zalozenia ogdlne

Dokonanie oceny jednolitego systemu ochrony patentowej z punktu widzenia korzysci,
szans badZz zagrozefi dla jednostek naukowych wymaga uwzglgdnienia réznych
sytuacji faktycznych, w ktérych jednostka ta si¢ znajduje. Podkresli¢ bowiem nalezy,
iz niezaleznie czy odnosimy si¢ do patentu o jednolitym skutku, patentu europejskiego
czy patentu krajowego postanowienia korzystne z punktu widzenia uprawnionego
Z patentu oceniane s3 czesto jako niekorzystne z punktu widzenia innych uczestnikéw
systemu ochrony patentowej. Odpowiednio ocena szans, zagrozen i korzysci
determinowana jest rowniez w duzej czesci sytuacjg faktyczng i prawna podmiotu,
w jakiej on si¢ znajduje. Dlatego tez trzeba mieé na uwadze, iz ocena przyj¢tych
rozwigzah w duzej mierze zalezy od tego, czy dokonywana jest ona z punktu widzenia
jednostki naukowej jako podmiotu prowadzacego badania i potencjalnie
uprawnionego z patentu o jednolitym skutku, czy tez jako podmiotu, ktéry
ewentualnie obawia si¢ dzialania tego systemu z uwagi na ryzyko zagroZenia

naruszenia patentu.

Wydaje si¢, ze ocena szans, korzysci i zagrozen z punktu widzenia jednostek
naukowych wymaga uwzglednienia w pierwszej kolejnosci szczegblnej sytuacji tych
podmiotéw, w poréwnaniu z innymi podmiotami, korzystajaeymi z patentéw.
Jednostki naukowe zajmujace si¢ prowadzeniem badai naukowych i prac
rozwojowych korzystaja z patentéw przede wszystkim dla tego celu. Co do zasady ich
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gléwna dzialalno$é nie polega na zawodowym i zarobkowym Kkorzystaniu
z wynalazkéw chronionych patentami poprzez urzeczywistnienie ich w materialnej
postaci i komercjalizacje produktow. Nawet, gdy jednostki naukowe pozyskaja
patenty na okreslone rezultaty prowadzonych przez siebie badar, to raczej rozpoczng
korzystanie z tych patentébw poprzez udzielenie licencji lub rozporzadzenie
uzyskanym prawem z patentu. Dlatego tez w pierwszej czesci analizy dokonana
zostanie ocena Korzysci, szans i zagrozef, jakie wynikaja dla tych jednostek
w zwigzku z prowadzénq dzialalnodcig badawczg, ktéra ewentualnie kohczy
uzyskanie prawa z patentu. Druga cz¢$€ analizy zostanie poswi¢cona sytuacji, w ktdrej
jednostki naukowe moglyby byé pozwane z tytulu naruszenia patentu o jednolitym
skutku. W obu przypadkach analiza uwzgledniaé réwniez bedzie sytuacj¢ prawng tych
jcdnosték, w zaleznodei od tego, czy Polska bedzie uczestniczyla w mechanizmie

wzmocnionej wspélpracy.

3.2. Jednostka naukowa jako jednostka prowadzaca
dziatalnos¢ badawczo — rozwojowa

Z punktu widzenia intereséw jednostki naukowej, prowadzacej dzialalnoéé badawczo

- rozwojows najistotniejsze wydaje sie:

a) prowadzenie badan naukowych i prac rozwojowych bez zagrozenia naruszenia

obowigzujacych na terenie Polski patentéw;

b) dostep do informacji, znajdujacej si¢ w opublikowanych zgloszeniach
patentowych, stuzacych dalszemu rozwojowi wiedzy;

c) uzyskanie i utrzymanie ochrony patentowej na wynalazki, bedace wynikiem prac

badawczo - rozwojowych.

W sytuacji, gdy jednostka naukowa staje si¢ uprawniona z patentu najistotniejsze,
podobnie, jak w przypadku innych uprawnionych, wydajg si¢ nast¢pujace kwestie :

a) zakres ochrony patentowej;

’
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b) skuteczna ochrona patentu przed naruszeniami;
c) koszt utrzymania ochrony;
d) zarzadzanie posiadanymi patentami.

3.21. Prowadzenie badarn naukowych i prac
rozwojowych bez  zagroZenia  haruszenia

obowigzujacych patentow

Tradycyjnie prowadzenie prac badawczo - rozwojowych wylaczone jest
zzakresu przystugujacej uprawnionemu wylacznodci. Uznaje sig
powszechnie, iz system patentowy, ktérego obowigzkowym elementem jest
publikacja zgloszefi patentowych, shuzy¢ ma rozwojowi spolecznemu
poprzez udostepnienie zawartej w nich wiedzy. Zaklada si¢ bowiem, ze
dalszy rozwdj o tyle jest mozliwy, o ile udoskonalane b¢dg rozwigzania juz
opatentowane czy inne istniejgce w stanie techniki.

Obecnie obowigzujaca w Polsce ustawa Prawo Wlasnoéci Przemyslowej
w art. 69 ust. 1 pkt 3 stanowi, iz "Nie narusza si¢ patentu przez stosowanie
wynalazku do celéw badawczych i do$wiadczalnych, dla dokonania jego
oceny, analizy albo -pauczania". Zwraca si¢ uwagg, iz obecne
postanowienie odbiega od formuly tzw. przywileju badawczego, przyjetego
w panistwach Unii Europejskiej, nadmiernie rozszerzajgc go literalnie na
dzialania, ktore wykraczaja poza prace "nad wynalazkiem", postulujac
jednoczesnie, by rozumieé go w sposéb, pozwalajgcy jedynie na prace "nad

. wynalazkiem", nie za§ wykorzystywanie chronionego rozwigzania dla
celéw jedynie instrumentalnych .’

W Rozporzadzeniu o patencie jednolitym wprowadzono przywilej
badawczy w brzmieniu proponowanym uprzednio w projekcie Konwencji

o patencie wspdlnotowym w wersji z roku 1989. Zgodnie z art. 8 pkt b)

7 J. Szajkowski/H. Zakowska - Henzler w: System Prawa Prywatnego, Prawo Wilasnosci
Przemyslowej, t. XIVA, s. 514.
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~ tego projektu "Prawa wynikajace z patentu europejskiego o jednolitym
skutku nie dotycza dzialaf podejmowanych w celach eksperymentalnych
dotyczacych przedmiotu opatentowanego wynalazku".

Sformutowanie przywileju badawczego, zaproponowane
w Rozporzadzeniu o patencie jednolitym jest réwniez tozsame z regulacjg
wystepujaca w Niemczech®, Wielkiej Brytanii ® czy Francji.'®

Nie wydaje si¢ jednak, by brzmienie przywileju badawczego,
zaproponowane W Rozporzadzeniu, pomimo odmiennosci jego
sformulowania, w sposéb negatywny wptyneto na mozliwos$é prowadzenia
prac badawczo — rozwojowych przez jednostki naukowe. Nalezy zaznaczyé,
iz zgodnie z t3 formuta, prowadzenie dzialainosci badawczo - rozwojowej
nie jest limitowane celem, tak jak ma to miejsce, stosownie do art. 69 ust.1
pkt 3 ustawy Prawo Wlasnosci Przemyslowej. Na tle sformulowania
zaproponowanego W projekcie Rozporzgdzenia o patencie jednolitym,
a stosowanego obecnie, we wskazanych powyzej pafistwach europejskich,
przyjmuje si¢ raczej, iz obejmuje ono dzialalno$¢ badawczo - rozwojows,
niezaleznie od tego, czy podejmowana ona jest w celu komercyjnym, czy

tez w celu niekomercyjnym, o ile dotyczy pracy nad wynalazkiem. "'

Podnoszona przez A. Nowicka obawa,? iz tak sformulowany przywile]
badawczy nie obejmuje stosowania wynalazku dla celéw nauczania,
wydaje si¢ by¢ nieuzasadniona. Przepis ten w ogdle nie odnosi si¢ do
sytuacji np. prezentowania wynalazku jako takiego podczas wyktadu, gdy
czynno$¢ taka nie jest powigzana z prowadzeniem badai naukowych.
Przepis ten odnosi si¢ do sytuacji, gdy jednym z celéw, ktory uzasadnia
prowadzenie prac badawczych nad wynalazkiem jest nauczanie. Przyjmuje

$ §11 pkt PatG (niemieckiej ustawy patentowe;).

® Art. 60 ust, 5 pkt b Patent Act 1977 (angielskiej ustawy patentowe;)

11.. 613-5 Code de la propriété intellectuelle (francuskiego kodeksu wiasnosci intelektualnej).

" Kwestia ta jest rozbiesnie interpretowana na tle art. 69 ust.1 pkt 3 PWP, zobacz orzeczenie NSA I
GSK 92/07, www.orzeczenia.nsa.gov.pl, A. Szewc, naruszenie wiasnosci przemystowej, 5.61 i J.
Szajkowski/H. Zakowska - Henzler w : System Prawa Prywatnego, Prawo Wlasnosci Przemystowej,
tXIVA,s. 513

12 A. Nowicka, Kontrowersje dotyczace utworzenia jednolitej ochrony patentowej oraz jednolitego
sadu patentowego - analiza prawna, Rzecznik Patentowy 2011 nr 2-4, s. 89
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si¢ obecnie, iz rolg prawa patentowego jest zapewnienie wylgcznosci
korzystania z wynalazku poprzez uciele$niajgce go nosniki, zwigzane
z jego realizacja."® Oznacza to tym samym, iz wejécie w sfere wylgcznodci
plynacej z patentu wymaga zastosowania wynalazku, co oznaczaé bedzie
co najmniej jego realizacic poprzez wytworzenie produktu lub
zastosowanie danego sposobu. Jezeli zatem chodzi o postuzenie si¢
wynalazkiem w czasie wykladu, inic jest to aktywno$é¢ powigzana
z prowadzonymi badaniami naukowo - rozwojowymi nad wynalazkiem, to
z naruszeniem mogliby$my mieé do czynienia jedynie wtedy, gdyby doszto
do odtworzenia matprialnej postaci wynalazku w celu postuzenia si¢ nig na
wykladzie. Konieczne byloby powstanie materialnego noénika wynalazku,.
gdyz dopiero wtedy mozna méwié o korzystaniu z danego rozwigzania
poprzez wytworzenie. Przypadek ten nie zachodzi w sytuacji, gdy w czasie
wykladu podmiot postuguje si¢ materialnym no$nikiem wprowadzonym. do
obrotu przez uprawnionego lub za jego zgoda badZ tez postluguje sie
dokumentacja patentowsa, opisujgca rozwigzanie, stanowigce wynalazek.

Jak wskazywano powyzej proponowane brzmienie przywileju badawczego
nic ogranicza dopuszczalnoéci prowadzenia badait w zaleznosci od celu,
jakim badania te majg stuzyé. W poréwnaniu z obecnie obowigzujgca
regulacjy Prawa Wlasnoéci Przemystowej, przepisy Rozporzgdzania
o patencie jednolitym poszerzajg zakres dozwolonych dziatas,

Oczywiscie, iz orzecznictwo poszczegblnych panstw europejskich,
stosujagcych tozsamg formule ustawowa nie jest jednolite. Co do zakresu
ograniczenia patentu, na tle poszczegéinych stanéw faktycznych,
wynikajacego zprzywileju badawczego nie jest réwniez zgodna
doktryna. '* Jednakze istniejace rozbieznosci nic sa tego rodzaju, by
pozwolily na postawienie tezy, iz obowiazywaniec na terenie Polski
przywileju badawczego w tym ksztalcie, ograniczy swobode prowadzenia

¥ J. Szajkowski/H. Zakowska - Henzler, System Prawa Prywatnego, System Prawa Wiasnosci
Przemystowej, t. XIVA, s, 480

1 Na tle niemieckiej ustawy patentowej, patrz Benkard, Patentgesetz, 10 Auflage 2006, uwagi do §11
pkt 2,
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dzialalnoéci badawczo - rozwojowej w stosunku do przywileju
badawczego, wynikajgcego z ustawy Prawo Wlasnosci Przemystowe;.

3.2.2,. Dostep do informacji, znajdujacej sie
w opublikowanych zgloszeniach patentowych,
stuzacych dalszemu rozwojowi wiedzy

Podstawowe znaczenie dla prowadzenia badaf naukowych i prac |
rozwojowych ma dostep do wiedzy. Badania naukowe i prace rozwojowe
sg zrédlem innowacyjnosci, ktéra polega na tworzeniu nowych produktow.
Mozliwo$¢ tworzenia produktdéw innowacyjnych wymaga znajomosci
stanu techniki, wjawnionego poprzez zgloszenia patentowe. W tym
kontekécie nalezy rozwazy¢ podnoszony czgsto argument, iz brak
dokumentacji patentowej w jezykach urzedowych panstw, bedacych
stronami Umowy, godzt w funkcj¢ informacyjna patentu. Nie negujac
istotnosci tego argumentu, nalezy zwazy¢, co nastgpuje.

Zastrzezenia patentowe pelnig w kazdym prawie patentowym role dwojaka.
Po pierwsze definiujg wynalazek przez podanie jego cech technicznych,
wyznaczajac na etapie zgloszenia wynalazku zakres zadanej ochrony.
Stosownie do art. 33 ust. 3 Prawa Wiasnosci Przemystowej "zastrzezenia
patentowe powinny by¢é w calosci poparte opisem wynalazku i okreslaé
w sposéb zwigzly, lecz jednoznaczny, przez podanie cech technicznych
rozwigzania, zastrzegany wynalazek oraz zakres zgdanej ochrony
patentowe;j”. Po drugie zastrzezenia okre$lajg zakres przedmiotowy patentu,
jednoczeénie stanowigc w frakcie postgpowania o naruszenie podstawe dla
" rozsirzygnigcia, i2 rozwigzanie przeciwstawiane wynalazkowi wkracza
w zakres przedmiotowy patentu, a wiec w prawnie chroniong wylacznos$¢.
Stosownie do art. 63 ust. 2 Prawa Wlasnosci Przemyslowej "Zakres
przedmiotowy patentu okreslajg zastrzezenia patentowe, zawarte w opisie
patentowym. Opis wynalazku i rysunki mogg shizyé do wykladni
zastrzezefi patentowych”. Zastrzezenia patentowe, podlegajace procesowi
wykladni w procesie o naruszenie, wyznaézajq zatem granic¢ dla
dozwolonych dziatan oséb trzecich, dzialajacych w obrocie,
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Poréwnanie roli, jaka pelnia zastrzezenia w procesie patentowania pozwala
stwierdzi¢, iz z punktu widzenia os6b trzecich begdacych jednostkami
naukowymi brak zastrzezes 1 dokumentacji w jezyku polskim moze mieé
zréznicowane znaczenie, ze wzgledu na dzialania, w zwigzku z ktérymi
konieczne jest postugiwanie si¢ dokumentacjg patentowa, dostgpna jedynie
w obcym jezyku.

Ze wzgledu na charakter prac badawczych i rozwojowych, prowadzonych
w jednostkach naukowych, uprawnione wydaje si¢ zaloZenie, iz réwniez
w chwili obecnej korzystajg one z dokumentacji patentowych, dostepnych
w innych jezykach, niz polski. Innowacyjno$¢, a co za tym idzie kreowanie
nowych produktéw, nie opiera si¢ z pewnoscia jedynie na badaniu zbiorow,
znajdujacych si¢ w Urzedzie Patentowym RP czy walidowanych w Polsce
patentéw europejskich. Zakladaé zatem naleZy, ze jednostki te korzystaja
juz wchwili obecnej ze zbioréw zagranicznych urz¢déw patentowych,
ktére sa uwzgledniane w prowadzonych badaniach. Nie sposéb bowiem
zalozyé, ze polscy naukowey nie korzystaja z wynalazkéw ujawnionych
w Stanach Zjednoczonych czy Japonii. Nadto nalezy zwr6cié uwage, ze
patenty o jednolitym skutku, be¢dg w okresie przejéciowym thumaczone, na
jezyk angielski. Fakt, iz tlumaczenie to nie ma mocy prawnej, nie jest
przeszkoda dla prowadzenia prac badawczo - rozwojowych, gdyz na tym
etapie pracy z patentem, nie chodzi o okreflenie przedmiotowego zakresu
ochrony patentowej, ale zrozumienie jego dzialania i ewentualne
poszﬂdWaﬂe nowych rozwigzafi, stanowigcych w stosunku do nich

ulepszone i nowe rozwigzania.

Wydaje si¢ zatem, Ze na etapie prowadzenia badafh nankowych i prac
rozwojowych thumaczenie na jezyk angielski patentow udzielonych
w pozostalych jezykach, to jest jezyku angielskim i francuskim zapewnia
| dostgp do wiedzy, koniecznej do prowadzenia badafi, wobec
niekwestionowanego chyba zalozenia, iz jezyk ten jest powszechnie
wykorzystywany przez naukowcéw. Nalezy zwrdcié uwage, iz zgodnie
zdanymi statystycznymi Europejskiego Urz¢du Patentowego znaczaca
wickszo$¢ zgloszenr patentow europejskich jest dokonywana w jezyku
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angielskim, co réwniez oznacza, iz wigkszo$¢ patentéw, to jest ok. 70%
jest udzielana w tym jezyku. Dla wigkszosci zatem patentéw wersja
angielska bedzie miala moc wigzaca.!®* Za pozytywne w tym kontekscie
nalezy uznaé réwniez zwickszenie si¢ liczby obowigzujacych w Europie
patentow, w szczeg6lnosci z panstw, ktére postugujg si¢ innym jezykiem
niz angielski, niemiecki, francuski. Wskazywana przez przeciwnikoéw
patentu o jednolitym skutku okoliczno$é tatwosci uzyskiwania patentu na
terytorium 25 pafistw, cztonkéw Unii Europejskiej spowoduje, ze byé
moze rozwigzania, ktére ze wzglgdu na ograniczenia jeczykowe byly stabo
dostepne, zostang udostgpnione w jezykach konwencyjnych i zostang
jednoczednie przettumaczone na jezyk angielski. W ten bowiem sposéb
zdecydowanie zostanie zwickszona dla jednostek naukowych dostgpnosé
iznajomo$é rozwigzan, istmiejacych istosowanych w krajach, ktére
obecnie w mniejszym stopniu patentuja w Europie (kraje azjatyckie).
Z punkitu widzenia prowadzenia badad naukowych i prac rozwojowych
zwigkszenie ilo§ci rozwigzan ujawnionych w stanie techniki powinno
zmuszaé¢ do podnoszenia poziomu badan, a w konsekwencji zwiekszenia

ilo$ci powstajgcych w jednostkach naukowych rozwigzan.

- Oczywidcie mozna kwestionowa¢, relacj¢ pomigdzy liczba uzyskanych

patentéw na danym terytorium a wzrostem gospodarczym i pozytywnym
oddziatywaniem na gospodarke danmego panstwa. Nie mozpa jednak
pomijaé, iz u podstawy takich pogladéw lezy zalozenie, Ze ochrona
patentowa nie pobudza do innowacyjnosci, gdyz patenty nie przynoszg
samym uprawnionym wymiernych i oczekiwanych korzysci, np.
w zwigzku z wysokimi kosztami ich ochrony w przypadku naruszenia.'®
Kwestionuje si¢ zatem co do zasady przydatno$é samego patentu jako
instrumentu pobudzajacego do dalszych innowacji, podmioty uprawnione.
Wydaje si¢ jednak, iz raczej zgodnie przyjmuje si¢, Zze kluczem dla

' Na podstawie danych uzyskanych przez Europejski Urzad Patentowy na podstawie zapytania
indywidualnego.

¥ Por. ML. Azevedo, S.T. Silva and O. Afonso, Intellectual Property Rights and Endogenous
Economic Growth - Uncovering the Main Gaps in the Research Agenda, w; Technological Change,
InTech 2012, s. 45 I n. W szczegélnosci interesujace jest przygotowane przez autoréw zestawienie
wypowiadamnych do tej pory pogladdw, s. 57 in,
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rozwoju innowacyjnosci jest gospodarka oparta na wiedzy. W tym sensie
stworzenie systemu patentu o jednolitym skutku jako atrakcyjnego systemu
patentowania doprowadzi do ujawniania w Europie wiekszej ilosci
wynalazkéw, a przez to do rozszerzenia dost¢pmej wiedzy. To zaséb
wiedzy, dostepny na danym terytorium wymusza aktywnos$é intelektuaing
podmiotéw, ktére chca konkurowaé poprzez nowe i innowacyjne
rozwigzania, niezaleznie od tego, czy w efekcie one same bgda korzystaé

z ochrony patentowe;j.

3.2.3. UzySKanie i utrzymanie ochrony patentowej na
wynalazki, bedace wynikiem prac badawczo -~

rozwojowych

Jak wiadomo uzyskiwanie patentéw przez jednostki naukowe ma stanowié
jeden zeclementdw podlegajacych ocenie w procesie przyznawania
kategorii naukowej, jednostkom naukowym, zgodnie z art. 44 ustawy
o finansowanin nauki. Z punktu widzenia przysztych rozwigzad, jak
_réwniez tych obecnie obowigzujacych, patentowanie przez jednostki
naukowe jest jednym z kryteriéw oceny danej jednostki naukowej. System
punktowy w zalozeniu ma zachecaé do uzyskiwania ochrony réwniez poza
terytorium Polski. Analiza zgloszefi patentowych w Urzedzie Patentowym
RP w roku 2010 pokazuje, iz okolo 50% ogéinej liczby dokonanych
zgloszen, to jest 1577 zgloszefi pochodzito od jednostek naukowych.
Jednoczesnie poszukiwania wlasne za posrednictwem bazy especenet.com
pokazalo, iz istnicje ok. 361 zgloszefi Iub patentéw europejskich,
pochodzgeych od polskich jednostek naukowych w okresie od momentu
rozpoczecia dziatania przez Europejski Urzad Patentowy.!” Jednakze okoto
polowa rezultatow wskazywala na date pierwszenstwa zglaszanego
rozwigzania przed rokiem 2000. Jedynie w przypadku rezultatéw dla stowa
“instytut” trzy zgloszenia mialy date pierwszefistwa przed 2000 rokiem na
ogblng liczbe 185. Rezultaty te wskazuja, iz jednostki naukowe w bardzo

' Wyszukiwanie przeprowadzono w bazie patentéw europejskich przy uzyciu stéw "politechnika”,
"uniwersytet", "akademia gériczo - hutnicza", “instytut", co pozwolilo wyselekcjonowaé
zgloszenia/patenty pochodzace od podmiotéw polskich, ktérych nazwy zawieraja wskazane stowa.
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ograniczonym zakresie korzystaja z mozliwosci uzyskania patentu
europejskiego, nawet w pordwnaniu ze zgloszeniami dokonanymi

w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakladajac, iz nie brak innowacyjnosci jest przyczyna tak niklej liczby
zgloszen/patentéw, mozna zakladac, iz jest to rezultat kosztéw, jakie wiaza
sic z uzyskaniem ochrony patentowej. Przyjmujac zaloZenie, zgodnie
z zapowiedziami Komisji Europejskiej, ze koszt uzyskania ochrony
patentowej dla zglaszajgcego zostanie znacznie zmniejszony w pordwnaniu
z systemem patentu europejskiego obowigzujacego obecnie, mozna uznaé,
iz bedzie to stanowilo pozytywny czynnik dla podj¢cia decyzji przez
jednostke naukowa o ubieganiu si¢ o patent o jednolitym skutku. Z kolei
brak wymogu walidacji nie tylko wplynie na ograniczenie kosztéw, ale
rdwniez npa ograniczenie formalnosci, jakie s3 konieczne dla
przeprowadzenia procesu walidacji w poszczegdlnych panstwach, co wigze
si¢ z koniecznoscia prowadzenia tego procesu i zarzadzania nim przez

uprawnionego z patentu na poszczegéinych terytoriach krajowych.

Niestety w chwili obecnej brak jest informacji o projektowanym poziomie
oplat za poszczegélne okresy ochronne, ktére pozwolityby na poréwnanie
wysokosei tych oplat wstosunku do oplat obecnie obowiazujacych, co
pozwoliloby przeprowadzi¢ dokladng analize rzeczywistych korzysci,
wynikajacych ze zmniejszonych oplat.'®

Nalezy jednak podkresli¢, iz z pewnoscia wprowadzenie patentu
o jednolitym skutku uprosci i zmniejszy koszty zwigzane 2 koniedznoécia
wnoszenia oplat do poszczegéinych, krajowych urzedé6w patentowych. Na
poszczegbinych terytoriach pafistwowych, wchodzgcych w - skiad
Europejskiej Organizacji Patentowej obowigzuja okresy ochronne o roznej
dlugosci, co w praktyce znacznie utrndnia zarzadzanie portfelem patentéw,
dla uprawnionych, ktérym przystuguja prawa, skuteczne na terytoriach
réznych pastw. W przypadku patentu jednolitego wnoszona bedzie jedna

1 W dokumentach Komisji Europejskiej pojawia si¢ kwota EUR 6200.
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opiata do Europejskiego Urzedu Patentowego, obejmujgca cate terytorium,
na ktérym skuteczny jest patent o jednolitym skutku.

3.24. Jednostka naukowa jako podmiot uprawniony
z patentu o jednolitym skutku .

Uzyskanie ochrony patentowej przez jednostke naukowa oznacza, i
konieczne staje si¢ rozwazenie jej sytuacji prawnej, uwzgledniajgc
wanalizie podobne czynniki, jak w przypadku innych podmiotéw
uprawnionych do patentu na danyﬁl terytorium. Zasadnicza réznica, ktora
nalezy odnotowaé, w stosunku do innych podmiotéw, dzialajacych na
rynku, polega na odmiennym sposobie korzystania takiej jednostki,
w poréwnaniu z podmiotami, ktére nie majg tego statusu. Wydaje si¢
uprawnione zalozZenie, iz korzystanie z patentu w przypadku jednostek
naukowych polega badZ na licencjonowaniu chronionych rozwigzan badz
na zbyciu uzyskanych praw wylacznych, wligczajgc utworzenie
ewentualnych spélek z osobami, nie majacymi statusu jednostek
naukowych. Stad tez za stosunkowo rzadkie, w stosunku do jednostek
naukowych nalezy uznaé te sytuacje, w ktérych bedzie ona dochodzita
roszczen z tytuly naruszenia patentu. Nawet gdyby sytuacje takie miaty
miejsce w odniesieniu do patentéw, ktére s3 licencjonowane, to nalezy
oczekiwad, iz jednostki naukowe, w zawieranych przez siebie umowach,
przerzucg cig¢zar takich postepowai na podmioty korzystajgce
z chronionych rozwigzan. Zakiadajac jednak, iz nie moina wykluczyé
sytuacji, iz jednostka naukowa, jak kazdy uprawniony z patentu, podejmie
dzialanié Zwigzane z ewentualnym naruszeniem jej praw, celowe wydaje
si¢ rozwazenie, na ile sytuacja ta zmieni si¢ w poréwnaniu z sytuacja,
gdyby jednostka ta bylaby uprawniona z patentu euroﬁejskiego
w poszezegllnych panstwach. Przyjmujac zalozenie, iZ naruszenia
dopuszcza si¢ podmiot, ktéry nie posiada miejsca zamieszkania lub
siedziby na terenie Polski, uprawniony z patentu europejskiego, podobnie,
jak w przypadku patentu o jednolitym skutku moéglby pozywaé taki
podmiot, albo w panistwie, w ktérym nastgpilo naruszenie albo w pafistwie,
w ktérym podmiot taki ma miejsce zamieszkania badZz siedzibg. Nalezy
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podkresli¢, iz w przypadku zastosowania Umowy i patentu o jednolitym
skutku dodatkowo powdd uzyskuje mozliwoéé pozywania w pafistwie,
w ktérym podmiot taki prowadzi gléwng dziatalnosé badZ dziatalnos$é
gospodarczg. Oznacza to tym samym, ze zwigksza si¢ dla uprawnionego
mozliwo§¢ pozywania na terytorium tego panstwa, kidre nie jest ani
paiistwem, w ktdérym potencjalny naruszyciel ma swojg siedzibg, ani
pafstwem, w ktérym dochodzi do naruszenia. Nie oceniajac powyzszego
rozwigzania z punktu widzenia zgodnosci z Rozporzadzeniem 2001/44
mozna twierdzi€, iz jest ono z punktu widzenia uprawnionego z patentu
kbrzystne, bowiem zwigksza mozliwosé skufecznego dochodzenia ochrony.
Inaczej 6czywi§cie bgdzie to ocenmiane w sytuacji pozwanego, jako
rozwigzanie nie zapewniajgce pewno$ci, co do miejsca, w ktérym

prowadzone byé moze postgpowanie.'”

Dochodzenie zatem ochrony, zar6wno w przypadku patentu europejskiego,
jak i patentu o jednolitym skutku wigzaloby si¢ - w sytuacji, gdy
naruszenie nie nastapito na terenie Polski, a podmiot nie ma siedziby na
terenie Polski - z koniecznoécia prowadzenia procesu poza granicami
Polski i w-obcym jezyku. Zmiana dotyczytaby domniemanych naruszycieli,
nie pochodzacych z patistw, bedacych stronami Umowy, badz gdy
naruszenie ma miejsce na terenie Panstwa, w ktérym nie utworzono
lokalnego/regionalnego oddziatu Jednolitego Sadu Patentowego, a podmiot
pozwany ma siedzibe w panstwie, ktére nie utworzylto lokalnego oddziatu
Jednolitego Sgdu Patentowego. W takich przypadkach istniataby
mozliwosé pozwania podmiotu naruszajgcego przed oddziat centralny
Jednolitego Sadu Patentowego, ktéry bedzie procedowat w jezyku, w jakim
zostal udzielony patent. Rozwigzanie takie moze jednak byé dla samego
uprawnionego korzystne, bowiem nie musi on prowadzi¢ postepowania
w jezyku panstwa, gdzie nastgpilo naruszenie lub w ktérym ma siedzibe
podmiot dopuszczajacy si¢ naruszenia, lecz w jezyku, w ktorym uzyskat
patent. Np. zakladajac, Ze naruszenie nast¢puje na terenie Rumunii, gdzie
nie utworzono Jokalnego oddziatu jednolitego sadu, uprawniony nie bedzie

—

I

¥ Oczywiscie tylko w sytuacji, gdy pozwany prowadzi dzialalno$é gospodarczg, poza pafistwem
swojej siedziby.
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musial prowadzié postgpowania w jezyku rumudiskim i przed rumuriskim
sgdem, lecz w oddziale centralnym w jezyku procedury, w jakim toczyto
sig postepowanie przed Europejskim Urzedem Patentowym.

W przypadku ochrony patentu europejskiego, dla podmiotéw
pochodzgcych z panstw Unii Europejskiej, zastosowanie znalaztyby
przepisy jurysdykcyjne wilasciwe dla Panstwa, ktérego sg obywatelami,
stosownie do art.2 ust. 2 Rozporzadzenia 2001/44, co byé moze, ptzy
spelnieniu przestanek wyrazonych w kodeksie postepowania cywilnego,
pozwoliloby na pozywanie ich przed sad polski.

W przypadku, gdy dokonuje si¢ oceny rozwigzanh zawartych w Umowie,
z punktu widzenia podmiotu uprawnionego z patentu, zakladajac, iz takim
uprawnionym jest jednostka naukowa, wskazaé nalezy, i1z kwestiag
o zasadniczym znaczeniu jest zakres ochrony patentowej. Pozytywnie
w takim przypadku nalezy oceni¢ regulacje Rozporzadzenia o patencie
jednolitym, zapewniajaca  uprawnionemu dochodzenie roszczen
w przypadku tzw. poSredniego naruszenia patentu, rozszerzajgcg zakres
ochrony patentu w pordwnaniu z obowigzujacym Prawem Wiasnosci
Przemystowej. Z punktu bowiem podmiotu uprawnionego ochrona przed
naruszeniem podrednim jest korzystna. Dodaé nalezy, iz nie wszystkie
paristwa europejskie dopuszczaja koncepcje posredniej ochrony patentu.?’
Wprowadzenie tej regulacji do Rozporzadzenia o patencie jednolitym
oznacza, iz inaczej niz w przypadku patentu europejskiego, skutecznego na
terytorium poszczegllnych pafistw, tam gdzie nie jest przewidziana
posrednia ochrona (np. w Polsce), patent o jednolitym skutku bedzie dawat
szersza ochrone, niz analogiczny patent europejski. W tym miejscu nalezy
zwrocié uwagg, iz w przypadku, gdy Polska bedzie strong Umowy, patent
o jednolitym skutku uzyskany przez jednostk¢ naukowa, w zakresie
wykraczajgcym poza uregulowanie kwestii materialnoprawnych,
zawartych w Rozporzadzeniu o patencie jednolitym, podlegal bedzie

? Koncepcja posredniego naruszenia patentu znalazia sw6j wyraz m. in w niemieckiej ustawie
patentowej oraz angielskiej ustawie patentowej, patrz w tym zakresic L. Bently, B. Sherman,
Intellectual Property Law, Oxford 2004, s, 531- 533; M Nieder, Die mittelbare Patentverletzung - eine
Bestandsaufnahme, GRUR 2006 nr 12, s. 861-868.
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stosownym przepisom Konwencji o patencie europejskim (art.69
Konwencji — zakres ochrony przedmiotowej), a takze regulowany bedzie
przepisami prawa polskiego. Zgodnie zatem z prawem polskim oceniane
bedg kwestie np. zwigzane z licencjonowaniem wynalazku. W sytuacji
natomiast, gdy Polska niec bedzie strong Umowy, patent o jednolitym
skutku regulowany be¢dzie w tym zakvesie przez prawo niemieckie, zgodnie
z ogblng zasada, wynikajaca z Rozporzadzenia o patencie jednolitym, ze
do patentéw podmiotéw, pochodzgcych z paristw, ni¢ bedacych stronami
Umowy, stosuje sie prawo panstwa, w ktérym Europejski Urzad Patentowy
ma swoj3 siedzibe. Takie rozwigzanie z pewnoscia bgdzie utrudnieniem dla
polskich jednostek naukowych w sytuacji, gdyby chcialy one
komercjalizowaé swoje patenty. Bedg one zmuszone korzystaé z pom(;cy
prawnikéw, znajacych w stosownym zakresie prawo niemieckie. To
w praktyce oznacza réwniez, iz strony takiej umowy, dokonujgc np.
wyboru sadu whasciwego dla rozstrzygania sporéw wynikajgcych z takiej

umowy powinny uwzgledni¢, iz whasciwe moze by¢ prawo niemieckie”! .

Sytuacja, w ktérej Polska nie bylaby strong umowy, a jednostki paukowe
uzyskiwatyby patenty o jednolitym skutku, wymusza réwniez
poszukiwanie odrgbnej ochrony na terytorium Polskim badZz poprzez
uzyskanie patentu europejskiego, badZ poprzez uzyskanie patentu
krajowego. Patenty te, jednak beda podlegaly bezposrednio ustawie Prawo
Wiasnosci Przemystowe. > To réwniez w przypadku, gdyby
licencjonowanie mialo dotyczy¢ calego terytorium paristw objgtych
Umowg i tych nie objetych Umowa, ale w ktérych jednostka taka uzyskata
patenty, bedzie wymagalto przy konstruowaniu stosownych uméw wziecia

pod uwage odmiennych reziméw prawnych, majacych zastosowanie do

2 Rwestia zagadniefi prawa wia$ciwego dla ewentualnych uméw licencyjnych, zawicranych przez te
jednostki w sytuacji, gdy patent podlega prawu niemieckiemu jest znacznie bardziej skompilowana,
a jej przedstawienie przekracza ramy ninicjszej analizy. Nalezy jedynie wspomnieé, iz z pewnoScia
kwestia ta wymaga réwniez rozwazenia w oparciu o Rozporzadzenie parlamentu Europejskiego i rady
(WE) Nr 593/2008z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa wlasciwego dla zobowiazah umownych
(Rzym I), Dz. U UE, z dnia. 4.7.2008, L 177/6-16.

2 oczywibcie, z wyjatkiem bezporednjego stosowanie w przypadku patentéw europejskich art. 69
Konwencji; analogiczaie dla Hiszpanii { Wioch i ich krajowych ustaw patentowych, jezeli nie bgdg
one ostatecznie stronami Umowy.
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poszczegblnych praw wylgcznych. Oczywiscie wynikajace stad praktyczne
trudnodci, mogg byé przezwyci¢zone. Z pewnoscig jednak zawieranie
uméw licencyjnych, gdy prawo z patentu o jednolitym skutku nie bedzie
1zagdzone prawem polskixh, bedzie wymagato wickszego zaangazowania

$rodkéw.

Z punktu widzenia jednostki.naukowej jako uprawnionego z patentu
o jednolitym skutku za rozwigzanie, kt6re nie zawsze moze byé uznawane
za korzystne, nalezy uzna¢ mechanizm, zgodnie z ktdrym uniewaznienie
patentu o jednolitym skutku nast¢puje na terytoriach wszystkich paristw, na
ktérych taki patent obowigzywal, W odréznieniu od pafentu europejskiego,
ktéry pozwalal na uniewaznienie patentu odrebnie, dla kazdego
z terytoriéw, na ktérych obowigzywal, w przypadku patentu o jednolitym
skutku uniewaznienie objgte jest jednolitym skutkiem, czyli nastgpuje
utrata prawa na terytorium wszystkich panstw, bedacych stronami Umowy.
Dodatkowo podkresli¢ nalezy, ze w przypadku uniewaznienia, co do
zasady obowiazuje kompetencja oddziatu centralnego, a procedura bedzie
toczyé sie w jezyku, w ktérym zostal udzielony patent. Rozwigzanie to
przypomina zatem obecnie funkcjonujgca scentralizowang procedurg
opozycyjng, ktéra ma miejsce przed Europejskim Urzgdem Patentowym.
Zmiana ta, aczkolwiek wymuszajgca uzywanie przed oddzialem
centralnym jezyka, w ktorym udzielono patentu, nie zmienia w sposéb
zasadniczy tegul postepowania obecnie obowigzujacych w przypadkn
patentu europejskiego i postepowania opozycyjnego. Mozna zatozy¢, Ze
skoro uprawnieni zpatentéw europejskich radzili sobie z procedurs
opozycyjng przed Europejskim Urzedem Patentowym, to nie ma podstaw
dla kwestionowania potrzeby czy zasadnosci scentralizowanej procedury
uniewaznieniowej w przypadku patentu o jednolitym skutku.

Warto zwroci¢ uwage, iz mozliwos¢ uniewaZnienia patentu jednolitego
w jednym postepowaniu, moze w praktyce sprawi€, iz uprawnieni z takich
patentow z wigkszg ostroznosciz wszczyna¢ beda postepowania
onaruszenie ich patentow, obawiajagc si¢ niekorzystnego skutku

uniewaznienia na catym terytorium. Zwiaszcza, e w przypadku pozwania
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potencjalnego  naruszyciela, ten zyskuje mozliwo$¢ wszczgeia
postgpowania o uniewaznienie przed oddziatem lokalnym sgdu, w ktérym
wszczeto postepowanie o naruszenie. W przypadku, gdy powodziwo to nie
ma charakteru wzajemnego, sad taki praktycznie musi prowadzic¢
postepowanie uniewaznieniowe, gdyz nie ma mozliwosci przekazania
sprawy do oddzialu centralnego. Prowadzenie postepowania
uniewaznieniowego w jezyku pafstwa oddziatu lokalnego Jednolitego
Sadu Patentowego nie zmienia sytuacji uprawnionego z patentu jednolitego
w poréwnaniu z sytuacja wniosku o uniewaznienie odnosdnie patentn

krajowego obowigzujacego na danym terytorium czy patentu europejskiego.

Podkreéli¢ nalezy, ze srodki ochrony prawnej uprawnionego z patentu
wpostaci roszczefi, przystugujgcych mu w przypadku naruszenia
zasadniczo nie odbiegajg od srodkéw prawnych, jakie stuza uprawnionemu
z patentu krajowego, gdy zastosowanie ma ustawa Prawo Wlasnosci
Przemystowej. Dzieje si¢ tak, poniewaz zawarte w Umowie postanowienia
stanowig wierne odzwierciedlenie przepiséw Dyrektywy 2004/48/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie
egzekwowania praw wlasnodci intelektualnej ( Dz. U UE z 30.4.2004
L157/45, s. 32 -39). Wydaje si¢ nawet, iz w niektérych wypadkach
postanowienia Umowy s3 niejako mmniej restryktywne dla potcncja]nych
naruszycieli, niz przepisy Dyrektywy czy stosowne postanowienia ustawy
Prawo Wiasnosci Przemystowej czy Kodeksu postgpowania cywilnego.
W przypadku tych ostatnich powstaje bowiem niejednokrotnie watpliwosé,
czy prawidtowa zostata implementowana Dyrektywa 2004/48. Zasadnicza
réznica, na korzy§¢ uprawnionego z patentu sprowadza si¢, w zwiazku
z wprowadzeniem do przepiséw Rozporzadzenia o patencie jednolitym
koncepcji naruszenia posredniego, co oznacza, iz te srodki beda mogty byé
stosowane réwniez w odniesieniu do naruszycieli posrednich. Nalezy
zaznaczyé, iz przewidziana w Umowie mozliwosé zastosowania
zabezpieczajacego zajgcia ruchomosci/nieruchomosdci czy Srodkéw
bankowych przewidziana w art. 9 ust. 2 Dyrektywy 2004/48 nie jest
niczym szezeg6lnym. Egzekwowanie roszczeni pienieznych, w zwigzku
Z naruszeniem na terenie Polski prawa krajowego pozwala na zastosowanie

35

e e e e



tozsamych $rodkéw na podstawie art. 747 ust.1 i 2 kodeksu postgpowania
cywilnego.

Wypada wskazaé, iz przepisy Rozporzgdzenia o patencie jednolitym,
w wersji zawartej w dokumencie 11328/11, pomijajg regulacje tzw. praw
wczesniejszych, stanowigcych ograniczenie patentu. Jednakze art. 15 ust. 1
e) obliguje do wystapienia z roszczeniem odnoszacym sie do uzywania
wynalazku przed udzieleniem patentu lub do prawa opartego na
pierwszefistwie uzywania do Jednolitego Sadu Patentowego. Brak
jednolitej regulacji zwiazanej z pierwszefistwem pozostawia otwarts
kwestie, czy podmiot wystepujacy z takim roszczeniem moze formulowaé
swoje powddztwo zgodnie z prawem pafistwa, gdzie powoluje si¢ na
pierwszefistwo uzywania, czy tez musi konstruowaé swoje roszczenie,
opierajac si¢ na przestankach prawnych, wynikajacych z prawa, ktére
1zadzi danym patenten. W mojej opinii Umowa powinna byé
interpretowana przy zalozeniu, iz podmiot trzeci moze podnie$¢ takie
roszczenie, wywodzac swoje prawo pierwszehstwa uzywania, zgodnie
z prawem panstwa, w ktérym to prawo nabyl, stosownie do przestanek
statuowanych w danym porzadku prawnym. To oczywiscie otwiera pytanie
o to, czy podmiot taki uzyskuje prawo uzywania skuteczne na catym
terytorium, na ktérym obowiazuje patent o jednolitym skutku, czy tez
jedynie na tym terytorium pafistwowym, na ktérym prawo to uzyskat.
Wtym zakresie brak jest wyrazne] regulacji, jak np. ma to miejsce
w Rozporzadzeniu o wspélnotowym znaku towarowym, regulujgcym
kwesti¢ wezesniejszego uzywania w rozmiarze lokalnym.?® W mojej opinii
nalezy przyja¢ zasade, iz takie prawo uzywania ogranicza si¢ jedynie do
terytorium panstwa, na ktérym, zgoﬂnie z prawem tego pafistwa, zostatoby
uzyskane przeciwko patentowi krajowemu. Na margincéie warto zauwazyé,
iz takie rozwigzanie przyjmuje Umowa w odniesieniu do praw
pierwszenstwa, skutecznych wobec patentu europejskiego, zgodnie z art.
14 i. Umowy.

® Art. 111 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2000 r. w sprawie
wspblnotowego znaku towarowego (Wersja ujednolicona), Dz.U UE z 24.3.2009 L. 078/1 -42.
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3.3.

Jednostka naukowa jako podmiot naruszajacy patent

o jednolitym skutku
3.3.1. Zalozenia ogoine

Co do zasady uprawnione wydaje sie przyjecie pogladu, iz jednostki
naukowe nie korzystajg z udzielonych patentéw poprzez wykonywanie
dziataf faktycznych, skladajacych sic na zastrzezong sfere wylacznosci
takich jak: wytwarzanie czy wprowadzenie do obrotu produktéw, bedacych
noénikami chronionego rozwigzania. To powoduje, iz jednostki takie nie sg
bezposrednio konfrontowane 2z problemem interpretacji zastrzezef
patentowych i ewentualnym procesem o naruszenie. Pytanie o naruszenie
patentu nalezacego do 0s6b trzecich powstaje zasadniczo w momencie, gdy
podejmowana jest decyzja o produkcji czy wprowadzeniu do obrotu
towar6w okreslonego rodzaju. OczywiScie nie ozmacza to, iz zarzuf
naruszenia patentu w ogdle nie dotyczy takich jednosiek. Wydaje sie
mozliwe wyodrebnienie, co najmniej, nastgpujgcych sytuacji faktycznych,
w ktérych jednostka naukowa moze zostaé skonfrontowane z problemem
naruszenia patentu o jednolitym skutku, w przypadku, gdy obowigzuje on
na terenie Polski:

a. przekroezenie przywileju badawczego;

b. korzystanic z patentu krajowego, ktory zdaniem uprawnionego

Z patentu jednolitego narusza jego prawa;

c. korzystanic z danego wynalazku na terytorium Polski i ewentualne

nabycie prawa pierwszefistwa uzywania.

Sytuacja, w ktérej jednostka naukowa pozywana jest z tytulu naruszeniu
patentu jednolitego zasadniczo nie odbiega od sytuacji innych podmiotéw,
ktére moga by pozywane z tytulu naruszenia patentu jednolitego.
Jednakze jak si¢ wydaje, dzialalno§¢ prowadzona przez jednostke naukows
sprawia, iz wlasciwe byloby przyjecie zalozenia, ze jednostka taka, ze
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wzgledu na fakt, iz nie wprowadza produktéw do obrotu, moze jedynie
naruszy¢ patent jednolity na terytorium Polski. Jednak dla celéw niniejszej
analizy, przyjeto robocze zatozenie, iz do naruszenia moze doj§é réwniez

poza terytorium Polski.

Z punktu widzenia takiego podmiotn, majistotniejsze wydaje si¢ ocena
proponowanych rozwigzahh w zakresie rezimu jg¢zykowego, jurysdykcji
Jednolitego Sadu Patentowego oraz ewentualnych érodkéw, jakie mogg
by¢ zastosowane wobec podmiotu, ktéry naruszyl patent jednolity. Ponadto
nadmienié wypada, iz w sytuacji pozwania jednostki naukowej przez
uprawnionego z patentu o jednolitym skﬁtku, wskazywane powyzej zalety
jednolitego systemu ochrony patentowej mogg byé postrzegane jako
ewentualne czynniki, zwigckszajace ryzyko w stosunku do systemu obecnie
obowigzujacego.

33.2. Ocena w zakresie jurysdykcji i jozykéw
postepowania

Ocena skutkéw prawnych proponowanych rozwigzan, zakladajac, iz
jednostka naukowa jest pozwana przed Jednolity Séd Patentowy nalezy
oceni¢ odrgbnie dla sytuacji, w ktérej Polska jest strong Umowy badZ
Polska nie jest strong Umowy, a jednostka taka zostaje pozwana w zwiazku

z dokonanym naruszeniem za granica.

3.3.2.1. Skutki prawne dla jednostek naukowych,
majacych siedzibe w Polsce, przy zaloZeniu, iz
Polska jest strong Umowy

Jezeli Polska bedzie strong Umowy nalezy zakladad, iz zostanie w Polsce
utworzony oddziat lokalny Jednolitego Sadu Patentowego. Zgodnie z art. 5
ust. 2 Umowy oddziat lokalny zostanie utworzony na wniosek pafistwa,
zgodnie ze Statutem. Zgodnie z art. 13 Statutu lokalny oddzial Jednolitego
Sadu Patentowego zostaje utworzomy na podstawie decyzji Komitetu
Administracyjnego, czyli ciala powolanego na podstawie Ufnowy.
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Sformulowanie Umowy oraz Statutu daje podstawe do wniosku, iz
jedynym  elementem, wymaganym dla decyzji  Komitetu
Administracyjnego jest wniosek umawiajgcego sie panistwa. Tym samym
Komitet Administracyjny nie ma uprawnief, by taki wniosek odrzuci¢
badz sprzeciwi¢ si¢ utworzenin oddziatu lokalnego.

Jednostki naukowe powinny byé zatem pozywane z tytulu ewentualnego
naruszenia na terenie Polski patentéw o jednolitym skutku badz patentéw
europejskich, a jezykiem postgpowania bedzie jezyk polski. Jezeli zostanie
przeciw nim wszczete postgpowanie moga rowniez wnies¢ przed tym
sgdem powédztwo wzajemne badz tez odrgbne powddziwo
o uniewazunienic. O ile w przypadku powodztwa wzajemnego istnieje
mozliwosé przekazania bez zgody pozwanego sprawy o uniewaznienie do
. oddzialu centralnego, gdzie bedzie obowigzywatl jezyk inny niz polski, o
tyle mozliwo$¢ taka nie istnieje w przypadku, gdyby pozwany wni6st
powoddztwo o uniewaznienie do lokalnego oddzialu jedoolitego Sadu
Patentowego w odrgbnym postgpowaniu, stosownie do art. 15 a ust. 3
Umowy.

W przypadku zatem powolania oddzialu lokalnego (badz oddzialu
regionalnego, gdzie wskazany zostanie jezyk polski) nie ma zagrozenia, iz
postgpowanie o naruszenie bedzie toczylo si¢ w innym j¢zyku, niz jezyku
polskim. Wprawdzie postanowienia Umowy zastrzegajg, iz mozliwa jest
wtym przypadku decyzja Prezesa Sadu Pierwszej Instancji, lecz
obwarowana jest ona ograniczeniami, ktére nie wydaje si¢, by mogly
pozwoli¢ na zmiane jezyka postepowania w przypadku jednostek
naukowych. Podobnie nie nalezy si¢ w moim przekonaniu obawiaé takiej
decyzji Prezesa w stosunku do tych, ktérzy prowadza dziatalnoéé jedynie
na terenie Polski. Brak bowiem byloby argumentéw, ktdre uzasadnialyby
taka decyzje. Podkresli¢ nalezy, ze zgodnie z proponowang regulacja
decyzja taka powinna by¢ uzasadniona okolicznosciami faktycznymi danej
sprawy ioparta by¢ o reguly odpowiednio$ci i uczciwosci, co wyraznie
wskazuje, iz decyzja taka nie moze prowadzi¢é do dyskryminacji
pozwanego podmiotu. Jezeli zatem naruszenie nastgpuje na terenie Polski,
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podmiot taki prowadzi tutaj dziatainosé, to brak jest podstaw do tego, by
taka decyzja zostata podjeta. W przypadku, kiedy postepowanie toczylo sie
przed oddzialem lokalnym w jqzykp polskim, zgodnie z og6lng zasads, ten
jezyk bedzie rébwniez jezykiem postepowania przed Sadem Apelacyjnym.

W zwigzku z wylaczng wiasciwoscig oddziatu centralnego w sprawach
o ustaleni¢ nie istnienia naruszenia oraz w przypadku uniewazniefi, nie
powiazanych z powodztwami o mruszenie, jezykiem postepowania bedzie
jezyk, w jakim zostal udzielony patent (angielski, francuski badz
niemiecki). Konieczno$¢ prowadzenia postgpowania w jezyku procedury
udzielenia patentu moze zatem stanowié czynnik zniechecajacy jednostki
naukowe do wszczynania takich postepowan. Z drugiej jednak strony
nalezy zaznaczy¢, iz regula prowadzenia postepowania w j¢zyku, w ktérym
zostat udzielony patent, ma zastosowanie obecnie do procedury
opozycyjnej przed Europejskim Urzedem Patentowym. Istotna zmiana
nastagpi co do inicjowania postepowafi uniewaznieniowych, ktére
w przypadku patentdéw europejskich toczyly si¢ przed organami i sagdami
poszczegblnych pafistw. Trzeba pomadto uwzglednié w ocenie, iz
wstosunku  do  patentéw  europejskich  wiadciwa  procedura
uniewaznieniowa, w odréznieniu od procedury opozycyjnej, jest
zdecydowanie rzadziej wszczynana, z uwagi na fakt, iz przede wszystkim
patenty nie speiniajgce przestanek zdolnoéci patentowej sa eliminowane
w procedurze opozycyjnej. Ponadto procedura uniewaznieniowa zwykle
stanowi element strategii obrony pozwanego z tytulu naruszenia. W tym
za$ przypadku pozwany o naruszenie, jak wskazano powyzej ,stosownie do
art. 15a ust. 3 Umowy, zyskuje mozliwos$é wszezgeia postepowania przed
oddziatem lokalnym i prowadzenia jej w j¢zyku, obowigzujacym w danym
oddziale lokalnym. Oceniajac t¢ kwesti¢ w odniesieniu do jednostek
naukowych, trzeba zwrécié uwage, iZ wszczecie postgpowania
uniewaznieniowego, stosownie od przepiséw ustawy Prawo Wilasnosci
Przemystowej, wymaga wykazania interesu prawnego. Trudno uznaé, by
jednostka naukowa mogla w przypadku patentu curopejskiego czy
krajowego, poza sytuacjg, gdy podstawg uniewaznienia s3 przestanki
podmiotowe, posiadaé interes prawny potrzebny do wystgpienia
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z wnioskiem o uniewaznienie. W przypadku jednostki naukowej wydaje
si¢, i ten interes prawny pojawi si¢ dopiero w momencie, gdy zostanie ona
pozwana z tytulu naruszenia. Wowczas mozliwe stanie si¢ wszczecie
postepowania uniewaznieniowego przed oddzialem lokalnym sadu,

~ w ktérym wszczeto postepowanie o naruszenie.

W sytuacji, gdy naruszenie bedzie miato miejsce poza terytorium Polski,
jednostka naukowa moze byé pozwana albo przed lokalny oddziat sadu
paristwa, w kitérym ma micjsce naruszenie badZ przed lokalny oddziat
w Polsce, ze wzgledu na siedzibe jednostki naukowej. W przypadkun
pozwania jej przed oddzial lokalny miejsca naruszenia postgpowanie
bedzie toczylo si¢ w jezyku wiasciwym dla paristwa, w ktérym oddzial ten
si¢ znajduje. Nalezy zaznaczy¢, ze réwniez ta reguta obowigzuje obecnie
w stosunku do naruszenia patentéw europejskich, gdyby podmiot majacy
siedzibg w Polsce zostal pozwany przed sad panstwa, w ktérym nastgpilo

naruszenie.

Nalezy jednak zwrécié uwage, iz postanowienia Umowy nie s3 precyzyjne,
gdy chodzi o ustalenie, kiedy odnosnie postgpowari, wskazanych w art. 15
ust.1 a), b), d), e) oraz f) 2 pojawia si¢ wiasciwosé oddzialu centralnego.
Stosownie do art.15a ust.1 Umowy , Jezeli wlasciwe pafistwo bgdace strong
Umowy nie ma oddzialu lokalnego/regionalnego, pow6dztwa moga by¢
wniesione do oddziahi centralnego™.

Watpliwoé¢ ta nie pojawia si¢ w sytuacji, gdy wlasciwosé sadu
umawiajgcego si¢ panstwa wynika zaréwno z faktu, iz pozwany ma
siedzibg w tym paiistwie, jak i woéwczas, gdy w tym paristwie dochodzi do
‘paryszenia, Woéwczas istnienie oddzistu lokalnego w tym pafistwie
wylgezy jurysdykeje oddzialu centralnego. Natomiast otwartym pozostaje
pytanie, czy jurysdykcja ta wylaczona jest w przypadku, gdy w miejscu
siedziby pozwanego istnicje oddzial lokalny sgdu, natomiast nic ma
oddziatu lokalnego sadu w pafistwie, w ktérym doszlo do naruszenia.

% To jest postgpowanie o: naruszenie’oraz zagrozenie naruszenia, postepowania zabezpieczajace,
postepowania o odszkodowanie i kompensacyjne wynikajace z ochrony tymczasowej, pierwszefstwa
uzywania, a takze zaplate w zwigzku z licencjg otwarts.
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Powstaje woéwczas pytanie, czy powdéd musi pozywaé w patistwie,
w ktoérym pozwany ma swojg siedzibg, czy tez moze wnies¢ powddztwo do
oddzialu centralnego. Watpliwo$é ta pojawia si¢, gdyz odmiennie niz
w przypadku Rozporzadzen kreujgcych prawa unitarne (wspdlnotowy znak
towarowy, wzdr wspolnotowy) nie wskazano wyraZnie, iz wiasciwosé ta
ma charakter kaskadowy.?

K]

Wydaje si¢ jednak, iz biorgc pod uwage regulacj¢ zawarta w art. 31 ust. 3
Umowy uprawniona jest interpretacja, iz wlasciwos¢ oddziatu centralnego
w przypadku pochodzacych z panstw, bedacych strong Umowy pojawia sie =
dopiero wowczas, gdy w zadnym z paiistw stron, wskazanych zgodnie z art.
15a ust.1 a) i b) nie ma oddziatu lokalnego/regionalnego Jednolitego Sadu
Patentowego. W takim bowiem przypadku, o czym stanowi art. 31 ust. 3
Umowy, pochodzacemu z pafistwa begdacego strong Umowy przystuguje
prawo zadania tlumaczenia ,,odpowiednich dokumentow”.

Poniewaz konieczno$¢ dostarczenia tlumaczenia patentu przez
uprawnionego z patentu jest odrebnym prawem pozwanego, wskazanym
w art. 4 Rozporzadzenia o ttumaczeniach, nalezy zalozyé, ze opisane w art.
31 ust.3 Umowy prawo zgdania ttumaczen dokumentéw dotyczy innych
dokumentéw niz sam patent. Na podstawie tego postanowienia nie jest
jasne, czy koszt takich tlumaczefi bedzie poniesiony przez strony (w
efekcie przez strone przegrywajaca spér), czy tez tlumaczenie ma byé
zapewnione przez sgd. Biorac jednak'pod uwage literalne sformulowanie
art. 31 ust. 3 Umowy (,,Notwithstanding Article 29(5)”), wydaje sie
uzasadnione, iz koszt przygotowania thimaczefi nie powinien obcigzaé

stron post¢powania.

3 Art. 97 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r, w sprawie wsp6lnotowego
znaku towarowego {(Wersja ujednolicona), Dz. U UE z 24.3.2009 L 078/1 -42.
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3.3.2.2. Skutki prawne dla jednostek naukowych,
majagcych siedzibe w Polsce przy zalozeniu, iz
Polska nie jest strong Umowy

W sytuacji, gdy Polska nie bgdzie strong Umowy, patent jednolity nie
bedzie wywieral skutku na terytortum Polski. W takim przypadku
ewentualna odpowiedzialnosé z tytulu naruszenia patentu o jednolitym
skutku moglaby dotyczyé naruszenia patentu, dokonanego poza terytorium
Polski. Wéwczas jednostka taka bedzie mogla byé pozwana, albo przed
lokalny oddziat sgdu, gdzie nastapilo naruszenie badZz przed oddzial
centralny, W takim wypadku ewentualne powddziwo o uniewaznienie
bedzie wnoszone albo przed tym lokalnym oddzialem albo przed
oddzialem centralnym na zasadach analogicznych. Nalezy podkreslié, iz
w przypadku postepowania przed odzialem centralnym, podmiot
pochodzacy z pafistwa nie bgdgcego strona Umowy nie bedzie mogh zadaé
dostarczenia tlumaczen, stosownie do art. 31 ust.3 Umowy, jako Ze prawo
to zarezerwowane jest jedynie dla pochodzgcych z panstw, bedacych strong
Umowy.

3.3.2.3. Podsumowanie zagadnien dotyczacych
wiasciwosci Jedno'litego Sqdu Patentowego oraz
jezykdw postepowania przed Jednolitym Sgadem
Patentowym

Podsumowujac nalezy stwierdzié, ze w przypadku podpisania przez Polske
Umowy i utworzenia lokalnego oddziatu Jednolitego Sadu Patentowego
w Polsce, pozywanie jednostek naukowych z tytulu naruszenia na terenie
Polski nie powinno ulec zmianie, jeZeli chodzi o miejsce prowadzenia
postepowania i jezyk postepowania. Powinny by¢ one pozywane przed
lokalny oddziat Jednolitego Sgdu Patentowego, utworzony na terenie
Polski, a jezykiem postgpowania bedzie jezyk polski.

W przypadku naruszefi dokonanych za granica, réwniez nie powinna
nastapi¢ zmiana w pordwnaniu do sytuacji obecnie obowigzujacej, na tle
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Rozporzadzenia 2001/44. Podmioty te bylyby pozywane albo przez sad
whasciwy dla ich siedziby albo przed sad paiistwa, w ktérym nastapito
naruszenie. Przyjmujac, iz zostaje w Polsce utworzony oddzial lokalny,
nalezy réwniez zalozy¢, iz pozwany powitiien byé pozywany przed ten sad,
nawet w sytuacji, gdy w panstwie, w ktérym dokonano naruszenia nie ma
oddziatu lokalnego.

Przystagpienie do patentu jednolitego, nie zmieni zatem co do zasady
miejsca i jezyka postgpowania w przypadku naruszenia dokonanego na
terenie Polski i za granicg przez jednestki naukowe posiadajace
siedzib¢ w Polsce, o ile zostanie utworzony na terenie Polski lokalny

oddzial jednolitego Sadu Patentowego.

Jezeli nie zostanie utworzony oddzial lokalny Jednolitego Sadu
Patentowego, wowczas jednostki takie bedg mogly byé pozywane przed
* oddziat centralny Jednolitego Sadu Patentowego w przypadku naruszenia
na terenie Polski, jak i za granica, zakladajgc, iz oddzial lokalny sadu nie
Zostanie utworzony w miejscu, w ktdrym nastapito naruszenie. Moga byé
réwniez pozwani przed sgd miejsca naruszenia, jezeli utworzono tam
oddzial lokalny sadu. Jezyk postgpowania w przypadku oddziatu
centralnego to niemiecki, angielski lub francuski, w zaleznoscei od tego,
wjakim jezyku patent zostal udzielony. W przypadku postgpowania za
granica jezykiem postgpowania bgdzie jezyk panistwa, wktorym ma
siedzibe oddziat lokalny.

Konieczne zatem, z punktu widzenia zabezpieczenia intereséw
podmiotéw, prowadzacych dzialalno§é na terenie Polski i majacych na
terenie Polski siedzibe utworzenie lokalnego oddzialu Jednolitego Sadu

Patentowego.

W przypadku niepodpisania Umowy i obowigzywania na terenie Polski
patentu europejskiego badz krajowego, jednostki naukowe beda pozywane
na terenie Polski. Tutaj réwniez beda mogly wnosié wnioski
o uniewaznienie tych patentéw z zastrzezeniem wskazywanej powyzej
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. niepewnosci, co do przysztych zmian dotyczacych patentu europejskiego.
W przypadku za$ naruszenia patentu jednolitego za granica pozywane bedg
przed sad miejsca, w ktérym nastapilo naruszenie badZ polozony jest
oddzial centralny jednolitego Sadu Patentowego

W przypadku podpisania przez Polske Umowy powédziwo
o uniewaznienie patentu o jednolitym skutku, nie powigzane z naruszeniem,
powinno by¢é wniesione przed oddzial centralny Jednolitego Sadu
Patentowego. Regulacja w zakresie jezykéw odpowiada obecnemu
uregulowaniu postgpowania opozycyjnego, z ftym iz procedura ta
w odniesieniu do patentéw europejskich toczy sie przed Europejskim
Urzgdem Patentowym. W przypadku powédztw o uniewaznienie, nie
wnoszonych jako powoédztwa wzajemne, ale w zwigzku z toczacym sig¢
postepowaniem o naruszenie, powdédztwo wnoszone jest do tego samego
lokalnego oddziatu. Zakladajgc, iz postepowanie o naruszenie toczy si¢
w Polsce, wéwczas pozwana jednostka naukowa moze zlozy¢ powéddztwo
przed lokalnym oddzialem sadu. Podkreslié nalezy w tym kontekscie, ze
uniewaznienie, zgodnie z zasadg jednolitego skutku, dotyczy wszystkich
patentéw objetych jednolitym skutkiem, a postgpowanie bedzie toczylo si¢
w Polsce. W przypadku zas, gdy postepowanic o naruszenie dotyczy
naruszen na terenie innego kfaju niz Polska i tam toczy si¢ post¢powanie
przed lokalnym oddzialem, wowczas wniosek o uniewaznienie moze byé
wniesiony do tego lokalnego oddzialu. Rozwigzanie to jest tozsame, jezeli
chodzi o miejsce i jezyk postepowania w sytuacji, gdyby na terenie tego
paristwa obowigzywal! patent europejski badZ patent krajowy, ktéry

naruszono.

Jezeli Polska nie bedzie strong Umowy, to wéwczas zawsze wniosek
o uniewaznienie patentu o jednolitym skutku bgdzie musiat by¢ wniesiony
do oddziatu centralnego, chyba Ze podmiot taki zostal pozwany z tytulu
naruszenia takiego patentu popelnionego za granicg przed sad, gdzie
nastgpilo naruszenie. W obu przypadkach postepowanie bgdzie toczylo si¢
poza terytorium Polski bgdZz w jezyku patentu badz w jezyku paristwa,
przed oddziatem ktérego toczy si¢ postgpowanie.
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W przypadku pozostalych postgpowan, zastrzezonych do wylacznej
wlasciwosci Jednolitego Sadu Patentowego, przystapienie do Umowy
zasadniczo nie zmienia ogélnych zasad wlasciwosci miejscowej
w stosunku do Rozporzadzenia 2001/44. Mozna powiedzieé, iz nawet
rozszerza mozliwo$é korzystania z sadu polozonego na terenie Polski
w odniesieniu do powédztwa o ustalenie prawa korzystania z wynalazku,
wynikajacego z pierwszefistwa korzystania. Wedle zasad og6lnych
Rozporzadzenia 2001/44 wydaje si¢, ze uprawniony z patentu musialby
byé pozwany przed sad patfistwa, w ktérym ma siedzibe. Tymczasem
zgodnie z postanowieniami Umowy, moze to réwniez mieé miejsce przed
oddziatem lokalnym w panstwie, w ktérym nastepuje mnaruszenie lub
zagrozenie patentu. Zakladajac, iz jednostka naukowa, powohije si¢ na
prawo z pierwszefistwa uzywania na terenie Polski, postgpowanie takie
bedzie moglo by¢ wszczete réwniez na terenie Polski. W przypadku nie
przystapienia do Umowy postepowanie takie musialoby zostaé¢ wszczgte
przed sadem, w ktérym uprawniony z patentu ma swoja siedzibe wedle
‘ogélnych zasad Rozporzadzenia 2001/44.

3.3.3. Rezim jezykowy wynikajacy z Rozporzadzenia
w sprawie ttumaczen

Jak wskazano powyzej, w punkcie 3.2.2. niniejszej analizy, przyjety
w Rozporzadzeniu o thumaczeniach rezim jgzykowy ma z punktu widzenia
jednostek naukowych na etapie prowadzenia badan naukowych i prac
rozwojowych mniejsze znaczenie, zakladajgc, iz interesuje ja na tym etapie
przedmiot patentu i nie dokonuje si¢ interpretacji zastrzezen patentowych.
Interpretacja zastrzezefi patentowych dokonﬁwana jest przed podmioty
uczestniczagce w obrocie na etapie podejmowania decyzji, czy okreslone
rozwigzanie wkracza w zakres patentu udzielonego na rzecz osoby trzeciej
i wigze si¢ zwykle zpodj¢ciem przez taki podmiot okreslonej decyzji
orozpocz¢ciu okreslonej produkcji czy wprowadzaniu do obrotu
okreslonych produktéw. Wydaje si¢ zatem mato prawdgpodobne, by
jednostka naukowa znalazla sie w takiej sytuacji. Ewentualne
przekroczenie przywileju badawczego bedzie raczej polegalo na podjeciu
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czynnosci, wykraczajacych poza ten przywilej, nie zaé sporu co do zakresu
przedmiotowego ochrony patentowej. Zakladam roéwniez, iz jednostki
naukowe sg raczej nastawione na uzyskiwanie patentéw, niz podejmowania
prac badawczych nakierowanych na omini¢cie tych istniejacych
i stworzenie technologii, nie cechujacych si¢ wlasnymi przestankami
zdolnosci patentowej. Jednak, dla kompletnosci niniejszych rozwazan, nie
wykluczajac teoretycznie takiej mozliwosci, wypada réwniez ocenié ten

aspekt proponowanych w Rozporzagdzeniu o thumaczeniach rozwigzan
jezykowych. '

Podkresli¢ nalezy, ze dokumentacja patentowa skladajgcy si¢ z zastrzezen,
opisu i rysunkéw, co do zasady jest skierowana do, uzywajac wyrazenia
przyjetego w ustawie Prawo Wiasnosci Przemyslowej, znawcy z danej
dziedziny techniki. Podnoszony cz¢sto wdyskusji nad patentem
o jednolitym skutku niezwykle istotny argument dotyczacy aspektu
informacyjnego dokumentacji patentowej musi uwzgledniaé fakt, iz
whasciwe zinterpretowanie zawartego w dokumentacji patentowej tekstu
zawsze wymaga wiedzy specjalistycznej z danej dziedziny techniki oraz
umiejetnodci  imterpretacji  zastrzezefi. W przypadku  dokumentacji
patentowej w jezyku innym niz jezyk urzgdowy danego paiistwa, tej
wiedzy specjalistycznej i umiejetnoSci musi jeszeze towarzyszyé
znajomo$§¢ danego jezyka, przy uwzglednieniu jego specjalistycznego
charakteru, povﬁqzanego z dziedzing techniki, ktérej dotyczy rozwigzanie.
Aczkolwiek wydaje si¢, iz na poziomie jednostek naukowych takie
powigzanie kompetencji nie jest rzadkosdcia, decyzj¢ na poziomie
biznesowym o rozpoczgeiu produkcji powinno poprzedzaé badanie
w stanie techniki dla ustalenia, czy rozwigzanie ktére chce sie stosowad
narusza, czy nie narusza praw osOb trzecich. Oczywiste jest, iz
przeprowadzenie takich badarn, ze wzgledu na istnienie kompetencji nie
tylko dotyczacych wiedzy i umiejetnoéci, ale réwniez jezyka moze
powodowaé wzrost kosztéw z tym zwigzanych. Nie mozna bowiem
wykluczyé, iz dla zwigkszenia stopnia bezpieczefistwa prowadzonych
badaii tzw. czystoSci patentowej rozwigzania przeciwstawianego
opatentowanemu, konieczne bedzie siggnigcie po specjalistow, dla ktorych
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dany jezyk jest jezykiem ojczystym. Jezeli za$§ nie podejmuje si¢ w ogdle
badan, co do tzw. czystoci patentowej przed rozpoczeciem dzialan
komercyjnych, to niepewnos¢, co do tego, czy narusza si¢ patent, czy
patentu si¢ nie narusza, przedstawia si¢ podobnie, niezaleznie od tego, czy
dokumentacja patentowa jest dostgpna w jezyku urzedowym danego
panistwa, czy w jezykach innych pafistw. Réznica w istocie sprowadza si¢
zatem do kosztéw, jakie mogg wigzaé sie z przeprowadzeniem takiego
badania. W tym kontekécie pozytywnie nalezy oceni¢ rozwigzanie przyjete
w Rozporzadzeniu o ttumaczeniach, iz patent ma jedng wigzacy wersj¢
jezykows. Takie rozwiazanie w istocie nie pozwala giéwnie uprawnionemu
na rozbiezne interpretacje, wynikajgce z réznorodnosci 1 niedoskonatosci
tlumaczen. Z pewnoscia zatem nalezy oczekiwaé, iz wzrosnie przeci¢tny
koszt prowadzenia badan tzw. czystoSci patentowej rozwigzaf,
prowadzonych dla Polski.

Natomiast nalezy zwrécié uwage, iz z punktu widzenia tych podmiotdw,
ktére my$lg o ekspansji na terytorium Unii Europejskiej, system ten, ze
wzgledu na jeden jezyk dia patentu obowigzujacego na terytorium patistw,
bedacych stronami Umowy powinien byé tafiszy, a jednoczesnie bardziej
przewidywalny wobec braku réznic pomiedzy poszczegélnymi wersjami
tlumaczen patentéw, obowigzujgcych na poszczegdlnych terytoriach
panistwowych.

Zwrocié nalezy nadto uwage, iz pelne tlumaczenie dokumentacji
patentowej ma by¢ dostarczone przez uprawnionego z patentu w przypadku
sporu. Obowigzek ten ciazy jednak na uprawnionym z patentu tylko wtedy,
gdy pozwany pochodzi z pafistwa, bedgcego strong Umowy., Osoba,
pochodzaca z paristwa, nie bedacego strong Umowy, nie bedzie réwniez
mogla powolywaé si¢ na art. 4 Rozporzadzenia o thumaczeniach, ktéra
nakladé na sad orzekajacy w sprawie naruszenia obowigzek rozwaZenié,,
jakie znaczenie dla naruszenia miat fakt, iz dokumentacja patentowa nie
byta dostgpna w jezyku urzedowym panstwa, w ktérym doszlo do
naruszenia badZ, w ktérym podmiot taki ma swojg siedzibe. O ile
znaczenie tego przepisu moze byé, ze wzgledu na charakter jednostki
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naukowej i zakladang znajomos¢ jezykéw naukowcoéw niewielkie, o tyle
w przypadku matych podmiotéw, dziatajacych na lokalnych rynkach moze
on stanowié istotna dyrektywe dziatania dla Jednolitego Sadu Patentowego.

3.3.4. Srodki ochrony jakie moga byé uzyte przeciwko
podmiotowi naruszajacemu patent

Jak wskazano powyzej w pkt 2.6 niniejszej analizy $rodki ochrony
pfzewidziane przez Umowe, zasadniczo nie réznig si¢ od §rodkéw ochrony,
jakiec wynikaja z obecnie obowiazujacej ustawy Prawo Wlasnosci
Przemystowej i Dyrektywy 2004/48. W tym tez zakresie nie nalezy
oczekiwaé daleko idgcych zmian, gdyby srodki przewidziane w Umowie
mialyby by€ stosowane na terytorium Polski. Zastrzec nalezy, iz
definitywna ocena konsekwencji wynikajacych 2z zastosowania tych
$rodkéw wymagalaby analizy tzw. Rules of Procedure, ktére beda
stanowily szczegélowe przepisy postepowania przed Jednolitym Sadem
Patentowym i ktére z pewnoscia moga praé na sposéb ich stosowania

w praktyce.

34. Uwagi ogdlne, co do proponowanych rozwigzan,
zawartych w Rozporzadzeniu o patencie jednolitym,
Rozporzadzeniu o ttumaczeniach oraz Umowie

Nalezy podkresli¢, iz zawarte w niniejszej - analizie rozwazania nie mogg byé
traktowane jako kompletna ocena rozwigzan, wskazanych aktéw prawnych. Zaréwno
ramy, jak i cel niniejszej analizy spowodowaly, iz praktycznie nie odniesiono si¢ do
tych zagadnien, ktére mogg wptynaé na funkcjonowanie systemu patentu jednolitego
w przyszlosci.

Generalnie zagadnienia te mozna podzieli¢ na dwie grupy. Pierwsza z nich odnosi si¢
do potencjalnego funkcjonowania w przyszlosci systemu patentowego w ksztalcie,
wynikajacym z omawianych aktéw prawnych. Wydaje si¢, co z pewnoscia jest
skutkiem odejscia od koncepcji patentu wspolnotowego, na rzecz patentu o jednolitym
skutku, stanowigcego w 'istocie pewna modyfikacj¢ obowiazujacych regulacji
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w zakresie patentu europejskiego, iz w Rozporzadzeniu o patencie jednolitym zbyt
wasko uksztaltowano jednolite przepisy prawa materialnego (np. przepisy dotyczace
uniewaznienia). To bedzie powodowalo w wielu sytuacjach faktyczanych, konieczno$c
siggnigcia po przepisy prawa krajowego. W wielu przypadkach okreélenie prawa
. whadciwego moze powodowaé watpliwosci, ktdre prawo ma zastosowaé Jednolity Sad
Patentowy (np. podniesienie przez pozwanego zarzutu w postgpowaniu o natuszenie,
iz przystuguja mu prawa z licencji, ustalenia istnienia praw pierwszefistwa). Oprocz
problemu wyboru prawa wiadciwego dla oceny zgloszonego zarzutu, czy powddztwa,
stosowanie przez Jednolity Sad Patentowy réznych porzadkéw prawnych w tej samej
sprawie, moze powoddwaé watpliwodci, zaréwné co jego wyboru, jak i prawidtowosci
rozstrzygnigcia w danej sprawie. To powoduje, iz funkcjonowanie stworzonego
systemu w praktyce moze sprawia¢ trudnosci, podmiotom, ktére beda powodami Iub
pozwanymi przed Jednolitym Sadem Patentowym. Dodatkowo niektére z przepiséw
nie zostaly sformutowane do§é précyzyjnie, tak jak choéby wskazywane w niniejszej
opinii watpliwosci, co do wylacznej jurysdykcji Jednolitego Sadu Patentowego.
Z pewnoscia nalezy oceniaé, iz stosowanie tego systemu w praktyce begdzie
skomplikowane. Trudno przewidywaé, na ile powotany Jednolity Sad Patentowym
bedzie posiadal dostateczne kompetencje by poradzié sobie w praktyce z tak

skomplikowanymi zagadnieniami.

Druga grupa watpliwosci wigze sie z wyborem mechanizmu wzmocnionej wsp6lpracy
jako instrumentu, pozwalajacego na wprowadzenie jednolitych rozwigzaf z jednej
strony, z drugiej za$ strony dajgcego mozliwo$¢ wystgpienia poszczegblnych paristw
ztego mechanizmu. Fakt, iz w chwxh obecnej nie uczestniczg w systemie
wzmocnionej wspbipracy, takie pafistwa jak Wiochy i Hiszpania powoduje, iz
powszechnie wskazuje si¢ na negatywne konsekwencje, w postaci dalszego
rozcztonkowania systemu ochrony patentowej w Europie, co obniza jej
konkurencyjnos¢ w stosunku do pozostalych w swiecie rynkéw patentowych. Z jednej
bowiem strony, zakladajac, iz przepisy te zostang przyjete w 25 pafistwach, Unia
Europejska nie bgdzie w tym obszarze stanowila jednolitego rynku. Nawet autorzy nie
nalezgcy do zwolennikéw, przyjetych rozwigzaf wskazuja, iz pozostawanie poza
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systemem niektorych pafstw czionkéw Unu Europejskiej bedzie wywoiywalo
negatywne skutki dla tych pafistw w postaci®®

- poddania patentéw, o jednolitym skutku przyshugujacych podmiotomm majscym
siedzibg w tych patistwach, prawu niemieckiemu, zamiast prawu miejsca siedziby tych
podmiotéw”;

- ryzyka pomini¢cia danego terytorium przez podmiot uprawniony z patentu
jednolitego i nie uzyskania przezenn ochrony w trybie patentu europejékiego badz
krajowego, co spowoduje, iz pafistwa te stang si¢ jedynie terytoriami dystrybucji
produktéw, bez dostepu do nowoczesnych technologii. Nalezy réwniez liczyé sig
z mozliwoscig podjecia dziataf, ograniczajgcych swobodny przeplyw towaré6w na

terenie Unii 28

- wylgczenia tych pafstw z dalszych prac dotyczagcych rozwoju jednolitej ochrony
patentowej na terytorium Unii Europejskiej.?>

Podkresli¢ nalezy, iz system ochrony patentowej, ktdry narzuca stosowanie j¢zyka
obcego jest korzystniejszy dla tych, dla ktérych jezyk ten jest jezykiem ojczystym.
Oczywiscie otwartym pozostaje zawsze pytanie, czy niewatpliwe ryzyka i trudnosci
z tym zZwigzane sg ograniczone przez korzy$ci plynace z uczestniczenia w danym
systemie ochrony. Podkre$lié¢ nalezy, iz nie jest mozliwe, by pochodzacy z panistw, nie
bedacych stronami Umowy, o ile chcieliby prowadzié jakgkolwiek dziatalno$é poza
terytorium panstwa, w l&érym maja swojg siedzibe, a na terytoriach panstw bedacych
stronami Umowy, nie zostali skonfrontowani z dzialalnoscig Jednohtego Sadu
Patentowego, choclazby w sytuacji wniesienia powddztwa o uniewaznieni¢ patentu
o jednolitym skutku. W przypadku paristw, nie uczestniczacych w mechanizmie
wzmocnionej wspélpracy paristwa takie nie beda miaty mozliwosci delegowania do
tego sadu s¢dziéw, pochodzacych z tych paristw. Nie ma zatem szansy, by podmiot,
Wszczynajgcy postepowanie czy pozwany przed Jednolity Sad Patentowy w panistwie,

% H, Ullrich, Harmonizing Patent law : The Untamable Union Patent, Max Planck Institute for
Intellectual Property and Competition Law, s. 24 i n;; tekst dostepny na stronie http:/papers.ssm.com
", Ulixich, ibidem, 5.25

281, Ullrich, ibidem, 5.26-27

# H. Ullrich, ibidem,s.28
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gdzie zarzuca mu si¢ naruszenie moégl liczy¢ na zasiadanie w skladzie orzekajgcym

sedziow, pochodzgcych z danego pafstwa.

Nalezy réwniez zaznaczyé, iz wyrazana czgsto obawa, iz wzrost liczby patentéw na
terytorium Polski w zwigzku z przystapieniem do Umowy, spowoduje wzrost optat
licencyjnych, zaklada w istocie, iz na tym terytorium uprawnieni z patentdw
o jednolitym skutku nie uzyskuja stosownych patentow krajowych badZ patentéw
europejskich. Biorge jednak pod uwage, iz wybér strategii 4patentowej zalezy od
kosztow, zwigzanych z uzyskaniem tej ochrony w stosunku do oczekiwanych zyskéw,
biorgc pod uwage potencjalny rynek zbytu, jakim jest Polska, mozna oczekiwaé
w przypadku co najmniej niektérych rozwigzah, uzyskania przez takie podmioty
réwniez ochrony na tym terytorium. Przy takim zalozeniu nalezy uzna¢, iz argument
o wzroscie kosztéw w zwiagzku z uzyskaniem licencji moze okazaé si¢ chybiony,
poniewaz taka licencj¢ i tak bedzie trzeba uzyskaé¢ od uprawnionego z patentu,
skutecznego na terytorium. Sytuacja obowigzywania patentu krajowego i patentu
europejskiego powoduje, iz prowadzenie badafi czystodci patentowej mna tym
terytorium nie wymaga znajomosci jezykéw, gdyz patent udzielony jest w jezyku
danego panstwa. Zaznaczy¢é jednak nalezy, iz w przypadku badania czystosci
patentowej poza granicami Polski be¢dzie wymagana znajomo$é jezyka, w jakim
udzielono patentu. To uprawnia do twierdzenia, iZ pozostawanic poza systemem
ochrony patentowej w postaci patentu jednolitego jest zdecydowanie korzystne
jedynie dla tych podmiotéw, ktére nic prowadza jakiejkolwiek dziatalnosci
w panstwach nalezacych do Unii Europejskiej, w szczeg6lnosci nie wproWadzaja, do
obrotu towar6w na innych terytoriach niz terytorium Polski. W przypadku za$
podmiotéw, ktére cheg podjaé taka dziatalnosé, takie badanie bedzie konieczne.

Rekomendacje

Zakladajac, ze Polska bedzie strong Umowy i bedzie uczestniczyla w systemie
ochrony patentu o jednolitym skutku, celowe wydaje si¢ przede wszystkim podjecie
dziatan, zmierzajgcych do utworzenia na terenie Polski lokalnego oddziatu Jednolitego
Sadu Patentowego. Z tym powigzana jest komieczno$é podjecia dziataf,
pozwalajacych na nalezyte przygotowanie oséb, ktére beda sprawowaly funkcje
s¢dziego w tym sgdzie. Utworzenie lokalnego oddziatu Jednolitego Sadu Patentowego
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nie usunie z pewnoscig wszystkich trudnoéci, jakie bedg staly przed uzytkownikami
tego systemu, ktéry, co nie ulega watpliwosci, bedzie si¢ zmieniat w najblizszych
latach. Jednak wobec podmiotéw, majgcych siedzibe na terenie Polski i nie
prowadzgcych dziatalno$ci w imnych panstwach Unii Europejskiej, utworzenie
oddziatu lokalnego praktycznie wylgczy mozliwo$¢é prowadzenia postgpowania poza
terytorium Polski i w jezyku obcym oraz zwigzane z tym zagroZenia.

Konieczne jest rbéwniez stworzenie odpowiednich programéw ksztalcenia,
pozwalajacych poszerzaé i rozwijaé wiedzg, kompetencje i umiejetnosci specjalistow,
prowadzacych badania czysto$ci patentowej rozwigzan.

Konieczne wydaje si¢ réwniez polozenie dalszego nacisku w procesie ksztalcenia na
rozwijanie umiejetno$ci jezykowych, zwlaszcza na uczelniach technicznych. Nie
wydaje si¢ raczej mozliwe stworzenie jednolitego systemu ochrony patentowej na
terenie Unii Europejskiej, ktéry bedzie poslugiwal sie wszystkimi jezykami
urzedowymi pafistw czlonkéw wobec tego kompetencije te beda nabieraly
szczegOllnego znaczenia. Z drugiej za$ strony nie wydaje si¢ dzisiaj mozliwe, by prace
w zakresie stworzenia systemu jednolitej ochrony patentowej zostaly zaniechane.

Na pewno patent o jednolitym skutku zwigksza atrakcyjnosé ochrony patentowe), ze
wzgledu na obszar terytorium, ktérego dotyczy. To stanowi niewatpliwy bodziéc_ do
tego, by polskie jednostki naukowe uzyskiwaly ochron¢ w tym systemie. Jednakze
system ten, aczkolwiek fafiszy, réwniez wymaga stworzenia mechanizméw
finansowania koniecznych do uzyskiwania tych patentéw przez jednostki naukowe.
Zpunktu widzenia jednostek naukowych pozadane jest réwniez poszukiwanie
instrumentéw, ktore pomoglyby im nie tylko zglasza¢ patenty, ale réwniez je
komercjalizowaé,

Analiza SWOT dla jednostek naukowych *°

* Przy zalozemiu, iz Polska jest strona Umowy, analiza opiera si¢ na ujgciu historyczoym
i poréwnaniu sytuacji prawnej podmiotéw, jaka istnieje przy obecnym systemie ochrony patentowej
z {3, bedacg wynikiem przyjecia aktdéw prawnych, ktérych dotyczy niniejsza analiza.
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