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1. Zatozenia og61ne 

1.1. Cel ekspertyzy 

Celem. ekspertyzy jest wskazanie i przeanalizowanie korzysci, szans i zagrozen 

wynikajqcych z jednolitego systemu ochrony patentowej, w szczegolnosci utworzenia 

jednolitego sadupatentowego oraz proponowanego rezimu jezykowego dla .k:rajowych 

jednostek naukowych (w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

o zasadach fmansowania nauki). 

1.2. Zalozenia badawcze 

Jednostki naukowe, w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 0 zasadach 

finansowania nauki, to jednostki prowadzace w spos6b ciagly badania naukowe 

i rozwojowe, kt6rych lista zostala zawarta w wyZej wymienionej ustawie.· 

Wsp6lnym mianownikiem lqcZllCym dose zroznicowane, zar6wno pod wzgledem 

prawnym, jak i organizacyjnym jednostki jest prowadzenie w spos6b ci~gly boom 

naukowych i prac rozwojowych. Pojecie badafi. naukowych i prac rozwojowych 

zostalo zdefiniowane w tej samej ustawie. Analiza tych definicji pozwala na przyjecie 

zalozenia, it pojecie badarinaukowych i prac rozwojowych odnosi sie do dzialalnosci, 

kt6ra Die ma, co do zasady, charakteru komercyjnego. OczywiScie definiowanie 

jednostek naukowych poprzez dzialalnosc naukowa i rozwojowa 0 charakterze 

niekomercyjnym, nie wyklucza mozliwosci swiadczenia uslug przez te jednostki 

o charakterze komercyjnym. 

Fakt, lz istotq funkcjonowania jednostek naukowych jest prowadzenie dzialalnosci 

naukowo - rozwojowej oznacza, iz szczegolnego znaczenia w przypadku tych 

jednostek, w por6wnaniu z innymi uzytkownikami systemu patentowego, Die 

prowadzqcymi tego typu dzialalnosci, nabiera mozliwosc swobodnego korzystania 

przez jednostki naukowe z dokumentacji patentowej dla tych wlasnie ceI6w. Maj~ 

powyzsze na uwadze, w ramach niniejszej ekspertyzy zostana om6wione kwestie, 

zwiazane z dzialalnoscia badawczo - rozwojowa, prowadzona przez te jednostki. 

W odrebne] czesc! anaIizy zostana przedstawione te zagadnienia, dla ktorych bez 
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znaczenia pozostaje charakter dzialalnosci, prowadzonej przez jednostki naukowe 

i kt6re sll wsp6lne dla wszystkich [ego uzytkownikow, W szczegolnosci chodzi 

o mozliwose pozwania jednostki naukowej z tytulu narnszenia patentu. Aczkolwiek, 

jak: wskazano ponizej, w wielu przypadkach problemy te maj~, ze wzgledu na 

charakter i status jednostek naukowych znaczenie zdecydowanie ograniczone. Nie 

mozna jednak wykluczyc, iz zagadnienia te w sytuacjach szczeg6lnych moga 

rzutowac na ocene korzysci, szans i zagrozen wynikaiacych z systemu jednolitej 

ochrony patentowej. 

W ekspertyzie przyjeto zalozenie istnienia systemu patentowego, kt6rego struktura 

i funkcjonowanie wynika ze wskazanych ponizej, w pkt 1.3, dokumentow, Nie 

analizowano w niej zgodnosci proponowanych rozwiazan z prawem Unii Europejskiej 

czy Konstytucja RP. Nie uwzgledniono r6wniet tych zagadnieii, kt6re nie dotycza 

bezposrednio uZytkownika systemu patentowego i nie wplywaj4 na jego sytuacj~ 

faktyczna i prawna (np. podzialu koszt6w funkcjonowania tego systemu pomiedzy 

paristwami). Ekspertyza nie zawiera rowniez opisu wszystkich aspekt6w 

funkcjonowania patentu 0 jednolitym skutku. Zostaly one ograniczone do tych 

zagadnien, kt6re w ocenie sporzadzajacego niniejsza ekspertyze maj4 zasadnicze 

znaczenie dla oeeny korzysci, szans i zagrozen, wynikajlJCych,zjednolitego systemu 

ochrony patentowej dla jednostek naukowych. 

1.3. Dokumenty b,d~ce podstaw~ sporzqdzenia analizy 

a.	 Projekt Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzaiacego 

wzmocniona wspolprace w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony 

patentowej, 201110093 (COD), wersja polska, przedstawiony przez Komisj~ 

Europejska 13 kwietnia 2011 - KOM (2011) 215 wersja ostateczna oraz wersja 

wynikaiaca z dokumentu 0 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 

"Rozporz:tdzenie 0 patencie jednoIitym"; 

b.	 Projekt Rozporzadzenia Rady wprowadzaiacy wzmocniona wspclprace 

w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej w odniesieniu do 
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odpowiednich ustalea dotyczacych tlumaczen, 201110094 (CNS), wersja polska; 

przedstawiony przez Komisje Europejska 13 kwietnia 2011 - KOM (2011) 216 

wersja ostateczna oraz wersja wynikajaca z dokumentu 0 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 "Rozpol'Zlfdzenie 

w sprawie tlnmaezen"; 

c.	 Projekt umowy dotyczacej Jednolitego Slldu Patentowego, dokument z 11 

listopada 2011 r., 0 numerze 16741/11, wersja angieIska. "Working dokument ­

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

text", wraz ze zmianami, wynikaiacym! z dokumentu z dnia 22 Iistopada 2011."r, ­

"Draft Agrement on a Unified Patent Cort and draft Statute - Draft Declarartion for 

an operational UPC", 0 numerze 17317/Il; dokurnent z dnia 24 Iistopada 2011r. ­

"Draft Agrement on the creation of a Unified Patent Cort - Guidance for future 

work", 0 numerze 17539/11 ,powolywane daje jako "Umowa"; 

d.	 Dokwnent Rady Unii Europejskiej 0 numerze 17407/11 - "Draft agreement on the 

Unified Patent Court - Relationships of the draft agreement on the Unified patent 

Court with Regulation (BC) No 44/2001 Brussels I"; 

e.	 Rozporzadzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r., w sprawie 

jurysdykcji i uznawania orzeczeni sadowych oraz ich wykonywania w prawaeh . 

cywilnych i handlowych, Dz. U VE z 15.1.2001, L 12/1, powolywane jako 

"Rozpol'ZlfdzeDie 2001/44"; 

f.	 Dokument ,.Projekt porozumienia w sprawie utworzenia jednolitego Sadu 

Patentowego - Propozycja dalszego sposobu postepowania po osiagnieciu 

porozumienia politycznego, dokument z dnia 2 maja 2012 r," 0 numerze 10059/12. 

5 



2.	 Podstawowe zalozenla systemu jednolitej ochrony
 

patentowej
 

2.1. Jednolity charakter patentu 0 jednolitym skutku 

Istota omawianego systemu ochrony patentowej jest wprowadzenie tzw. patentu 

o jednolitym skutku. Podkreslic nalezy, ze zgodnie z przyjyU! propozycja nie jest to 

prawo wsp61notowe 0 charakterze unitamym, ale wiazka patentOw europejskich, 

kt6rym na terytoriach panstw Unii Europejskiej, uczestniczacych w mechanizmie 

wzmocnionej wspolpracy, nadaje siy jednolity skutek w zakresie, okreslonym 

przepisami Rozporzadzenia 0 patencie jednolitym. 1 Dzial'ajqcy w tym systemie 

ocbrony patentowej - Europejski UrZ4d Patentowy - na dotychczasowych zasadach, 

wynikajacych z Konwencji 0 patencie europejskim'', udziela patentu europejsklego 

w· panstwach wyznaczonych przez podmiot, ubiegaiacy siy 0 ochrone patentowa. 

W przypadku, gdy udzielone na poszczeg6lnych terytoriach panstw, uczestniczacych 

w mechanizmie wzmocnionej wsp6lpracy, patenty majq ten sam zakres ochrony, 

w6wczas na podstawie wpisu do tzw. Rejestru jednolitej ochrony patentowej moze 

uzyskac on tzw. jednolity charakter. Istote jednolitego charalcteru wyraza art. 3 ust.2 

Rozporzadzenia 0 patencie jednolitym wskazuiacy, it patent taki zapewnia jednolita 

ochrone oraz taki sam skutek we wszystkich uczesmiczacych panstwach 

czlonkowskich. Patent taki nie moze bye ograniczany, przenoszony, uniewazniany, 

a takze moze wygasac tylko w odniesieniu do wszystkich zaangazowanych panstw 

czlonkowskich. Jednakze uprawnionymoze udzielic licencji na terytoriach wszystkich 

lub niekt6rych panstw, uczestniczqcych w mechanizmie wzmocnionej wspolpracy. 

Patent 0 jednolitym skutku obowiazuje na terytoriach panstw, bedacych strona 

Umowy 3 od dnia opublikowania przez Europejski Urzad Patentowy infonnacji 

o przyznaniu patentu europejskiego w Europejskim Biuletynie Patentowym. Jako 

efekt jednolitego skutku Rozporzadzenie 0 patencie jednoIitym przewiduje, i.t oplata 

1 Art.3 Rozporzadzenia 0 patenciejednoJitym. 
2 Konwencja 0 udzieJaniu patent6w europejskich (Konwencja 0 patencie europejskim) z dnia 5 
paZdziemika 1973 T., dz. Ust. 2004 nr 79, poz. 737 z p6Zn. zmianami, dalej powolywana jako 
,Konwencja 0 patencie europejskim". 
JUmowa 0 Jednolitym Sqdzie Patentowym, dokument wskazany w pkt 1.3 c) niniejszej opinii. 
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z tytulu utrzymywania ochrony na terytorium paiistw, bedacych stronami Umowy 

bedzie' wnoszona do Europejskiego Urzedu Patentowego. 

Patent europejski 0 jednolitym skutku wywiera jednolity efekt na terytorium panstw, 

bedacych stronami Umowy. Podobnie, jak w przypadku patentu europejskiego, 

uzyskac patent 0 jednolitym skutku moze kazdy, a wiec takze podmiot nie maiacy 

siedziby b~z nie prowadzacy dzielalnosci gospodarczej w paiistwach, stronach 

Umowy. 

Rozporzadzenie 0 patencie jednolitym zawiera nieliczne przepisy materialnego prawa 

patentowego. Zostaly one objete jednym rozdzialem, zatytulowanym "Skutki patentu 

europejskiego ". Ich analiza pozwaIa na stwierdzenie, iz celem tych przepis6w jest 

jednolite uregulowanie zakresu prawa, jaki wiaze sill' z uzyskanym patentem 

o jednolitym skutku. 

I ta.k Rozporzadzenie 0 patencie jednolitym zawiera nastepuiace regulacje: 

a.	 wyliczenie katalogu uprawniefi, skladaj~ych sill' na prawo wylacznego 

korzystania z patentu (art. 6 Rozporzadzenia 0 patencie jednolitym); 

b.	 defmicjc;: posredniego naruszenia patentu oraz uprawnienie do zakazania uzywania 

patentu w przypadku jego posredniego naruszenia oraz (art. 7 Rozporzadzenia 

o patencie jednolitym); 

c.	 ograniczenia WYbtcznosci PIZYslugujlJcej uprawnionemu w przypadku 

podejmowania dzialafi przez osoby trzecie (art. 8 Rozporzadzenia 0 patencie 

jednoIitym); 

d.	 wyczerpania praw z patentu 0 jednolitym skutku (art. 9 Rozporzadzenia 0 patencie 

jednolitym). 

Zwr6ci6 nalezy uwage, iz przepisy te w spos6b jednolity, zgodnie z celem patentu 

o jednolitym skntku, beda regulowaly sytuacje prawna podmiotu uprawnionego 

z patentu 0 jednolitym skutku, niezeleznie od tego, na terytorium kt6rego z panstw, 

bedaeych strona Umowy, uprawniony chcialby wykonywac swoje prawa z patentu. 
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W pozostalym zakresie patent 0 jednolitym skutku rna bye traktowany jak patent 

krajowy panstwa, bedacego strona Umowy, w kt6rym uprawniony mial siedzibeb~dZ 

glowne miejsce prowadzenia dzialalnosoi gospodarczej, lub w razie ich braku 

prowadzil dzialalnosc w chwili zgloszenia patentu w Europejskim Urzedzie 

Patentowym. Te zasady znajduj~ rowniez zastosowanie przy okresleniu wlasciwego 

prawa krajowego w przypadku wielosci wsp6luprawnionych. W przypadku, gdy 

uprawniony z patentu pochodzi spoza paiistw, bedacych stronami Umowy, wowezas, 

zgodnie z art. 10 ust. 3 Rozporzadzenia 0 patencie j ednolitym patent taki bedzie 

traktowany jako patent krajowy, poddany prawu niemieckiemu. 

2.2. Rezim j~zykowy 

Rozporzadzenie 0 patencie jednolitym uzupelnia Rozporzadzenie w sprawie 

tlumaczen, kt6re zwalnia podmiot, ubiegaiacy sie 0 patent jednolity z obowiazku 

dostarczania tlumaczefi na jezyki paristw, w ktorych patent ten obowiazuje. Patent jest 

publikowany w jezyku postepowania przed Europejskim Urzedem Patentowym, 

a wiec w jezyku jakim zostal udzielony. Stosownie do art. 4 Rozporzadzenia 

w sprawie tlumaczen uprawniony z patentu jest obowiazany dostarczyc tlumaczenie 

patentu 0 jednolitym skutku na jezyk urzedowy paristwa bedacego strona Umowy, 

w ktorym mialo miejsce domniemane naruszenie b~ wktorym rna siedzibe 

domniemany sprawca naruszenia w przypadku sporu dotyczacego takiego patentu, na 

zadanie domniemanego sprawcy naruszenia. Uprawniony z patentu jest rowniez 

zobowiazany, na zadanie sadu wlasciwego na terytorium zaangazowanych panstw 

czlonkowskich, do dostarczenia tlumaczenia patentu najezyk postepowania tego sadu, 

Thnnaczenia te ~ dokonywane na koszt uprawnionego z patentu. 

Dodatkowo art. 4 ust. 4 Rozporzadzeniaw sprawie tlumaczen stanowi, iz w przypadku 

sporu dotyczacego roszczenia 0 odszkodowanie, sad przed kt6rym prowadzone jest 

postepowanie, powinien rowniez wzi~c pod uwage, ze przed otrzymaniem 

tlumaczenia, 0 kt6rym mowa w ust.l, domniemany sprawca m6g1 Die wiedziec badz 

tez nie miecuzasadnionych powod6w, aby domyslac sie, ze narusza patent. 

Rozporzadzenie w sprawie tlumaczeri zaklada, iz w przyszlosci specyfikacja patentu 

jednolitego bedzie thunaczona na wszystkie jcrzyki urzedowe Unii Europejskiej przy 
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zastosowaniu thimaczeri mechanicznych. W okresie przejsciowym, zgodnie z art. 6 ust. 

1 Rozporzadzenia w sprawie tlnmaczen do wniosku 0 rejestracje jednolitego skutku, 

uprawniony jest obowiazany dolqczyc tlumaczenie patentu na jezyk angielski, jesli 

[ezykiem postepowania jest francuski lub niemiecki. W przypadku, gdy jezykiem 

postepowania byl jezyk angielski, dostarcza tlumaczenie na dowolnie wybrany jezyk 

urzedowy patlstwa czlonkowskiego, bedacy jezykiem urzedowym Unii. TIumaczenia 

te nie maj.ll mocy wi~ej, lecz jedynie charakter informacyjny. Brzmienie art. 6 ust. 

3 Rozporzadzenia daje podstawe do przyjecia pogladu, iz okres przejsciowy nie 

bedzie obowiazywal kr6cej niz 6 lat od momentu wejScia w zycie Rozporzadzenia 

w sprawie tlumaczen, gdyZ dopiero po uplywie tego okresu, zaklada sie ocene 

i weryfikacjC( funkcjonowania systemu thnnaczeii maszynowych. 

2.3. Wyt~czna wtasciwosc Jednolitego Sqdu Patentowego 

Zgodnie z art. 15 Umowy, utworzony na jej podstawie, Jednolity Sad Patentowy 

bedzie Inial tzw. wylfJezJUI. wlaSciwosc w odniesieniu do postepowan, kt6rych 

przedmiotem jest: 

a	 naruszenie lub zagrozenie naruszenia patentu, dodatkowego swiadectwa 

ochronnego oraz powiazanych z nimi srodkow obrony, w1.llczajlJ.C pow6dztwa 

wzajemne dotyezace licencji; 

b.	 ustalenie nieistnienia naruszenia; 

c.	 zabezpieczenie tymczasowe i Srodki zabezpieczajace; 

d.	 uniewaznienie patentu; 

e.	 pow6dztwo wzajemne 0 uniewaznienie patentu; 

f.	 odszkodowanie i kompensacja wynikajace z tymczasowej ochrony patentu 

o jednolitym skutki, w zwiazkuz opublikowanym zgloszeniem; 

g.	 UZywanie wynalazku przed udzieleniem patentu oraz prawa oparte na prawie 

wczeSniejszego UZywania wynalazku; 
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h.	 kornpensacja dla Iicencji, udzielonych na podstawie art. 11 Rozporzadzenia 

o patencie jednolitym"; 

1.	 decyzja Europejskiego Urzedu Patentowego w zakresie zadan powierzonych mu 

na podstawie art. 12 Rozporzadzenia 0 patencie jednolitym. 

W pozostalych sprawach, Die objetych wylqczn~ wlaSciwosci~ Jednolitego Sadu 

Patentowego, wlasciwe beda sady Umawiajacych si~ pafistw, kt6rych wlaSciwos6 

zostanie okreslonazgodnie z przepisami Rozporzadzenia 2001/44. 

Jak z powyzszego wynika wylqczna wlaSciwosc Jednolitego Sadu Patentowego 

dotyczy przede wszystkim kwestii zwiazanych z naruszenie.m i uniewaznieniem 

patentu jednolitego, a takze dochodzeniem innych roszczen przez uprawnionego 

z patentu 0 jednolitym skutku. Te zreszta zagadnieni.a zdaj~ si~ miec zarowno dIa 

uprawnionego z patentu, jak i podmiot6w trzecich, uczestniczacych w obrocie, 

znaczenie zasadnicze, gdyz decyduja one 0 efektywnosci udzielonej ochrony 

patentowej. Nie sa objete wyl~zn~ wlaSciwosci~ Jednolitego Sadu Pateatowego spory 

powstajace na tIe wykonania b~dz nienaleZytego wykonania umowy dotyczace] 

opatentowanego wynalazku, z wyjatkiem sytuacji, gdy pozwany przeciwstawia 

powodowi prawa wynikajace z udzielonej licencji, zgloszone w postaei pow6dztwa 

wzajemnego. 

Nalezy podkreslic, it przepisy Umowy pozwalaja pozwanemu podnosic wszelkie 

zarzuty w sytuacji wytoczenia przeciwko niemu pow6dztwa 0 naruszenie lub 

zagrozenie naroszenia, kt6re wyl~zaj~ mozliwosc przypisania mu dzialania 

bezprawnego. Oznacza to tym samym, ze mozna rowniez podnosic zarzuty, oparte na 

normach prawa krajowego, obowiazuiacych w miejscu naruszenia patentu. 

Na tIe tej regulacji nie do konca pozostaje jasne, w jakim zakresie wyl~cznfl: 

wlaSciwosci'l Jednolitego Sadu Patentowego Sll objctte spory z tytulu tzw. ocbrony 

tymczasowej patentu 0 jednolitym skutku, 0 kt6rej mowi art. 67 ust. 2 Konwencji. Jak 

wskazano powyzej art. 15 Umowy, statuuje wyl~:zIUJ. wlaSciwosc jedynie 

4 Chodzi to 0 licencje otwarte, kt6rej mozliwosc udzielenia dla patentu jednolitego, przewiduje 
Rozporzadzenie 0 patenciejednolitym 
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W odniesieniu do roszczen odszkodowawczych i kompensacyjnych. Gdyby zatem 

prawo paristwa, ktoremu podlega patent jednolity, przewidywalo rowniez inne 

roszczenia niz roszczenia odszkodowawcze i kompensacyjne, to otwarta pozostaje 

kwestia, czy w tym zakresie bedzie wylaczniewlaSciwy Jednolity 8Cld Patentowy czy 

roszczenia takie SIl objete jurysdykcja sadu panstwa bedacego strona Umowy, 

wlasciwego zgodnie z Rozporzadzeniem 2001144. Na wlasciwose tego ostatniego 

wskazywalaby wyIdadnia Iiteralna, podczas gdy wykladnia celowosciowa 

nakazywalaby przyjecie wyl~mej wlasciwosci Jednolitego Sadu Patentowego do 

wszelkich roszczeri, jakie przewiduje prawo krajowe w zwiazku z tzw. ochrona 

tymczasowa, Za niepozadane uznae bowiem nalezy statuowanie wlasciwosci roznych 

sadow dla roznych roszczen, powstaiacych jednak w zwiazku z tym samym 

zdarzeniem, jakim jest dzialanie stanowiace naruszenie. 

Nie ~ obj~te wyl~cZ1'Ul wlaSciwoSc4- Jednolitego Sadu Patentowego spory wynikajqce 

z zawartych umow, ktQrych przedmiotem jest patent jednolity. Podkreslic zatem 

nalezy, u wszelkie spory dotyczace niewykonania b~di nienalezytego wykonania 

um6w licencyjnych pozostaia w gestii wla.Sciwych sadow krajowych. Jedynym 

wyjatkiemby~ te.powodztwa 0 zaplate, dla ktorychpodstawabedzie licencja otwarta 

patentu 0 jednolitym skutku, udzielona zgodnie z art. 11 Rozporzadzenia 0 patencie 

jednolitym. PodkreSli6 nalezy, iz ogloszenie 0 gotowosci udzielenia licencji otwartej 

w przypadku patentu 0 jednolitym skutku dokonywane bedzie za posrednictwem 

Europejskiego UrzeduPatentowego. 

Z punktu widzenia podmiot6w trzecich, podejmuj~ych dzialania przeciwko 

podmiotowi uprawnionemu z patentu 0 jednolitym skutku konieczne wydaje sie 

zwrocenie uwagi, it Jednolity S~ Patentowy rna wy1llCZDll wlaSciwosc w sprawach 

o uniewaznienie patentu jednolitego, zar6wno wszczynanego w formie pow6dztwa, 

jak i pow6dztwa wzajemnego. Ten sad pozostaje tez wylacznie wlasciwy w sprawach 

pow6dztw 0 ustalenie nieistnienia naruszenia, a takze tych pow6dztw, kt6rych 

przedmiotem jest ustalenie istnienia prawa do korzystania z rozwiazania objetego 

patentem jednolitym na podstawie wezesniejszego uzywania, 

Oceniaiac proponowane rozwiazanie i jego skutki zalozyc rowniez nalezy, iZ zgodnie 

z propozycja, zawarta w dokumencie Rady Unii Europejskiej 0 numerze 17407/11, 
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zostanie zmienione Rozporzadzenie 2001/44. Celem proponowanej zmiany jest 

wyrazne potraktowanie Jednolitego Sadu Patentowego jako sadu Paristwa Strony Unii 

Europejskiej. Takie rozwiazanie rna, zdaniem jego tw6rc6w, wylqczyc ryzyko 

pozywania podmiotow, majacych swoja siedzibew Unii Europejskiej, a pochodzacych 

z paristw, nie bedacych stronami Umowy prz.ed Jednolity Slid Patentowy wpanstwie, 

k:t6rego sad nie bylby wlasciwy, zgodnie z przepisami przedmiotowego 

Rozporzadzenia. Dodatkowo proponowane zmiany zapewni6 majfb na zasadach 

wynikajacych z. Rozporzadzenia 2001144, uznawani~ i wykonywanie wyrok6w, 

wydanych przez Jednolity Slid Patentowy w panstwach, nie bedacych stronami 

Umowy. Proponuje si~ rowniez wprowadzenie wyrazne] regulacji, pozwalajacej 

stosowac art. 27 i 28 Rozporzadzenia, w przypadku wszczecia r6wnoleglych 

postepowan przed Jednolitym Sadem Patentowym z jednej strony oraz sadem 

krajowym panstwa,nie bedacego stronaUmowy z drugiej strony. 

Wprowadzenie proponowanej regulacji bedzie mialo przede wszystkim ten skutek, ze 

w przypadku stwierdzenia, iz zgodnie z Rozporzadzeniem 2001144 jurysdykcja 

przypadalaby sadowi danego panstwa", to w odniesieniu do postepowan, wskazanych 

wart. 15 Umowy, sadem wlasciwym na terytorium tego Paiistwa Czlonkowsldego 

bedzie Jednolity Sad Patentowy, 0 ile oczywiscie panstwo to jest strona Umowy. 

Jednolity Sad Patentowy nie bedzie Inial zatem jurysdykcji w paiistwach, kt6re nie sq. 

strona Umowy. Nie oznacza to jednak, it podmioty, majC}.Ce swoja siedzibe 

w Panstwie, nie bedacym strona Umowy nie beda zmuszone do podejmowania 

czynnosci procesowych przed tym SCJde~ ale polozonym w Panstwie, bedacym strona 

Umowy. Podmiot, majacy swoja siedzibe w panstwie, nie bedacym strona Umowy, 

bedzie m6gl bye, stosownie do art. 5 ust. 3 Rozporzadzenia 2001144 pozwany przed 

sad panstwa, w kt6rym dochodzi do naruszenia. Sadem zaS wlaSciwym na terytorium 

tego panstwa dla naruszenia patent6w 0 jednolitym skutku bedzie Jednolity Sad 

Patentowy. 

S Podkreslic nalezy, ze zgodnie z przepisami Rozporzadzenia 2001/44 sadem wldciwym by~by Sild 
majdujllcy sle w Patistwie Czlonkowskim Unii Europejskiej, w kt6rym pozwany rna swojlJ siedzib~ 

(miejsce zamieszkania), stosownie do przepisow og6lnych - art. 2 ust.l b¥iz slld panstwa, gdzie 
itasf4pilo naruszenie lub zagrozenie naruszenia patentu, stosownie do przepisOw 0 jurysdykcji 
szczeg6Inej - art. 5 ust.3. 
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Analogicznie, podmiot pochodzqcy z paristwa, Die bedacego strona Umowy, bedzie 

zmuszony do podiecia dzialail przed Jednolitym Sadem Patentowym na terytorium 

innego pailstwa w przypadku, gdy chce rozpoczac kt6res z postepowan, objetych 

wy1ftcZW} wlasciwoscia tego sadu a skierowanych przeciwko uprawnionemu z patentu 

o jednolitym skutku, jak na przykJad jego uniewaznienie czy ustalenie nieistnienia 

naruszenia, 0 ile zgodnie z przepisami Rozporzadzenia 2001/44 wlasciwe beda sady 

panstw, bedacych strona Umowy. 

Oznacza to, iz podmiot, majacy swoja siedzibe w Panstwie me bedacym strona 

Umowy tyIko wtedy nie bedzie zmuszony do dzialania przed Jednolitym Sadem 

Patentowym,polozonym poza terytorium tego paristwa, a znajduiacymsie wpanstwie,
 

bedacym strona Umowy, 0 He nie bedzie prowadzil dzialalnosci gospodarczej na
 

terytoriach paastw, gdzie zostal udzielony patent jednolity, a ktora to dzialalnosc
 

moglaby stanowic jego naruszenie. W przypadku, gdyby Polska nie byla strona
 

. Umowy, jurysdykcja Jednolitego Sadu Patentowego nie bedzie wchodzila w gre, 0 He
 

podmiot maiacy swoja siedzibe w Polsce, nie prowadzi dzialalnosci na terytoriach
 

pa6stw Unii Europejskiej, bedacych stronami Umowy. 

Ponadto nalezy zwr6ci6 uwage, ze stosownie do art. 58 Umowy, po uplywie 7 lat od 

daty wejScia w zycie Umowy, wy1ftCzna jurysdykcja sadu obejmie rowniez patenty 

europejskie. Podobnie, jak w przypadku patent6w 0 jednolitym skutku, sad ten stanie 

siQ wylacznie wlaSciwy dia spraw, wymienionych w art. 15 Umowy w odniesieniu do 

patent6w europejskich. Talc, jak w przypadku patent6w 0 jednolitym skutku, 

jurysdykcja tego sadu na danym terytorium panstwowym bedzie wlasciwa wowczas, 

gdy zgodnie z Rozporzadzeniem 2001/44, wlaSciwy bylby sad danegopanstwa. 

Podobnie zatem, jak w przypadku patent6w 0 jednolitym skutku, rowniez 

w przypadku patentOw europejskich, pochodzacy z panstw nie bedacych stronami 

Umowy b¢ll musieli wszczynac postepowania przed tym sadem, 0 ile wlaSciwe, 

zgodnie z przepisami Rozporzadzenia 2001/44 beda sady poloZOne na terytoriach 

innego paDstwa. 

Pozostaje jednak niejasne, czy po uplywie 71etniego okresu przejsciowego, 0 k:t6rym 

m6wi art. 58 Umowy, panstwa nie bedace stronami Umowy zachowaia uprawnienie 

13 



do uniewaznienia na swoim terytorium patent6w europejskich wobec wylflcznej 

w tym zakresie wlasciwosci Jednolitego Sadu Patentowego. Poniewaz Jednolity Sfld 

Patentowy Die rna jurysdykcji na terytorium Panstwa, nie bedacego strona Umowy, to 

o He me zostanie zmieniony art. 22 ust. 4 Rozporzadzenia 2001/44, w6wczas nalesy 

przyjq.c, ze to sady lub inne organy krajowe wlasciwe na terytoriach tych panstw, nie 

bedacych stronami Urnowy, pozostana wlasciwe do uniewaznienla patentu 

europejskiego, skutecznego na tym terytorium. Kwestia ta pozostaje jednak niejasna 

wobec braku dostepnosci proponowanych zmian do Rozporzadzenia 2001144. 

2.4.	 Wtasciwosc miejscowa Jednolitego Sqdu 

Patentowego 

Generalnie, zasady wynikajq.ce z Umowy, co do wlasciwosci miejscowej Jednolitego 

SaduPatentowego nie odbiegajaod zasad,kt6re przyjmuje Rozporzadzenie 2001144. 

Powodztwa z tytuhi naruszenia, zagrozenia naruszenia, wnioski 0 zabezpieczenie, 

pow6dztwa 0 odszkodowanie lub kompensacje wynikajq.ce z tzw. ochrony 

tymczasowej, pow6dztwa 0 ustalenie praw opartych na pierwszeristwie uzywaniaoraz 

pow6dztwa 0 wynagrodzenia z tytuiu licencji otwartej moga bycwszczete: 

a)	 przed oddzialem lokalnym sadu, znajdujacym siy w panstwie bedacym strolUl 

Umowy, gdzie doszlo do naruszenia lub istnieje zagrozenie namszenia 

(ewentualnie przed oddzialem regionalnym, w kt6rym Panstwo to uczestniczy); 

b)	 przed oddzialem lokalnym w Panstwie czlonkowskim, w k:t6rym pozwany, lub 

w przypadku wielu pozwanych, jeden z nich, rna swojfl siedzibe lub gl6wne 

miejsce prowadzenia dzialalnosci lub w jego braku, miejsce prowadzenia 

dzialalnosci (ewentua1nie oddzialem regionalnym, w ktorym Paflstwo to 

uczestniczy), Jednakze zasada fa, w przypadku wielosci podmiot6w pozwanych 

dziala, 0 He majf! one handlowe powiazania a postepowanie dotyczy tego samego 

produktu lub procesu. 

Podkreslic jednak: nalezy, iz w stosunku do przepis6w Rozporzadzenia 2001144 nie do 

konca pozostaje jasne, jak interpretowac pojecia "gl6wne miejsce prowadzenia 
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dzlalalnosci" i ,,Dllejsce prowadzenia dzialalnosci", Zakladajac jednak, zgodnie 

z wyrazona w dokumencie Rady Unii Europejskiej 0 numerze 17407111 opinia, iz 

Jednolity Sad Patentowy wtedy rna jurysdykeje, jezeli sad danego pailstwa mialby 

jurysdykcj'r zgodnie z przepisami Rozporzadzenia 2001/44, uznac zatem nalezy, iz 

chodzi tu 0 sytuacje, do kt6rej odnosi si~ art. 5 ust. 5 Rozporzadzenia, a wiec 

roszczenie z tytuIu naruszenia dotyczy filii, agencji lub oddzialu. 

W przypadku, gdy pozwanym jest podmiot, kt6ry nie rna siedziby i me prowadzi 

dzialalnosci w Panstwach stronach Umowy, w6wczas podmiot taki powinien bye 

pozywany, zgodnie z punktem a) powyze] badz przed oddzial centraIny Jednolitego 

Sadu Patentowego. 

W braku oddzialu lokaInego i regionalnego w danym Pailstwie, wlaSciwy bedzie 

oddzial centralny sadu, 

Zawisni~cie sporu przed sadem wybranym zgodnie z tymi regulami powoduje, iz 

pow6dztwo miedzy tymi samymi stronami, oparte na tyro samym patencie Die moze 

bye wszczete przed innym oddzialem Jednolitego Sadu Patentowego. W przypadku 

jednoczesnego wszczecia w wielu miejscach, wlasciwy staje sle ten SC¢, kt6ry jako 

pierwszy otrzymal: pow6dztwo. 

Podmiot, kt6ry zostal pozwany przed oddzial Iokalny bctdZ regionalny moze wszczac 

przeciwko powodowi pow6dztwo wzajemne 0 uniewaznienie, Oddzial lokalny b~ 

regionalny mote rozpatrywae rowniez to pow6dztwo wzajemne b~z tez przekazac 

pow6dztwo 0 uniewaznienie do oddzialu centralnego. Do decyzji sadu nalezy 

w6wczas, czy postepowanie 0 naruszenie prowadzi nadal, czy tez je zawiesza. Oddzial 

lokalny bl¢Z regionalny moze rowniez za zgoda stron przekazae cale postepowanie do 

rozpoznania przez oddzial centralny. 

Co do zasady pow6dztwo 0 uniewaznienie, jezeli nie jest wnoszone jako pow6dztwo 

wzajemne, powinno byc wniesione do oddzialu centraInego. Jednakze w sytuacji, gdy 

wczesniej zostalo wszczete postepowanie 0 naruszenie, to w6wczas wprzypadku tych 

samych stron i tego samego patentu, pow6dztwo 0 uniewaZnienie moze bye rowniez 

wniesione przed tyro oddzialem lokalnym i regionalnym. W takim przypadku brakjest 
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postanowien pozwalaiacych przekazac lokalnemufregionalnemu oddzialowi sprawe 

o uniewaznienie do oddzialucentralnego. 

Wszczecie pow6dztwa 0 uniewaznienie przed oddzialem centralnym nie ogranicza 

stron do wszczecia postepowania 0 naruszenie przed odzialem lokalnym/regionalnym. 

Jednakze w takim wypadku lokalny/regionalny oddzial moze postapic podobnie, jak 

w przypadku wniesienia pow6dztwa wzajemnego czyli prowadzic postepowanie 

o naruszenie, zawiesic je lub za zgoda stron przekazac to postepowanie do 

rozpatrzenia oddzialu centralnego. 

WylllCzn<} wlasciwosc, obok pow6dztwa 0 uniewaznienie wnoszonego w fonnie 

pow6dztwa, gdy jest one wczeSniejsze niz pow6dztwo 0 naruszenie, rna oddzial 

centralny w odniesieniu do pow6dztw 0 ustalenie nieistnienia naruszenia. Umowa 

reguluie rowniez sytuaeje, gdy pomiedzy tymi samymi stronami (tub licenejobiorca 

wylacznym a wnoszacym z pow6dztwo z tytulu ustalenia nieistnienia naruszenia) 

zostanie wniesione pow6dztwo 0 naruszenie, w6wczas postepowanie to ulega 

zawieszeniu, 0 He pow6dztwo 0 naruszenie zostanie wniesione w tenninie 3 miesiecy 

od wszczeciapostepowaniaprzed oddzialem centralnym. 

2.5.	 J,zyki postepcwanla przed Jednolitym S"dem 

Patentowym Ii IIlnstancji 

Generalnie przed oddzialem lokalnym lub regionalnym jezykiem postepowania jest 

jezyk urzedowy UnH Europejskiej, bedacyjezykiem urzedowym panstwa (Iub jednym 

z jezykow urzedowych danego panstwa), w kt6rym znajduje sier oddzial lokalny lub 

jednym z jezykow urzedowych, wskazanych przez paristwa, kt6re utworzyly oddzial 

regionalny. Umawiaiace sier Panstwa majCl: rowniez mozliwosc wskazania dodatkowo 

jezykow postepowania przed Europejskim Urzedem Patentowym jako jerzyk6w, 

w kt6rych moga toczyc si~ postepowania przed oddzialami, znajduj4cymi si~ na 

terytorium tych paiistw. 

Umowa przewiduje, ze strony moga uzgodnic, pod warunkiem, wyrazenia zgody 

przez zesp6l orzekaiacy Jednolitego Sadu Patentowego, iz postepowanie bedzie 

toczylo sie w jezyku procedury wlaSciwej dia uzyskania patentu. Jezeli zespol 
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orzekaiacy nie wyrazi zgody na ten jezyk, to w6wczas strony moga wnosic 

o przekazaniesprawy do oddzialu centralnego. 

Za zgodg. obu stron. przy zachowaniu zasad dogodnosci i uezciwosci, wlasciwy zespo! 

orzekajacy lokalnego/regionalnego moze zadecydowa6 0 zastosowaniu jezyka, 

w ktOrym zostal udzielony patent jako jezyka postepowania przed Europejskim 

UrzedemPatentowym. 

Dodatkowo wart. 30 punkt 4a Umowyprzewidziano, ze na zadaniejednej ze stron, I!Q. 

wyshwhaniu drugiei strony omz wlaSciwego ze§POlu orzekaiiicego, Prezes Sadu 

Pierwszej Instancji, biorac pod uwage wszystkie okolicznosci sprawy Pm 

zachowaniu zasad dogodnoSci i uczciwoSci, moze zadecydowae, iz jezykiem 

postepowania bedzie jcrZYk, w kt6rym udzielonopatentu. 

Postepowanie przed oddzialem centralnym toczy sie w jezyku procedury, w kt6rym 

zostal udzielonypatent. 

J~yk postepowania przed sadem apelacyjnym jest taki sam, w jakim toczyla siy 

procedura przed sadem I Instancji. Strony moga wyrazic zgode, aby postepowanie 

toczylo siy w jyzyku, w ~rym udzielono patentu. Dodatkowo w wyj~tkowych 

przypadkach, wzakresie, wjakim sad apelacyjnyuzna to za wlaSciwe, za zgoda stron, 

postepowanie w c~sci lub w calosci moze toczyc sie w innym jezyku urzedowym 

umawiajacego sie panstwa. 

Dodatkowo Umowa (art. 31 ust. 3) uprawnia pozwanego,kt6ry zostal pozwany przed 

oddzial centralny Jednolitego Sadu Patentowego do zadania dostarczenia tlumaczenia 

stosownych dokumentow na jezyk Panstwa Czlonka Unii Europejskiej, bedacego 

. strona Umowy, w k:t6rym rna on siedzibe, glowne miejsce dzialalnosci gospodarczej 

albo prowadzi dzialaInosc, 0 ile: 

• jurysdykcja oddzialucentra1nego wynika z postanowieri art. 15a (1)6; 

6 Chodzi 0 przypadek pozwania podmiotu z pafistwa strony Umowy, kt6re nie utWorzylo oddzialu 
lokalnego/regionalnego. 
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- jezyk postepowania przed oddzialem centralnym nie jest jezykiem urzedowym 

Panstwa Unii Europejskiej, w kt6rym rna on siedzibe, gl6wne miejsce dzialalnosci 

gospodarczej albo prowadzi dzialalnosci; 

- pozwany me rna odpowiedniej znajornosci jezyka postepowania, 

2.6.	 Srodki ochrony, jakie moze stosowac Jednolity 5ctd 

Patentowy 

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

podejmowac czynnosci, przy uwzglednieniu interes6w stron, a takze po wysluchaniu 

kazde] ze stron, 0 ile nie byloby to sprzeczne z mozliwoscia efektywnego 

egzekwowania, nakazanych przez sad srodkow, Wsr6d srodkow zapobiegawczych 

Umowa opisuje spos6b postepowania w przypadku nakazania okazania dowodu 

znajdujacego si~ pod kontrola drugiej strony, zabezpieczenie dowodu przed 

wszczeciem postepowania oraz tzw. ,,Freezing orders" sluZqce przeciwdzialaniu 

usuwaniu maj~tk.u pozwanego z jurysdykcji, obj~tej postepowaniem. W przypadku 

. zabezpieczenia dowod6w, co do zasady procedura moze odbywac si~ bez 

wczesniejszego wysluchania drugiej strony, 0 ile stosownie do art. 35a ust 4 Umowy, 

w szczegolnosei mogloby to spowodowaC op6Znienie, kt6re wyrzadzi nieodwracalna 

szkode uprawnionemu z patentu lub zachodzi uzasadnione ryzyko, iz dow6d zostanie 

zniszczony. W takim przypadku, strona, kt6ra nie uczestniczyla w takim postepowaniu 

jest, stosownie do art. 35a Umowy zawiadamiana i sad powinien zarzadzic rozprawe 

celem ewentualnej modyfikacji badz uchylenia srodkow w ,,rOZSl}dnym terminie od 

dnia, w k:t6rym zostala ona powiadomiona 0 zastosowanych srodkach", Umowa 

przewiduje rowniez, iz w przypadku, gdy uprawniony nie wszczal postepowania alba 

srodki te wygasly lub zostaly uchylone, pozwany moze ¥ac odszkodowania. Slid 

moze rowniez uzaleznic zastosowanie tych srodkow od zaplaty kaucji. Umowa 

pozwala, na kazdym etapie postepowania, korzysta6 sadowi z ekspert6w, kt6rzy 

mogliby wyja§niae poszczeg6lne, wskazane przez Slid aspekty przedmiotowej sprawy. 

Jezeli chodzi 0 srOOki tymczasowe i zabezpieczajace, to zgodnie z art. 37 ust. 1 
.	 . 

Umowy, sad moze nakazaC zaniechania dzialaii uznawanych za naruszenie lub tez 

pozwolic na ich kontynuowanie pod warunkiem zaplaty kaueji gwarancyjnej. Sad 
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moze rowniez zabezpieczyc roszczenia poprzez zajecie towarow. W przypadku, gdy 

sytuacja finansowa pozwanego wskazuje na prawdopodobienstwo, ze nie bedzie on 

w stanie pokryc szk6d, sad moze Zajc¢ ruchomosci/nieruchomosci takiego podmiotu 

b~ zablokowaC nalezace do niego konto bankowe tytulem zabezpieczenia. 

Stosujqc srodki zabezpieczenia dowod6w, jak i inne srodki zabezpieczajace sad moze 

nakazac wnioskodawcy przedstawienie dowodow, iz jest on uprawnionym z patentu, 

istnieje naruszenie patentu badzjego nastapienie jest nieuniknione, 

Uwzgledniaiac zadanie sad powinien uwzglednic interesy stron oraz rozwazyc szkode, 

jaka mozeWYni.krutC z udzielenia bqdZ nieudzielenia zabezpieczenia. 

W sytuacji stwierdzenia naruszenia, sad jest uprawniony do zakazania okreSlonej 

dzialalnosci, w tym rowniez podmiotom odpowiedzialnym za posrednie naruszenie. 

Zakaz ten moze bye dodatkowo obwarowany karami finansowymi. Sad rna rowniez 

szerokie kompetencie odnosnie postepowania z towarami naruszajacymi prawa 

z patentu. Moze bowiem nakazae : zlozenie oswiadczenia, iz naruszaja one patent, 

wycofanie ich z obrotu, pozbawienie produktu cech, kt6re decyduj~ iz narusza on 

patent, zak:az ich wprowadzania do obrotu oraz zniszczenie. Jednoczesnie Umowa 

stanowi, iz zastosowanie tyeh srodkow powinno uwzgledniac: proporeje pomiedzy 

powaga naruszenia i zastosowanymi Srodkami potrzebnymi do jego usuniecia, wole 

pozwanego do przeniesienia tych towar6w do paristwa, w kt6rym nie stanowia one 

naruszenia, oraz interesy os6b trzecich. 

Sad ten posiada r6wniez mozliwosc zastosowania zabezpieczenia poprzez udzielenie 

informacji. 

Wszystkie dzialania podejmowane przez sad powinny uwzgledniac koniecznosc 

ochrony tajemnic produkcyinych, danych osobowych oraz informacji poufnych. 

Sfld rna takze prawo zas¥lzic na rzecz strony, kt6ra poniosla szkode, odpowiednie 

odszkodowanie, 0 ile namszyciel wiedzial 0 naruszeniu badz rial uzasadnione 

podstawy by przypuszczaC, ze naruszenie nastapilo. W sytuaeji, gdy naruszajacy nie 

wiedzial bqdi nie mial uzasadnionych podstaw by przypuszczac, ze naruszenie 
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nastapilo, uprawniony moze i:flClae wydania korzysci lub zasadzenia odpowiedniego 

wynagrodzenia. 

W przypadku roszczen odszkodowawczych moze ono uwzgledniac rzeczywisty 

uszczerbek, jak i utracone korzysci, WyIiczenie odszkodowania moze bye rowniez 

oparte na sumie ryczaltowej, wyliczonej na podstawie takich element6w jak nalezne 

uprawnionemu oplaty liceneyjne. 

3.	 Ocena proponowanych rozwi~zan z punktu widzenia 

jednostek naukowych 

3.1. Zalozenia og61ne 

Dokonanie ocenyjednolitego systemu oehrony patentowej z punktu widzenia korzysci, 

szans badz zagrozeri dla jednostek naukowyeh wyrnaga uwzglednienia roznych 

sytuacji faktycznych, W kt6rychjednostka 18 si~ znajduje. Podkreslic bowiem nalezy, 

iz niezaleznie czy odnosimysie do patentu 0 jednolitym skutku, patentu europejskiego 

ezy patentu krajowego postanowienia korzystne z punktu widzenia uprawnionego 

z patentu oeeniane Sl! czesto jako niekorzystne z punktu widzenia innych uczestnik6w 

systemu oehrony patentowej. Odpowiednio oeena szans, zagrozeri i korzysci 

determinowana jest rowniez w duzej c~Sci sytuacj4 faktyczna i prawna podmiotu, 

w jakiej on sie znajduje. Dlatego tez trzeba miec na uwadze, izocena przyj~ch 

rozwiazan w duze] mierze zalezy od tego, czy dokonywanajest ona z punktu widzenia 

jednostki naukowej jako podmiotu prowadzacego badania i potencjalnie 

uprawnionego z patentu 0 jednolitym skutku, czy tez jako podmiotu, kt6ry 

ewentualnie obawia sie dzialania tego systemu z uwagi na ryzyko zagrozenia 

naruszenia patentu. 

Wydaje sie, ze oeena szans, korzysci i zagrozen Z punktu widzenia jednostek 

naukowych wymaga uwzglednienia w pierwszej kolejnosci szczeg6lnej sytuacji tych 

podmiot6w, w por6wnaniu z innymi podmiotami, korzystaiacymi z patent6w. 

Jednostki naukowe zajmujace sie prowadzeniem badati naukowych i prac 

rozwojowych korzystaja z patent6w przede wszystkim dla tego celu. Co do zasady ieh 
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g16wna dzialalnosc Die polega na zawodowym i zarobkowym korzystaniu 

z wynalazk6w chronionych patentami poprzez urzeczywistnienie ich w materiaInej 

postaci i	 komerejalizacje produkt6w. Nawet, gdy jednostki naukowe pozyskaja 

patenty na okreslone rezultaty prowadzonych przez siebie baOOD., to raczej rozpocznq 

korzystanie z tych patentOw poprzez udzielenie licencji lub rozporzadzenie 

uzyskanym prawem z patentu. Dlatego tez w pierwszej czesci analizy dokonana 

zostanie	 oeena korzysci, szans i zagrozen, jakie wynikajCj. dla tych jednostek 

w zwiazku z prowadzona dzialalnoscia badawcza, Idor,! ewentualnie konczy 

uzyskanie prawa z patentu. Druga czC(sc analizyzostanie poswiecona sytuacji, w kt6rej 

jednostki naukowe moglyby bye pozwane z tytuIu naruszenia patentu 0 jednolitym 

skutku. W obu przypadkach analiza uwzgledniac rowniez bedzie sytuaeje prawna tych 

jednostek,	 w zaleznosci od tego, czy Polska bedzie uczestniczyla w mechanizmie 

wzmocnionej wsp61pracy. 

3.2.	 Jednostka naukowa jako jednostka prowadzaca 

dzialalnosc badawczo - rozwojowCl 

Z punktu widzenia interes6w jednostki naukowej, prowadzacej dzialalnosc badawczo 

- rozwojowq. myistotniejsze wydaje sie: 

a)	 prowadzenie badari naukowych i prac rozwojowych bez zagrozenia naruszenia 

obowiazuiacych na terenie Polski patent6w; 

b)	 dostep do ~ormacji, znajduj~cej siC( w opublikowanych zgloszeniach 

patentowych, sluzacych dalszemu rozwojowi wiedzy; 

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

badawczo - rozwojowych. 

W sytuacji, gdy jednostka naukowa staje siC( uprawniona z patentu najistotniejsze, 

podobnie, jak w przypadku innych uprawnionych, wydajll siC( nastepujace kwestie : 

a)	 zakres ochrony patentowej; 
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b) skuteczna ochrona patentu przed naruszeniami;
 

c) koszt utrzymania ochrony;
 

d) zarzadzanie posiadanymi patentami.
 

3.2.1. Prowadzenie badan naukowych prac 

rozwojowych bez zagrozenia naruszenia 

obowi~zuj~cych patent6w 

Tradycyjnie prowadzenie prac badawczo - rozwojowych wylaczone jest 

z zakresu przyslugujacej uprawnionemu WYbtcznoSci. Uznaje sie 

powszechnie, iz system patentowy, kt6rego obowiazkowym elementemjest 

publikacja zgloszen patentowych, sluZyc rna rozwojowi spolecznemu 

poprzez udostepnienie zawartej w nich wiedzy. Zaklada sie bowiem, ze 

dalszy rozw6j 0 tyle jest mozliwy, 0 He udoskonalane beda rozwiazania ju1 

opatentowane czy inne istniejace w stanie teehniki. 

Obecnie obowiazujaca w Polsce ustawa Prawo Wlasnosci Przemyslowej 

w art. 69 ust. 1 pkt 3 stanowi, it "Nie narusza sil( patentu przez stosowanie 

wynalazku do cel6w badawczych i doswiadczalnych, dla dokonania jego 

oceny, analizy alba .nauczania". Zwraca sil( uwage, it obecne 

postanowienie odbiega od formuly tzw. przywileju badawczego, przyjyrego 

w panstwach Unii Europejskiej, nadmiernie rozszerzajac go literalnie na 

dzialania, ktore wykraczaja poza prace "nad wynalazkiem", postulujEfc 

jednoczesnie, by rozumiec go w spos6b, pozwalaiacy jedynie na prace "nad 

. wynalazkiem", nie zas wykorzystywanie chronionego rozwiazania dla 

ce16wjedynie instrumentalnych .7 

W Rozporzadzeniu 0 patencie jednolitym wprowadzono przywilej 

badawczy w brzmieniu proponowanym uprzednio w projekcie Konwencji 

o patencie wsp61notowym w wersji zroku 1989. Zgodnie z art. 8 pkt b) 

7 J. SzajkowskiIH. Zakowska - Henzler w: System Prawa Prywatnego, Prawo WlasnoSci 
Przemyslowej, t. XIVA, s. 514. 
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tego projektu "Prawa wynikaiace z patentu europejskiego 0 jednolitym 

skutku nie dotycza dzielari podejmowanych w celach eksperymentalnych 

dotyczacych przedmiotu opatentowanego wynalazku". 

Sformulowanie przywileju badawczego, zaproponowane 

w Rozporzadzeniu 0 patencie jednolitym jest rowniez tozsame z regulaeja 

wys~pujqcq.w Niemczech'', Wielkiej Brytanii 9 czy Francji10 

Nie wydaje si~ jednak, by brzmienie przywileju badawczego, 

zaproponowane w Rozporzadzeniu, pomimo odmiennosci jego 

sformulowania, w spos6b negatywny wplynelo na mozliwosc prowadzenia 

prac badawczo - rozwojowych przez jednostki naukowe. Nalezy zaznaczyc, 

iz: zgodnie z 14 formula, prowadzenie dzialalnosci badawczo - rozwojowej 

nie jest limitowane celem, tak: jak rna to miejsce, stosownie do art. 69 ust,1 

pkt 3 ustawy Prawo Wlasnosci Przemyslowej. Na tle sformulowania 

zaproponowanego w projekcie Rozporzadzenia 0 patencie jednolitym, 

a stosowanego obecnie, we wskazanych powyzej panstwach europejskich, 

przyjmuje si~ raczej, ii: obejmuje ono dzialalnose badawczo - rozwojowa, 

niezaleznie od tego, czy podejmowana ona jest w celu komercyjnym, czy 

tez w celu niekomercyjnym, 0 Hedotyczy pracy nad wynalazkiem. I I 

Podnoszona przez A. Nowicka obawa, 12 iz tak sformu1owany przywilej 

badawczy nie obejmuje stosowania wynalazku dla cel6w nauczania, 

wydaje si~ bye nieuzasadniona. Przepis ten w og6Ie nie odnosi si~ do 

sytuacji np. prezentowania wynalazkujako takiego podczas wykladu, gdy 

czynnosc taka nie jest powiazana z prowadzeniem badari naukowych. 

Przepis ten odnosi si~ do sytuacji, gdy jednym z ce16w, kt6ry uzasadnia 

prowadzenieprac badawczych nad wynalazkiem jest nauczanie. Przyjmuje 

8 §11 pkt PatG (niemieckiej ustawy patentowej). 
II Art. 60 ust. 5 pkt b Patent Act 1977(angielskiej ustawy patentowej)
 
10L. 613-5Code de la propri6teintellectuelle (francuskiego kodeksuwlasnosci intelektualnej).
 
11 Kwestia tajest rozbiemie interpretowanana tie art. 69 ust.1 pkt 3 PWP, zobacz orzeczenieNSA II
 
GSK 92107, www.orzeczenia.nss.gov.p\, A. Szewc, naruszenie wlasnosci przemyslowej, 5.61 i J. 
Sz.l\jkowskilH. Zakowska - Henzler w : SystemPrawa Prywatnego, Prawo WlasnoSci Przemyslowej, 
tX1V~8. 513 
12A. Nowicka, Kontrowersje dotycZ/lOO utworzenia jednolitej ochrony patentowej oraz jednolitego 
sadu patentowego - analiza prawna,RzecznikPatentowy 2011 nr 2-4, s. 89 
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sie obecnie, iz rola prawa patentowego jest zapewnienie wylqcznosci. 

korzystania z wynalazku poprzez ucielesniajace go' nosnlki, zwiazane 

zjego realizacjll-13 Oznacza to tym samym, iz wejscie w sfere wyltlcznosci 

plynacej z patentu wymaga zastosowania wynalazku, co oznaczac bedzie 

co najmniej jego realizaeje poprzez wytworzenie produktu lub 

zastosowanie danego sposobu. Jezeli zatem chodzi 0 posluzenie si~ 

wynalazkiem w czasie wyIdadu, i nie jest to aktywnosc powiazana 

z prowadzonymi badaniami naukowo - rozwojowymi nad wynalazkiem, to 

z naruszeniem moglibysmy miec do czynieniajedynie wtedy, gdyby doszlo 

do odtworzenia materialnej postaci wynalazku w celu posluzenia si~ Dill na 

wyldadzie. Konieczne byloby powstanie materialnego nosnika wynalazku,. 

gdyz dopiero wtedy mozna mowic 0 korzystaniu z danego rozwiazanla 

poprzez wytworzenie. Przypadek ten nie zachodzi w sytuacji, gdy w czasie 

wykladu podmiot posluguje sie materialnym nosnikiem wprowadzonym do 

obrotu przez uprawnionego lub za jego zgoda b'ldz tez posluguje si~ 

dokumentacja patentowa, opisuj~~ rozwiazanie, stanowiace wynalazek. 

Jak wskazywano powyzej proponowane brzmienie przywileju badawczego 

Die ogranicza dopuszczalnosci prowadzenia badan w zaleznosci od celu, 

jakim badania te majtl sluZyc. W porownaniu z obecnie obowiazujaca 

regulacja Prawa Wlasnosci Przemyslowej, przepisy Rozporzadzania 

o patencie jednolitym poszerzajazakres dozwolonych dzialan, 

Oczywiscie, it orzecznictwo poszczeg6Inych paastw europejskich, 

stosujacych tozsama formule ustawowa nie jest jednolite. Co do zakresu 

ograniczenia patentu, na tle poszczegolnych stan6w faktycznych, 

wynikajacego z przywileju badawczego nie jest rowniez zgodna 

doktryna. 14 Jednakze istniejace rozbieznosci Die Stl tego rodzaju, by 

pozwolily na postawienie tezy, iz obowiazywanie na terenie Polski 

przywileju badawczego W tyro ksztalcie, ograniczy swobode prowadzenia 

13 J. SzajkowskiIH. Zakowska - Henzler, System Prawa Prywatnego, System Prawa Wl:asnosci 
PrzeD1yslowej,t.~Jl,s.480 

14Na tIe niemieckiej ustawy patentowej, patrz Benkard, Patentgesetz, 10 Auflage 2006, uwagi do §I ] 
pkt2. 
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dziaJalnoSci badawczo - rozwojowej w stosunku do przywileju 

badawczego, wynikajacego z ustawy Prawo WlasnoSci Przemyslowej. 

3.2.2.	 Dosb~p do informacji, znajduj~cej si~ 

w opublikowanych zgloszeniach patentowych, 

sluiclcych dalszemu rozwojowi wied~y 

Podstawowe znaczenie dla prowadzenia badan naukowych i prac 

rozwojowych rna dostep do wiedzy. Badania naukowe i prace rozwojowe 

Sli Zr6dlem innowacyjnosci, kt6ra polega na tworzeniu nowych produkt6w. 

Mozliwose tworzenia produkt6w innowacyjnych wymaga znaiomosci 

stanu techniki, ujawnionego poprzez zgloszenia patentowe. W tym 

kontekScie nalezy rozwazyc podnoszony czesto argument, iZ brak 

dokumentacji patentowej w jezykach urzedowych panstw, bedacych 

stronami Umowy, godzi w funkcje informacyjna patentu. Nie negujac 

istotnosci tego argumentu, nalezy zwazyc, co nastltpuje. 

Zastrzezenia patentowe pelnia w kazdym prawie patentowym role dwojaka, 

Po pierwsze definiujl:l- wynalazek przez podanie jego cech technicznych, 

wyznaczajac na etapie zgloszenia wynalazku zakres zadane] ochrony. 

Stosownie do art. 33 ust 3 Prawa WlasnoSci Przemyslowej "zastrzezenia 

patentowe powinny bye w caroscl poparte opisem wynalazku i okreslae 

w spos6b zwiezly, lecz jednoznaczny, przez podanie cech technicznych 

rozwiazania, zastrzegany wynalazek oraz zakres zadane] ochrony 

patentowej". Po drugie zastrzezenia okreslaja zakres przedmiotowy patentu, 

jednoczesnie stanowlac wtrakcie postepowania 0 naruszenie podstawe dla 

rozstrzygniecia, iz rozwiazanie przeciwstawiane wynaIazkowi wkracza 

w zakresprzedmiotowy patentu, a wiec w pmwnie chroniona wylllCznos6. 

Stosownie do art. 63 ust 2 Prawa Wlasnosci Przemyslowej "Zakres 

przedmiotowy patentu okreslajl:l- zastrzezenia patentowe, zawarte w opisie 

patentowym. Opis wynalazku i rysunki moga sluZy6 do wykladni 

zastrzezeri patentowych". Zastrzezenia patentowe, podlegejace procesowi 

wykfadni w procesie 0 naruszenie, wyznaczaja zatem granice dla 

dozwolonych dzialari os6b trzecich, dzialajacych w obrocie. 
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Por6wnanie roli, jaka pelnia zastrzezenia w procesie patentowania pozwala 

stwierdzic, it z punktu widzenia os6b trzecich bedaeych jednostkami 

naukowymi brak zastrzezen i dolrumentacji w jezyku polskim moze miec 

zroznicowane znaczenie, ze wzgledu na dzialania, w zwiazku z kt6rymi 

konieczne jest poslugiwanie siC( dokumentacja patentowa, dostepna jedynie 

w obcym jezyku, 

Ze wzgledu na charakter prac badawczych i rozwojowych, prowadzonych 

w jednostkach naukowych, uprawnione wydaje siC( zalozenie, iZ· r6wniez 

w chwili obecnej korzystaj'l one z· dokumentacji patentowych, dostepnych 

w innych jC(zykach, niz polski. Innowacyjnost, a co za tym idzie kreowanie 

nowych produkt6w, nie opiera siC( z pewnoscia jedynie nabadaniu zbior6w, 

znajduiacych sie w Urzedzie Patentowym RP ezy walidowanyeh w Polsce 

patent6w europejskich. Zakladac zatem nalezy, ze jednostki te korzystaja 

jut wehwili obecnej ze zbior6w zagranicmych urzedow patentowyeh, 

kt6re sa uwzgledniane w prowadzonyeh badaniach. Nie spos6b bowiem 

zalozyc, ze polscy naukowey nie korzystaja z wynalazk6w ujawnionych 

w Stanach Zjednoezonyeh ezy Japonii. Nadto nalezy zwrocie uwage, ze 

patenty 0 jednolitym skutku, b~dfl. w okresie przejsciowym tlumaczone, na 

jC(ZYk angielski. Fakt, it tlumaczenie to nie rna mocy prawnej, nie jest 

przeszkoda dla prowad.zenia prac badawczo - rozwojowych, gdyz na tym 

etapie praey z patentem, nie ehodzi 0 okreslenie przedmiotowego zakresu 

ocbrony patentowej, ale zrozumienie jego dzialania i ewentualne 

poszukiwanie nowych rozwiazari, stanowiacych w stosunku do nich 

ulepszone i nowe rozwiazania, 

Wydaje siC( zatem, ze na etapie prowadzenia badan naukowych i prac 

rozwojowych tlumaczenie na jezyk angielski patent6w udzielonych 

w pozostalych jezykach, to jest jC(zyku angielskim i francuskirn zapewnia 

dostep do wiedzy, koniecznej do prowadzenia badari, wobec 

niekwestionowanego chyba zalozenia, it jezyk ten jest powszechnie 

wykorzystywany przez naukowc6w. Nalezy zWrOci6 uwage, iZ zgodnie 

z danymi statystycznymi Europejskiego Urzedu Patentowego znaczaca 

wi~kszosc zgloszen patent6w europejskich jest dokonywana w jezyku 
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angielskim., co rowniez oznacza, iz wiekszosc patentow, to jest ok. 70% 

jest udzielana w tym jezyku Dla wiekszosci zatem patentow wersja 

angielska bedzie miala moe wi~~.IS Za pozytywne w tym kontekscie 

nalezy uznac rowniez zwiekszenie sie liczby obowiazujacych w Europie 

patentow, w szczegolnosci z paristw, kt6re posluguia sie innym jezykiem 

niz angielski, niemiecki, francuski. Wskazywana przez przeciwnik:6w 

patentu 0 jednolitym skutku okolicznosc latwosci uzyskiwania patentu na 

terytorium 25 paristw, czlonk6w Unii Europejskiej spowoduje, ze bye 

moze rozwiazania, kt6re ze wzgledu na ograniczenia jezykowe byly slabo 

dostepne, zostana udostepnione w jezykach konwencyjnych i zostana 

jednoczesnie przetlumaczone na jezyk angielski, W ten bowiem spos6b 

zdecydowanie zostanie zwiekszona dla jednostek naukowych dostwnosc 

i znaiomosc rozwiazan, istniejacych i stosowanych w krajach, kt6re 

obecnie w mniejszym stopniu patentuja w Europie (kraje azjatyckie). 

Z punktu widzenia prowadzenia badaa naukowych i prac rozwojowych 

zwiekszenie ilosci rozwiazan ujawnionych w stanie techniki powinno 

zmuszac do podnoszenia poziomu badan, a w konsekwencji zwiekszenia 

iloscipowstaiacych w jednostkach naukowych rozwiazari, 

Oczywiscie mozna kwesnonowac, relacjer pomiedzy liczba uzyskanych 

patent6w na danym terytorium a wzrostem gospodarczym i pozytywnym 

oddzialywaniem na gospodarke danego paristwa, Nie mozna jednak 

pomijac, iz u podstawy takich pogladow lezy zalozenie, ze .ochrona 

patentowa Die pobudza do innowacyjnosci, gdyz patenty nie przynosza 

samym uprawnionym wymiernych i oczekiwanych korzysci, np. 

w zwiazku z wysokimi kosztami ich ochrony w przypadku naruszenia, 16 

Kwestionuie sil( zatem co do zasady przydatnosc samego patentu jako 

instrumentu pobudzajacego do dalszych innowacji, podmioty uprawnione. 

Wydaje si~ jednak, iz raczej zgodnie przyjmuje sie, ze kluczem dla 

15 Na podstawie danych uzyskanych przez Europejski Urzad Patentowy na podstawie zapytania 
indywidualnego. 
16 Por. M.L. 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, 
fnTech 2012. s. 45 In. W szczeg6moSci interesujllce jest przygotowane przez autor6w zestawienie 
wypowiadanychdo tej pory pogladcw, s. 57 in, 
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rozwoju innowacyjnosci jest gospodarka oparta na wiedzy. W tyro sensie 

stworzenie systemu patentu 0 jednolitym skutku jako atrakeyjnego systemu 

patentowania doprowadzi do ujawniania w Europie wiekszej ilosci 

wynalazk6w, a przez to do rozszerzenia dostepnej wiedzy. To zas6b 

wiedzy, dostepny na danym terytorium wymusza aktywnosc intelektualna 

podmiotow, kt6re chca konkurowac poprzez nowe i innowacyjne 

rozwiazania, niezaleznie od tego, czy w efekeie one same beda korzystac 

z ochrony patentowej. 

3.2.3.	 Uzyskanie I utrzymanie ochrony patentowej na 

wynalazki, bf1dctce wynikiem prac badawczo ­

rozwojowych 

Jak. wiadomo uzyskiwanie patentow przez jednostki naukowe rna stanowlc 

jeden z elementow podlegajacych ocenie w procesie przyznawania 

kategorii naukowej, jednostkom naukowym, zgodnie z art. 44 ustawy 

o finansowaniu nauki. Z punktu widzenia przyszlych rozwiazari, jak 

rowniez tyeh obecnie obowiazujacych, patentowanie przez jednostki 

naukowejestjednym z kryteri6w oceny danej jednostki naukowej. System 

punktowy w zalozeniu rna zachecac do uzyskiwania ochrony rowniez poza 

terytorium Polski. Analiza zgloszeri patentowych w Urzedzie Patentowym 

RP w roku 2010 pokazuje, it okolo 50% og6lnej liczby dokonanych 

zgloszen, to jest 1577 zgloszen pochodzilo od jednostek naukowych. 

Jednoczesnie poszukiwania wlasne za posrednictwem bazy especenet.com 

pokazalo, iz istnieje ok. 361 zgloszen lub patent6w europejskich, 

pochodzaoych od polskich jednostek naukowych w okresie od momentu 

rozpoczecia dzialania przez Europejski Urzad Patentowy." Jednakze okoto 

polowa rezultat6w wskazywala na dater pierwszeD.stwa zglaszanego 

rozwiazania przed rokiem 2000. Jedynie w przypadku rezultat6w dla slowa 

"instytut" trzy zgloszenia mialy date pierwszeJistwa przed 2000 rokiem na 

ogolna liczbe 185. Rezultaty te wskazujll, iz jednostki naukowe wbardzo 

17 Wyszukiwanie przeprowadzono w bazie patent6w europejskich przy uzyciu sl6w "politechnika'', 
"uniwersytet", "akademia g6miczo - hutnicza", "instytut", co pozwolilo wyselekcjonowac 
zgloszenialpatenty pochodzace od podmiot6w polskich, kt6rych nazwyzawieraj4 wskazane slowa. 
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ograniczonym zakresie korzystaja z mozliwosci uzyskania patentu 

europejskiego, nawet w por6wnaniu ze zgloszeniami dokonanymi 

w Urzedzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zakladaj~, iZ nie brak: innowacyjnosci jest przyczyna tak niklej liczby 

zglosze6/patentOw, mozna zakladac, iz jest to rezultat koszt6w, jakie wi~ 

siC( z uzyskaniem ochrony patentowej. Przyjmuj~ zalozenie, zgodnie 

z zapowiedziami Koinisji Europejskiej, ze koszt uzyskania ochrony 

patentowej dla zglaszajqcego zostanie znacznie zmniejszony w porownaniu 

z systemem patentu europejskiego obowiazuiacego obecnie, mozna uznac, 

it bedzie to stanowilo pozytywny czynnik dla podjecia decyzji przez 

jednostkc( naukowa 0 ubieganiu si~ °patent 0 jednolitym. skutku. Z kolei 

brak 'YYIDogu walidacji nie tylko wplynie na ograniczenie kosztow, ale 

r6wniez na ograniczenie formalnosci, jakie sa koniecme dla 

przeprowadzenia procesu walidacji w poszczegolnych panstwach, co wifli:e 

si~ z koniecznoscia prowadzenia tego procesu i zarzadzania nim. przez 

uprawnionego z patentu na poszczeg6lnych terytoriach krajowych. 

Niestety w chwili obecnej brak jest informacji 0 projektowanym poziomie 

oplat za poszczeg6lne okresy ochronne, .kt6re pozwolilyby na por6wnanie 

wysokosci tych oplat w stosunku do oplat obecnie obowiaznjacych, co 

pozwoliloby przeprowadzic dokladna analize rzeczywistych korzysei, 

wynikajqcych ze zmniejszonych oplat, 18 

NaleZy" jednak podkreslic, it z pewnoscia wprowadzenie patentu 

°jednolitym skutku uprosci i zmniejszy koszty zwiazane z koniecznoscia 

wnoszenia oplat do poszczeg6lnych, krajowych urzedow patentowych. Na 

poszczeg61nych terytoriach patlstwowych, wchodzacych w .sklad 

Europejskiej Organizacji Patentowej obowi~j~ okresy ochronne 0 rozne] 

dlugosci, co w praktyce znacznie utrudnia zarzadzanie portfelem patent6w, 

dla uprawnionych, kt6rym przysluguj~' prawa, skuteczne na terytoriach 

r6znych panstw, W przypadku patentu jednolitego wnoszona bedzie jedna 

18 W dokumentach Komisji Europejskiej pojawia si~ kwota BUR 6200. 
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oplata do Europejskiego Urzedu Patentowego, obejmujaca cale terytorium, 

na ktorym skuteczny jest patent 0 jednolitym skutku. 

3.2.4.	 Jednostka naukowa jako podmiot uprawniony 

z patentu 0 Jednolitym skutku . 

Uzyskanie ochrony patentowej przez jednostke naukowa oznacza, ii: 

konieczne staje sie rozwazenie jej sytuacji prawnej, uwzgledniajac 

wanalizie podobne czynniki, jak w priypadku innych podmiot6w 

uprawnionych do patentu na danym terytorium. Zasadnicza rozniea, kt6r~ 

nalezy odnotowac, w stosunku do innych podmiot6w, dzialajacych na 

rynku, polega na odmiennym sposobie korzystania takiej jednostki, 

w por6wnaniu z podrniotami, kt6re Die maj~ tego statusu. Wydaje sil( 

uprawnione zalozenie, iz korzystanie z patentu w przypadku jednostek 

naukowych polega bqdz na licencjonowaniu chronionych rozwiazan blldZ 

na zbyciu uzyskanych praw wylllCZI1ych, wl~zajl}.C utworzenie 

ewentualnych spolek Z osobami, nie majacyml statusu jednostek 

naukowych. Stad tez za stosunkowo rzadkie, w stosunku do' jednostek 

naukowych nalezy uznac te sytuacje, w ktOrych bedzie ona dochodzila 

roszczen z tytulu naruszenia patentu. Nawet gdyby sytuacje takie mialy 

miejsce w odniesieniu do patent6w, kt6re sa licencjonowane, to nalezy 

oczekiwac, iz jednostki naukowe, w zawieranych przez siebie umowach, 

przerzuca cil(z3! takich postepowari na podmioty korzystaj~e 

z chronionych rozwiazan, zaIdadajl}.C jednak, iz nie mozna wykluczyc 

sytuacji, iz jednostka naukowa, jak kazdy uprawniony z patentu, podejrnie 

dzialania zwiazane z ewentualnym naruszeniem jej praw, celowe wydaje 

sie rozwazenie, na He sytuacja ta zmieni silt W por6wnaniu z sytuacja, 

gdyby jednostka ta bylaby uprawniona z patentu europejskiego 

w poszczeg6lnych panstwach. Przyjmuj~c zalozenie, iz naruszenia 

dopuszcza si~ podmiot, ktOry nie posiada miejsca zamieszkania lub 

siedziby na terenie Polski, uprawniony z patentu europejskiego, podobnie, 

jak w przypadku patentu 0 jednolitym skutku m6glby pozywac taki 

podmiot, alba w pafistwie, w kt6rym nastapilo naruszenie alba w panstwie, 

w kt6rym podmiot taki rna rniejsce zamieszkania b~z siedzibe, NaleZy 
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podkreslic, iZ w przypadku zastosowania Umowy i patentu 0 jednolitym 

skutku dodatkowo pow6d uzyskuje mozliwosc pozywania w panstwie, 

w kt6rym podmiot taki prowadzi gl6wnq. dzialalnosc badz dzialalnose 

gospodarcza, Oznacza to tym samym, ze zwieksza silt dla uprawnionego 

mozliwose pozywania na terytorium tego pailstwa, kt6re nie jest ani 

paristwem, w kt6rym potenc~alny naruszyciel rna swojq. siedzibe, ani 

panstwem, w ktOrym dochodzi do naruszenia. Nie oceniajac powyzszego 

rozwiazania z punktu widzenia zgodnosci z Rozporzadzeniem 2001/44 

mozna twierdzic, iz jest ono z punktu widzenia uprawnionego z patentu 

korzystne, bowiemzwiekszamozliwose skutecznego dochodzenia ochrony. 

lnaczej oczywiscie bedzie to oceniane w sytuacji pozwanego, jako 

rozwiazanie me zapewniaiace pewnosci, co do miejsca, w kt6rym 

prowadzone bye mozepostypowanie.19 

Dochodzenie zatem ochrony, zar6wno w przypadku patentu europejskiego, 

jak i patentu 0 jednolitym skutku wiazaloby siy - w sytuacji, gdy 

naruszenie nie nastapilo na terenie Polski, a podmiot nie rna siedziby na 

terenie Polski - z koniecznoscia prowadzenia procesu poza granicami 

Polski i w -obcym jezyku, Zmiana dotyczylaby domniemanych naruszycieli, 

nie pochodzacych z panstw, bedacych stronami Umowy, blldZ gdy 

naruszenie rna miejsce na terenie Panstwa, w kt6rym nie utworzono 

lokalnego/regionalnego oddzialuJednolitego SII-du Patentowego, a podmiot 

pozwany rna siedzibe w pa6stwie, ktore nie utworzylo lokalnego oddzialu 

lednolitego Sadu Patentowego. W takich przypadkach istnialaby 

mozliwose pozwania podmiotu naruszajacego przed oddzial centralny 

lednolitego SaduPatentowego, kt6ry bedzieprocedowal w jezyku, w jakim 

zostal udzielony patent. Rozwiazanie takie moze jednak bye dla samego 

uprawnionego korzystne, bowiem nie musi on prowadzic postepowania 

w jezyku paiistwa, gdzie nastapilo naruszenie lub w kt6rym rna siedzibe 

podmiot dopuszczaiacy si~ naruszenia, lecz w jezyku, w kt6rym uzyskal 

patent. Np. zaldadaJllC' ze naruszenie nastepuie na terenie Rumunii, gdzie 

nie utworzono lokalnego oddzialu jednolitego sadu, uprawniony Die bedzie 

19 Oczywi8cie tyIko w sytuacji, gdy pozwany prowadzi dzialalnosc gospodarcza, poza paristwem 
swojej siedziby. 
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musial prowadzic postepowania w jezyku rumunskim i przed rumuriskim 

sadem, lecz w oddziale centralnym w jezyku procedury, w jakim toczylo 

silt postepowanie przed Europejskim Urzedem Patentowym. 

W przypadku ochrony patentu europejskiego, dla podmiot6w 

pochodzacych z panstw Unii Europejskiej, zastosowanie znalazlyby 

przepisy jurysdykcyjne wlaSciwe dla Panstwa, k:t6rego ~ obywatelami, 

stosownie do art.2 ust. 2 Rozporzadzenia 2001144, co bye moze, przy 

spelnieniu przeslanek wyrazonych w kodeksie postepowania cywilnego, 

pozwoliloby na pozywanie ichprzed sad polski. 

W przypadku, gdy dokonuje silt oceny rozwiazan zawartych w Umowie, 

z punktu widzenia podmiotu uprawnionego z patentu, zaktadaj'IC, iZ takim 

uprawnionym. jest jednostka nankowa, wskazac nalezy, iz kwestia 

o zasadniczym znaczeniu jest zakres ochrony patentowej. Pozytywnie 

w takim przypadku nalezy ocenic regulacje Rozporzadzenia 0 patencie 

jednolitym, zapewmajaca uprawnionemu dochodzenie roszczen 

w przypadku tzw. posredniego naruszenia patentu, rozszerzajaca zakres 

ochrony patentu w por6wnaniu Z obowiazuiacym Prawem Wlasnosci 

Przemyslowej. Z punktu bowiem podmiotu uprawnionego ochrona przed 

naruszeniem posrednim jest korzystna. Dodac nalezy, iz nie wszystkie 

paiistwa europejskie dopuszczajq koncepcje posredniej ochrony patentu.20 

Wprowadzenie tej regulacji do Rozporzadzenia 0 patencie jednolitym 

oznacza, iz inaczej niz w przypadku patentu europejskiego, skutecznego na 

terytoriurn poszczeg6lnych paristw, tam gdzie nie jest przewidziana 

posredniaochrona (np. w Polsce), patent 0 jednolitym skutku bedzie dawal 

szersza ochrone, niz analogiczny patent europejski. W tym miejscu nalezy 

zwrocic uwage, iz w przypadku, gdy Polska bedzie strona Umowy, patent 

o jednolitym skutku uzyskany przez jednostk~ naukowa, w zakresie 

wykraczsjacym poza uregulowanie kwestii materialnoprawnych, 

zawartych w Rozporzadzeniu 0 patencie jednolitym, podlegal bedzie 

20 Koncepcja posredniego naruszenia patentu znalazla sw6j wyraz m. in w niemieckie] ustawie 
patentowej oraz angielskiej ustawie patentowej, pam w tym zakresie L. Bently, B. Shennan, 
Intellectual PropertyLaw, Oxford 2004, s, 531- 533; M.Nieder, Die mittelbarePatentverletzung- eine 
Bestandsaufnahme, GRUR 2006 or 12, s, 861-868. 
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stosownym przepisom Konwencji 0 patencie europejskim (art.69 

Konwencji - zakresochrony przedmiotowej), a takze regulowany bedzie 

przepisami prawa polskiego. Zgodnie zatem z prawem polskim oceniane 

b~ kwestie np. zwiazane z licencjonowaniem wynalazku. W sytuacji 

natomiast, gdy Polska nie bedzie strona Umowy, patent 0 jednolitym 

skutku regulowany bedzie w tyro zakresie przez prawo niemieckie,zgodnie 

z og6lnq. zasada, wynikaj~q. z Rozporzadzenia 0 patencie jednolitym, ze 

do patent6w podmiot6w, pochodzacych z panstw, nie bedacych stronami 

Umowy, stosuje si~ prawo panstwa, w kt6rym Europejski Urzad Patentowy 

ma swoja siedzibe. Takie rozwiazaniez pewnoscia bedzie utrudnieniem dla 

polskich jednostek naukowych w sytuacji, gdyby chcialy one 

komercjalizowaC swoje patenty. Beda one zmuszone korzystac z pomocy 

prawnikow, znajq.cych w stosownym zakresie prawo niemieckie. To 

w praktyce oznacza rowniez, iz strony takiej umowy, dokonujqc np. 

wyborn sadu wlaSciwego dla rozstrzygania spor6w wynikajq.cych z takiej 

umowy powinny uwzglednic, iz wlasciwe moze bye prawo niemieckie?l . 

Sytuacja, w ktOrej PoIska nie bylaby strona umowy, a jednostki naukowe 

uzyskiwalyby patenty 0 jednolitym skutku, wymusza rowniez 

poszukiwanie odrebnej ochrony na terytorium Polskim ¥ poprzez 

uzyskanie patentu europejskiego, blldz poprzez uzyskanie patentu 

krajowego. Patenty teo jednak beda podlegaly bezposrednio ustawie Prawo 

WlasnoSci Przemyslowe. 22 To rowniez w przypadku, gdyby 

licencjonowanie mialo dotyczyc calego terytorium pailstw objetych 

Umowa i tych nie objetych Umowa, ale w kt6rychjednostka takauzyskala 

patenty, bedzie wymagalo przy konstruowaniu stosownych urn6w wziecia 

pod uwage odmiennych rezimow prawnych, majacych zastosowanie do 

21 Kwestiamgadnien prawa wlaSciwego dla ewentualnych um6w Iicencyjnych, zawieranych przez te 
jednostki w sytuacj], gdy patent podlega prawu niemieckiemu jest znacznie bardziej skompilowana, 
ajej przedstawienie przekracza ramy niniejszej analizy. Nalezy jedynie wspomniec, it z pewnoscie 
kwestia ta wymagar6wniei; rozwazenia w oparciu 0 Rozporzadzenie parlamentu Europejskiego i rady 
(WE)Nr S93/2008z dnia 17 czerwca2008r. w sprawie prawawlaSciwego dla zobowiazan umownych 
@zymI),Dz. DUE. z dnia, 4.7.2008.L 177/6-16. 
22 oczywikie. z wyjlltkiem. bezposredniego stosowanie w przypadkn patent6w europejskich art. 69 
Konwencji; analogicznie dla Hiszpanii i Wloch i ich krajowych ustaw patentowych, jezeli nie beda 
one ostatecznie stronami Umowy. 
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poszczeg6lnych praw wylacznych. Oczywiscie wyni~jqce stqd praktyczne 

trudnosci, moga bye przezwyciezone, Z pewnoscia jednak zawieranie 

um6w licencyjnych, gdy prawo z patentu 0 jednolitym skutku nie bedzie 

rzadzone prawem polskim, bedzie wymagalo wiekszego zaangazowania 

srodkow. 

Z punktu widzenia jednostki naukowej jako uprawnionego z patentu 

o jednolitym skutku za rozwiazanie, kt6re nie zawsze moze bye uznawane 

za korzystne, nalezy uznac mechanizm, zgodnie z kt6rym uniewaznienie 

patentu 0 jednolitym skutku nastepuje na terytoriachwszystkich panstw, na 

kt6rych taki patent obowiazywal. W odroznieniu od patentu europejskiego, 

ktory pozwalal na uniewaznienie patentu odrebnie, dla kazdego 

z terytoriow, na kt6rych obowiazywal, w przypadku patentu 0 jednolitym 

skutku uniewaznienie objete jest jednolitym skutkiem, czyli nastepuje 

utrataprawa na terytoriurn wszystkich panstw, bedacychstronami Umowy. 

Dodatkowo podkreslic nalezy, t.e w przypadku uniewaznienia, co do 

zasady obowiazuie kompetencja oddzialu centralnego, a procedura bedzie 

toczyc sie w jezyku, w kt6rym zostal udzielony patent. Rozwiazanie to 

przypomina zatem obecnie funkcjonujqcfl. scentralizowana procedure 

opozycyjna, ktora rna miejsce przed Buropejskim Urzedem Patentowym. 

Zmiana ta, aczkolwiek wymuszaiaca uzywanie przed oddzialem 

centralnym jezyka, w kt6rym udzielono patentu, nie zmienia w spos6b 

zasadniczy regul postepowania obecnie obowiazujacych w przypadku 

patentu europejskiego i postepowania opozycyjnego. Mozna zalozyc, ze 
skoro uprawnieni z patent6w europejskich radzili sobie z procedura 

opozycyjna przed Europejskim Urzedem Patentowym, to Die rna podstaw 

dla kwestionowania potrzeby czy zasadnosci scentralizowanej procedury 

uniewaznieniowej w przypadku patentu 0 jednolitym skutku. 

Warto zwrocic uwage, iz mozliwosc uniewaznienia patentu jednolitego 

w jednym postepowaniu, moze w praktyce sprawic, iz uprawnieni z takich 

patentow z wieksza ostroznoscia wszczynac b~ postepowaaia 

o naruszenie ich patent6w, obawiajac sie niekorzystnego skutku 

uniewaznienia na calym terytorium. Zwlaszcza, ze w przypadku pozwania 
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potencjalnego . naruszyciela, ten zyskuje mozliwosc wszczecia 

postepowania 0 uniewaznienie przed oddzialem lokalnym sadu, w kt6rym 

wszczeto postepowanie 0 naruszenie. W przypadku, gdy pow6dztwo to nie 

rna charakteru wzajemnego, sad taki praktycznie musi prowadzic 

postepowanie uniewaznieniowe, gdyz Die rna mozliwosci przekazania 

sprawy do oddzialu centralnego. Prowadzenie postepowania 

uniewa:l::nieniowego w jezyku pa6stwa oddzialu lokalnego Jednolitego 

Sq.du Patentowego nie zmienia sytuacji uprawnionego z patentujednolitego 

w por6wnaniu z sytuacja wniosku 0 uniewaznienie odnosnie patentu 

krajowego obowiazujacego na danymterytorium czy patentu europejskiego. 

PodkreSlic nalezy, ze srodki ochrony prawnej uprawnionego z patentu 

w postaci roszczen, przysluguiacych mu w przypadku naruszenia 

zasadniczo Dieodbiegaja od srodkOwprawnych, jakie s~ uprawnionemu 

z patentu krajowego, gdy zastosowanie rna ustawa Prawo Wlasnosci 

Przemyslowej. Ozieje sie talc. poniewaz zawarte w Umowie postanowienia 

stanowia wieme odzwierciedleoie przepis6w Dyrektywy 2004/48/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia2004 r. w sprawie 

egzekwowania praw wlasnosci intelektualnej ( Oz. U UE z 30.4.2004 

L157/45, s. 32 -39). Wydaje sie nawet, iz w niekt6rych wypadkach 

postanowienia Umowy SfI niejako mniej restryktywne dIa potencjalnych 

naruszycieli, niz przepisy Dyrektywy czy stosowne postanowienia ustawy 

Prawo WlasnoSci :Przemyslowej czy Kodeksu postepowania cywilnego. 

W przypadku tych ostatnich powstaje bowiem niejednokrotnie watpliwose, 

czy prawidlowa zostala implementowana Dyrektywa 2004/48. Zasadnicza 

roznica, na korzyse uprawnionego z patentu sprowadza sie, w zwiazku 

z wprowadzeniem do przepis6w Rozporzadzenia 0 patencie jednolitym 
" 

koncepcji naruszenia posredniego, co oznacza, iz te srodki ~<4 mogly bye 

stosowane rowniez w odniesieniu do naruszycieli posrednich, Nalezy 

zaznaczyc, iZ przewidziana w Umowie mozliwosc zastosowania 

zabezpieczaiacego zaiecia ruchomosci/nieruchomosci czy srodkow 

bankowych przewidziana w art. 9 ust, 2 Dyrektywy 2004/48 Die jest 

niczym szczeg6lnym. Egzekwowanie roszczeri pienieznych, w zwiazku 

z naruszeniem na terenie Polski prawa krajowego pozwala na zastosowanie 
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tozsamych srodkow na podstawie art. 747 ust.l i 2 kodeksu postepowania 

cywilnego. 

Wypada wskazac, iz przepisy Rozporzadzenia 0 patencie jednolitym, 

w wersji zawartej w dokumencie I 1328/11, pomijlij~ regulaeje tzw. praw 

wczesniejszych, stanowiacych ograniczenie patentu. Jednakze art. 15 ust. 1 

e) obliguje do wystapienia z roszczeniem odnoszacym si~ do UZywania 

wynalazku przed udzieleniem patentu lub do prawa opartego na 

pierwsze:6stwie uzywania do Jednolitego Sadu Patentowego. Brak 

jednolitej regulacji zwiazanej z pierwszeilstwem pozostawia otwa.rhl 

kwestie, czy podmiot wystypuj~cy z takim roszczeniem moze formulowac 

swoje pow6dztwo zgodnie z prawem panstwa, gdzie powoluje si~ na 

pierwszefistwo uzywania, czy tez musi konstruowac swoje roszczenie, 

opieraiac sift na przeslankach prawnych, wynikaiacych z prawa, kt6re 

rzadzi danym patentem. W mojej opinii Umowa powinna bye 

interpretowana przy zalozeniu, iz podmiot trzeci moze podniese takie 

roszczenie, wywodzac swoje prawo pierwszefistwa uzywania, zgodnie 

z prawem panstwa, w ktOrym to prawo nabyl, stosownie do przeslanek 

statuowanych w danym porzadku prawnym. To oczywiscie otwiera pytanie 

o to, czy podmiot taki uzyskuje prawo uzywania skuteczne na .calym 

terytorium, na k:t6rym obowiqzuje patent 0 jednolitym skutku, czy tez 

jedynie na tym terytorium. paOstwowym, na kt6rym prawo to uzyskal, 

W tym zakresie brak jest wyrainej regulacji, jak np. rna to miejsce 

w Rozporzadzeniu 0 wsp6lnotowym znaku towarowym, regulujacym 

kwestie wczeSniejszego uzywania w rozmiarze 10kalnym.23 W mojej opinii 

nalezy przyj~c zasade, iz takie prawo uzywania ogranicza sifll jedynie do 

terytorium panstwa, na kt6rym, zgodnie z prawem tego pa6stwa, zostaloby 

uzyskane przeciwko patentowi krajowem.u. Na marginesie warto zauwazyc, 

iz takie rozwiazanie przyjmuje Umowa w odniesieniu do praw 

pierwszeristwa, skutecznych wobec patentu europejskiego, zgodnie z art. 

14i. Umowy. 

u Art. 111 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie 
wsp6lnotowego maku towarowego (Wersja ujednolicona), Dz.U UE z 24.3.2009 L 078/1 -42. 
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3.3. Jednostka naukowa jako podmiot naruszaj~cy patent 

o jednolitym skutku 

3.3.1. zalotenia og61ne 

Co do zasady uprawnione wydaje sle przyjycie pogladu, iz jednostki 

naukowe Die korzysteja z udzielonych patentow poprzez wykonywanie 

dzialari faktycznych, skladajfJCych si\, na zastrzezona sfere wylacznosci 

takichjak: wytwarzanie czy wprowadzenie do obrotu produkt6w, bedacych 

nosnikamichronionego rozwiazania, To powoduje, iz jednostki takie nie sq. 

bezposrednio konfrontowane z probIemem interpretaeji zastrzezen 

patentowych i ewentualnym procesem 0 naruszenie. Pytanie 0 naruszenie 

patentu nalezacego do os6b trzecich powstaje zasadniczo w momencie, gdy 

podejmowana jest decyzja 0 produkcji czy wprowadzeniu do obrotu 

towar6w okreslonego rodzaju. Oczywiscie Die oznacza to, iz zarzut 

naruszenia patentu W ogole Die dotyczy takich jednostek. Wydaje sie 

mozliwe wyodrebnienie, co najmniej, nastepujaeych sytuacji faktycznych, 

w k:t6rych jednostka naukowa moze zostac skonfrontowane z problemem 

naruszenia patentu 0 jednolitym skutkn, ~ przypadku, gdy obowiazuje on 

na terenie Polski: 

a.	 przekroezenie przywileju badawczego; 

b.	 korzystanie z patentu krajowego, ktory zdaniem uprawnionego 

z patentu jednolitego naruszajego prawa; 

c.	 korzystanie z danego wynalazku na terytorium Polski i ewentualne 

nabycie prawa pierwszeilstwa uzywania 

Sytuacja, w kt6rej jednostka naukowa pozywana jest z tytulu naruszeniu 

patentu jednolitego zasadniczo nie odbiega od sytuacji innych podmiot6w, 

kt6re moga bye pozywane z tytulu naruszenia patentu jednolitego. 

Jednakzejak si~ wydaje, dzialalnosc prowadzona przez jednostke naukowa 

sprawia, iz wlaSciwe byloby przyjecie zalozenia, ze jednostka taka, ze 
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wzgledu na fakt, it nie wprowadza produkt6w do obrotu, moze jedynie 

naruszyc patent jednolity na terytorium Polski. Jednak dla cel6w niniejszej 

analizy, przyjeto robocze zalozenie, iz do naruszenia moze dojse r6wniez 

poza terytorium Polski. 

Z punktu widzenia takiego podmiotu, najistotniejsze wydaje si~ oeena 

proponowanych rozwiazari w zakresie rezimu jezykowego, jurysdykcji 

Jednolitego Sadu Patentowego oraz ewentualnych ~rodk6w, jakie moga 

bye zastosowane wobec podmiotu, kt6ry naruszyl patent jednolity. Ponadto 

nadmienic wypada, iz w sytuacji pozwania jednostki naukowej przez 

uprawnionego z patentu 0 jednolitym skutku, wskazywane powyZej zalety 

jednolitego systemu ochrony patentowej moga bye postrzegane jako 

ewentualne czynniki, zwil(kszajitce ryzyko w stosunku do systemu obecnie 

obowiazujacego, 

3.3.2. Oeena w zakresie jurysdykcji 

postE~powania 

Ocena skutk6w prawnych proponowanych rozwiazan, zakladajElC, iZ 

jednostka naukowa jest pozwana przed Jednolity Sad Patentowy nalezy 

ocenic odrebnie dIa sytuacji, W kt6rej Polska jest strona Umowy bt}dz 

Polska me jest strona Umowy, a jednostka taka zostaje pozwana w zwiazku 

z dokonanym naruszeniem za granica, 

3.3.2.1. Skutki	 prawne dla jednostek naukowych, 

majClcych siedzibQ w Polsce, przy zaloienlu, It 

Polska jest stron~ Umowy 

Jezeli PoIska bedzie strona Umowy nalezy zakladaC, iz zostanie w Polsce 

utworzony oddzial Iokalny JednoIitego Sadu Patentowego. Zgodnie z art. 5 

ust, 2 Umowy oddzial lokalny zostanie utworzony na wniosek pafistwa, 

zgodnie ze Statutem. Zgodnie z art. 13 Statutu lokalny oddzial Jednolitego 

Sadu Patentowego zostaje utworzony na podstawie decyzji Komitetu 

Administracyjnego, czyli ciala powolanego na podstawie Umowy. 
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Sfonnulowanie Umowy oraz Statutu daje podstawe do wniosku, iz 

jedynym elementem, wymaganym dIa decyzji Komitetu 

Administracyjnego jest wniosek umawiajacego sie paDstwa. Tym samym 

Komitet Administracyjny nie rna uprawnien, by taki wniosek odrzncie 

badz sprzeciwic sie utworzeniu oddzialu lokalnego. 

Jednostki naukowe powinny bye zatem pozywane z tytulu ewentualnego 

naruszenia na terenie Polski patent6w 0 jednolitym skutku b~ patent6w 

europejskich, a jezykiem postepowania bedzie jezyk polski. Jezeli zostanie 

przeciw Dim wszczete postepowanie moga rowniez wniesc przed tym 

sqdem pow6dztwo wzajemne bqdZ tez odrebne pow6dztwo 

o uniewaznienie. 0 ile w przypadku pow6dztwa wzajemnego istnieje 

mozliwose przekazania bez zgody pozwanego sprawy 0 uniewaznienie do 

. oddzialu centralnego, gdzie bedzie obowiazywal jezyk inny niz polski, 0 

tyle mozliwosc taka nie istnieje w przypadku, gdyby pozwany wni6s1 

pow6dztwo 0 uniewaznienie do lokalnego oddzialu jednolitego S14du 

Patentowego w odrebnym postepowaniu, stosownie do art. 15 a ust. 3 

Umowy. 

W przypadku zatem powoJania oddzialu lokalnego (badz oddzialu 

regionalnego, gdzie wskazany zostanie jezyk polski) Die ma zagrozenia, it 

postepowanie 0 naruszenie bedzie toczylo sie w innyrn jezyku, niz jezyku 

polskim. Wprawdzie postanowienia Umowy zastrzegaja, it mozliwa jest 

w tyro przypadku decyzja Prezesa S14du Pierwszej Instancji, lecz 

obwarowana jest ona ograniczeniami, kt6re nie wydaje si~, by mogly 

pozwolic na zmiane jezyka postepowania w przypadku jednostek 

naukowych. Podobnie nie nalezy si~ w moim przekonaniu obawiac takiej 

decyzji Prezesa w stosunku do tych, ktorzy prowadza dzialalnose jedynie 

na terenie Polski. Brak bowiem byloby argumentow, kt6re uzasadnialyby 

taka decyzjy. Podkreslic nalezy, ze zgodnie z proponowana regulacja 

decyzja taka powinna bye uzasadniona okolicznosciami faktycznymi danej 

sprawy i oparta bye 0 reguly odpowiedniosci i uczeiwosci, co wyraZnie 

wskazuje, it decyzja taka nie moze prowadzie do dyskryminacji 

pozwanego podmiotu. Jezeli zatem naruszenie nastepuie na terenie Polski, 
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podmiot taki prowadzi tutaj dzialalnosc, to brak: jest podstaw do tego, by 

takadecyzja zostala podjeta, W przypadku, kiedy postepowanie toczylo si~ 

przed oddzialem lokalnym w jezyku polskim, zgodnie z ogolna zasada, ten 
. . 

jezyk bedzie rowniezjezykiem postepowania przed Sadem Apelacyjnym. 

w zwiazku z wylaczna wlaSciwOScil:l- oddzialu centralnego w sprawach 

o ustalenie nie istnienia naruszenia oraz w przypadku unlewaznien, nie 

powiazanych z pow6dztwami 0 naruszenie, jezykiem postepowania bedzie 

jezyk, w jakim zostal udzielony patent (angielski, francuski b4dZ 

niemiecki). Koniecznosc prowadzenia postepowania w jezyku procedury 

udzielenia patentu moze zatem stanowic czynnik zniechecaiacy jednostki 

naukowe do wszczynania takich postepowari. Z dmgiej jednak strony 

nalezy zaznaczye, iz regula prowadzenia postepowania w j~zyku, w kt6rym 

zostal udzielony patent, rna zastosowanie obecnie do procedury 

opozycyjnej przed Europejskim Urzedem Patentowym. Istotna zrniana 

nastapi co do inicjowania postepowari uniewaznieniowych, ktOre 

w przypadku patent6w europejskich toczyly si~ przed organami i sadami 

poszczeg6Inych patistw. Trzeba ponadto uwzgl¢ni6 W ocenie, it 

w stosunku do patent6w europejskich wldciwa procedura 

uniewaznieniowa, w odroznieniu od procedury opozycyjnej, jest 

zdecydowanie rzadziej wszczynana, z uwagi na fakt, iz przede wszystkim 

patenty nie spelniaiace przeslanek zdolnosci patentowej sll eliminowane 

w procedurze opozycyjnej. Ponadto procedura uniewaznieniowa zwykle 

stanowi element strategii obrony pozwanego z tytulu naruszenia. W tym 

zasprzypadku pozwany 0 naruszenie, jak wskazano powyze] ,stosownie do 

art. 15a ust. 3 Umowy, zyskuje mozliwosc wszczecia postepowania przed 

oddzialem lokalnym i prowadzenia jej w jezyku, obowiazuiacym w danym 

oddziale Iokalnym. Oceniaiac tv kwestie w odniesieniu do jednostek 

naukowych, trzeba zwrocic uwage, i.t wszczecie postepowania 

uniewaznieniowego, stosownie od przepis6w ustawy Prawo Wlasnosci 

Przemyslowej, wymaga wykazania interesu prawnego. Trudno uznae, ,by 

jednostka naukowa mogla w przypadku patentu europejskiego czy 

krajowego, poza sytuacja, gdy podstawa uniewaznienia Sl:I- przeslanki 

podmiotowe, posiadac interes prawny potrzebny do wystapienia 
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z wnioskiem 0 uniewaznienie, Wprzypadku jednostki naukowej wydaje 

si~, it ten interes prawny pojawi si~ dopiero w momencie, gdy zostanie ona 

pozwana z tytulu naruszenia. W6wczas mozliwe stanie sie wszczecie 

postepowania uniewaznieniowego przed oddzialem lokalnym sadu, 

w kt6rymwszczeto postepowanie 0 naruszenie. 

W sytuaci], gdy naruszenie bedzie mialo miejsce poza terytorium Polski, 

jednostka naukowa moze bye pozwana albo przed lokalny oddzial sadu 

paiistwa, w ktOrym rna miejsce naruszenie bE!dz przed lokalny oddzial 

w Polsce, ze wzgledu na siedzibe jednostki naukowej. W przypadku 

pozwania jej przed oddzial lokalny miejsca naruszenia postepowanie 

bedzie toczylo sil( w jezyku wlaSciwym dla paristwa, w kt6rym oddzial ten 

sie znajduje. Nalezy zaznaczyc, ze rowniez fa regula obowiazuje obecnie 

w stosunku do naruszenia patent6w europejskich, gdyby podmiot majacy 

siedzibe w Polsce zostal pozwany przed sad panstwa, w kt6rym nastapilo 

naruszenie. 

Nalezy jednak zwr6cic uwage, iz postanowienia Umowy nie sa precyzyjne, 

gdy chodzi 0 ustalenie, kiedy odnosnie postepowari, wskazanych w art. 15. 

ust.l a), b), d), e) oraz f) 24 pojawia sie wlaSciwosc oddziahi centralnego. 

Stosownie do art.lSa ust.l Umowy .Jezeli wlaSciwe paflstwo bedace strona 

Umowy Die rna oddzialu lokalnego/regionalnego, pow6dztwa moga bye 

wniesione do oddzialu centraJnego". 

W~tpliwose ta nie pojawia sil( w sytuacji, gdy wlasciwosc sadu 

umawiajacego sil( panstwa wynika zar6wno z faktu, iz pozwany rna 

siedzibe w tym paristwie, jak i w6wczas, gdy w tym paristwie dochodzi do 

.naruszenia. W6wczas istnienie oddziahi lokalnego w tym panstwie 

wyh}czy jurysdykcji( oddzialu centralnego. Natomiast otwartym pozostaje 

pytanie, czy jurysdykcja ta wylaezona jest w przypadku, gdy w miejscu 

siedziby pozwanego istnieje oddzial lokalny sadu, natomiast Die rna 

oddzialu loka1nego sadu w pa6stwie, W kt6rym doszlo do naruszenia. 

24 To jest postepowanie 0: naruszenie oraz zagrozenie naruszenia, postepowania zabezpieczajace, 
postepowania 0 odszkodowanie i kompensacyjne wynikajace Z ochrony tymczasowej, pierwszenstwa 
uzywania, a takze zapla~ w zwiazku z licencjEl otwarta, 
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Powstaje w6wczas pytanie, czy pow6d musi pozywac w panstwie, 

w kt6rym pozwany ma swoja siedzibe, czy tet moze wniescpow6dztwo do 

oddzialu centralnego. Wfltpliwosc ta pojawia sie, gdyZ odmiennie niz 

w przypadku Rozporzadzeri kreuiacych prawa unitame (wspolnotowy znak 

towarowy, wz6r wsp6Inotowy) nie wskazano wyraznie, iZ wlaSciwosc ta 

rna charakter kaskadowy.25 

Wydaje sie jednak, it biorac pod uwage regulacje zawarta w art. 31 ust 3 

Umowy uprawnionajest interpretacja, iz wlaSciwosc oddzialu centralnego 

w przypadku pochodzaeych z panstw, bedacych strona Umowypojawia si~ 

dopiero w6wczas, gdy w zadnym z paastwstron, wskazanychzgodnie z art. 

15a ust.l a) i b) me rna oddzialu Iokalnego/regionalnego Jednolitego Sadu 

Patentowego. W takim bowiem przypadku, 0 czym stanowi art. 31 ust. 3 

Umowy, pochodzacemu z paflstwa bedacego strona Umowy przysluguje 

prawo zadania tlumaczenia"odpowiednichdokumentow", 

Poniewaz koniecznosc dostarczenia tlumaczenia patentu przez 

uprawnionego z patentu jest odrebnym prawem pozwanego, wskazanym 

w art. 4 Rozporzadzenia 0 tlumaczeniacb, nalezyzaloZyc, ze opisane wart. 

31 ust.3 Umowy prawo zadania thimaczeti dokument6w dotyczy innych 

dokument6w niz sam patent. Na podstawie tego postanowienia nie jest 

jasne, czy koszt takich tlumaczeri bedzie poniesiony przez strony (w 

efekcie przez strone przegrywaiaca spor), czy tez tlumaczenie rna byc 

zapewnione przez sad. Biorac.jednak pod uwage literalne sfonnulowanie 

art. 31 ust. 3 Umowy ~,Notwithstanding Article 29(5)"), wydaje siv 
uzasadnione, iz koszt przygotowania tlumaczen nie powinien obciazac 

stron postepowania, 

2S Art. 97 Rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 Iutego 2009 r. w sprawie wsp6lnotowego 
znaku towarowego (Wersja ujednolicona), Dz. U VB z 24.3.2009 L 07811 -42. 
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3.3.2.2. Skutki	 prawne dla jednostek naukowych, 

majClcych siedzibq w Polsce przy zafoieniu, it 

Polska nie jest stronCl Umowy 

W sytuacji, gdy Polska nie bedzie strona Umowy, patent jednolity Die 

bedzie wywieral skutku na terytorium Polski. W takim PIZYPadku 

ewentualna odpowiedzialnosc z tytulu naruszenia patentu 0 jednolitym 

skutku moglaby dotyezye naruszenia patentu, dokonanego poza terytorium 

Polski. W6wczas jednostka taka bedzie mogla bye pozwana, albo przed 

lokalny oddzial sqdu, gdzie nastapilo naruszenie b;¢Z przed oddzial 

centralny. W takim wypadku ewentualne pow6dztwo 0 uniewaznienie 

bedzie wnoszone alba przed tyro Iokalnym oddzialem albo przed 

oddzialem centralnym na zasadach analogicznych. Nalezy podkreslic, it 

w przypadku postepowania przed odzialem centralnym, podmiot 

pochodzacy z panstwa nie bedacego strona Umowynie bedzie m6g1 i'4dae 

dostarczenia thimaczeri, stosownie do art. 31 ust.3 Umowy, jako ze prawo 

to zarezerwowane jest jedynie dla pochodzacych z panstw, bedacych strona 

Umowy. 

3.3.2.3. Podsumowanie	 zagadnien dotYCZilcych 

wfasciwoSci Jednolitego SCldu Patentowego oraz 

jQzyk6w postQpowania przed Jednolitym SCldem 

Patentowym 

Podsumowqiac nalezy stwierdzic, ze w przypadku podpisania przez Polske 

Umowy i utworzenia Iokalnego oddzialu Jednolitego Sadu Patentowego 

w Polsce, pozywanie jednostek naukowych z tytulu naruszenia na terenie 

Polski Die powinno ulec zmianie, jezeli chodzi 0 miejsce prowadzenia 

postepowania i jezyk postepowania, Powinny bye one pozywane przed 

lokalny oddzial Jednolitego Sadu Patentowego, utworzony na terenie 

Polski, ajezykiem postepowaniabedziejezyk polski. 

W przypadku naruszen dokonanych za granica, rowniez Die powinna 

nasbJpie zmiana w por6wnaniu do sytuacji obecnie obowiazujacej, na tle 
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Rozporzadzenia 2001/44. Podmioty te bylyby pozywane alba przez sad 

wlaSciwy dla ich siedziby albo przed sad paristwa, w kt6rym nastapilo 

naruszenie. Przyjmujac, iz zostaje w Polsce utworzony oddzial lokalny, 

nalezyrowniez zalozyc, iz pozwany powinien bye pozywany przed ten sad, 

nawet w sytuacji, gdy w panstwie, w kt6rym dokonano naruszenia nie rna 

oddzialu lokalnego, 

Pnystllpienie do patentu jednoJitego, nie zmieni zatem co do zassdy 

miejsca i j~zyka post~powania w pnypadkn naruszenia dokonanego DS 

terenie Polski i za granicq przez jednostki naukowe posiadajJlce 

siedzib~ w Polsce, 0 ile zostanie utworzony na terenie Polski lokalny 

oddzial jednolitego Slldn Patentowego. 

Jezeli nie zostanie utworzony oddzial lokalny Jednolitego Sfldu 

Patentowego, w6wczas jednostki takie betd~ mogly bye pozywane przed 

oddzial centralny Jednolitego Sadu Patentowego w przypadku naruszenia 

na terenie Polski, jak i za granica, zaldadajqc, iz oddziallokalny sadu nie 

zostanie utworzony w miejscu, W k:t6rym nastapilo naruszenie. Moga bye 

rowniez pozwani przed sad miejsca naruszenia, jezeli .utworzono tam 

oddzial lokalny sadu, Jezyk postepowania w przypadku oddzialu 

centralnego toniemiecki, angielski lub francuski, w .zaleznosci od tego, 

wjakim jezyku patent zostal udzielony. W przypadku postepowania za 

granica jezykiem postepowania bedzie jezyk panstwa, wktOryrn rna 

siedzibe oddziallokatny. 

Konieczne zatem, z punktu widzenia zabezpieezenia interes6w 

podmiotow, prowadzaeych dzialalno§c na terenie Polski i maj~cy£h OK 

terenie Polski siedzib~ utworzenie lokalnego oddzialu Jednolitego S~du 

Pateotowego. 

W przypadku niepodpisania Urnowy i obowiazywania na terenie Polski 

patentu europejskiego bfldZ krajowego, jednostki naukowe beda pozywane 

na terenie Polski. Tutaj rowniez b¢El mogly wnosic wnioski 

o uniewaznienie tych patent6w z zastrzezeniem wskazywanej powyze] 
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, niepewnosci, co do przyszlych zmian dotyczacych patentu europejskiego. 

W przypadku zas naruszeniapatentu jednolitego za granica pozywane b¢~ 

przed sad miejsca, w kt6rym nastapifo naruszenie badz polozony jest 

oddzial centralny jednolitego Sadu Patentowego 

W przypadku podpisania przez Polsky Umowy powOdztwo 

o uniewaznienie patentu 0 jednolitym skutku, Diepowiazane z naruszeniem, 

powinno bye wniesione przed oddzial centralny Jednolitego Sadu 

Patentowego. Regulacja w zakresie jezykow odpowiada obecnemu 

uregulowaniu postepowania opozycyjnego, z tym iz procedura ta 

wodniesieniu do patent6w europejskich toczy siC( przed Europejskim 

Urzedem Patentowym. W przypadku pow6dztw 0 uniewaznienie, Die 

wnoszonych jako pow6dztwa wzajemne, ale w zwiazku z toczaeym siet 

postepowaniem 0 naruszenie, powOdztwo wnoszone jest do tego samego 

lokalnego oddzialu. Zakladajqc, iz postepowanie 0 naruszenie toczy siet 

w Polsce, w6wczas pozwana jednostka naukowa moze zloZyc pow6dztwo 

przed lokalnym oddzialem sadu, Podkreslic nalezy w tym kontekscie, ze 

uniewaznienie, zgodnie z zasada jednolitego skutku, dotyczy wszystkich 

patent6w obietych jednolitym skutkiem, a postepowanie bedzie toczylo sie 

w Polsce. W przypadku zas, gdy postepowanie 0 naruszenie dotyczy 

naruszen na terenie innego kraju niz Polska i tam toczy sie postepowanie 

przed lokalnym oddzialem, w6wczas wniosek 0 uniewaznienie moze bye 

wniesiony do tego lokalnego oddziahi, Rozwiazanie to jest tozsame, jezeli 

chodzi 0 miejsce i jezyk postepowania Vi sytuacji, gdyby na terenie tego 

patistwa obowiazywal patent europejski b~dZ patent krajowy, ktory 

naruszono. 

Jezeli Polska nie bedzie strona Umowy, to wowczas zawsze wniosek 

o uniewaznienie patentu 0 jednolitym skutku bedzie Musial bye wniesiony 

do oddzialu centralnego, chyba ze podmiot taki zostal pozwany z tytulu 

naruszenia takiego patentu popelnionego za granica przed sad, gdzie 

nastapilo naruszenie. W obu przypadkach postepowanie bedzie toczylo sit( 

poza terytorium Polski badz w jezyku patentu bqdZ w jezyku panstwa, 

przed oddzialem kt6rego toczy sif( postepowanie, 
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W przypadku pozostalych postepowan, zastrze:ionych do wylt}Cznej 

wlasciwosci Jednolitego Sadu Patentowego, przy~~ienie do Umowy 

zasadniczo nie zmienia og6lnych zasad wlasciwosci miejscowej 

w stosunku do Rozporzadzenia 2001144. MoZDa powiedziec, iZ nawet 

rozszerza mozliwosc korzystania z sadu polozonego na terenie Polski 

w odniesieniu do pow6dztwa 0 ustalenie prawa korzystania z wynalazku, 

wynikaj'lCegoz pierwszeristwa korzystania. Wedle zasad og6Inych 

Rozporzadzenia 2001/44 wydaje silt, ze uprawniony z patentu musialby 

bye pozwany przed sad panstwa, w kt6rym ma siedzibll'. Tymczasem 

zgodnie z postanowieniami Umowy, moze to rowniez miec miejsce przed 

oddzialem Iokalnym w panstwie, w kt6rym nastepuje naruszenie lub 

zagrozenie patentu. Zakladajac, iZ jednostka naukowa, powoluje si~ na 

prawo z pierwszeJistwa uZywania na terenie Polski, postepowanie takie 

bedzie moglo bye wszczete rowniez na terenie Polski. W przypadku nie 

przystapienia do Umowy postepowanie takie musialoby zostac wszczete 

przed sadem, w kt6rym uprawniony z patentu rna swoja siedzibe wedle 

.og6lnych zasad Rozporzadzenia 2001144. 

3.3.3.	 Rezirn j,zykowy wynikajilCY z Rozporzildzenla 

w sprawie tlumaczen 

Jak wskazano powyzej, w punkcie 3.2.2. niniejszej analizy, przyjety 

w Rozporzadzeniu 0 tlumaczeniach rezim jezykowy ma z punktu widzenia 

jednostek naukowych na etapie prowadzenia badan naukowych i prac 

rozwojowych mniejsze znaczenie, zaldadajqc, iz interesujej~ na tym. etapie 

przedmiot patentu i Die dokonuje sier interpretacji zastrzezen patentowych. 

Interpretacja zastrzezeri patentowych dokonywana jest przed podmioty 

uczestniczace w obrocie na etapie podejmowania decyzji, czy okreslone 

rozwiazanie wkracza w zakres patentu udzielonego na rzecz osoby trzeciej 

i wiaze si~ zwykle z podjeciem przez taki podmiot okreslonej decyzji 

o rozpoczeciu okreslonej produkcji czy wprowadzaniu do obrotu 

okreslonych produkt6w. Wydaje si~ zatem malo prawdopodobne, by, 

jednostka naukowa znalazla sil( w takiej sytuacji. Ewentualne 

przekroczenie przywileju badawczego bedzie raczej polegalo na podieciu 
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czynnosci, wykraczaiacych poza ten przywilej, nie zas sporu co do zakresu 

przedmiotowego ochrony patentowej. Zaldadam rowniez, iz jednostki 

naukowe sf}. raczej nastawione na uzyskiwanie patentow, niz podejmowania 

prac badawezych nakierowanych na ominiecie tyeh istniejacych 

i stworzenie technologii, nie cechujacych sie wlasnymi przeslankami 

zdolnosci patentowej. Jednak, dla kompletnosci niniejszych rozwazan, nie 

wykluczaiac teoretycznie takiej mozliwosci, wypada rowniez ocenic ten 

aspekt proponowanych w Rozporzadzeniu 0 tlumaczeniach rozwiazan 

jezykowych, 

Podkreslic nalezy, ze dokwnentacja patentowa s1dadajl:JC~ si~ z zastrzezeri, 

opisu i rysunk6w, co do zasady jest skierowana do, uzywaiac wyrazenia 

przyj~tego w ustawie Prawo Wlasnosci przemyslowej, znawcy z danej 

dziedziny techniki. Podnoszony czesto w dyskusji nad patentem 

o jednolitym skutku niezwylde istotny argument dotyczacy aspektu 

informacyjnego dokumentacji patentowej musi uwzgledniac fakt, lz 

wlaSciwe zinterpretowanie zawartego w dokumentacji patentowej tekstu 

zawsze wymaga wiedzy specjalistycznej z danej dziedziny techniki oraz 

umieietnosc! interpretacji zastrzezeri, W przypadku dokumentacji 

patentowej w jezyku innym niz jezyk urzedowy danego panstwa, tej 

wied.zy specjalistycznej i umiejetnosci musi jeszcze towarzyszyc 

znajomosc danego jezyka, przy uwzglednieniu jego specjalistycznego 

charakteru, powiazanego z dziedzina techniki, kt6rej dotyczy rozwiazanie, 

Aczkolwiek wydaje sie, iz na poziomie jednostek naukowych takie 

powiazanie kompetencji nie jest rzadkoscia, decyzj~ na poziomie 

biznesowym 0 rozpoczeciu produkcji powinno poprzedzac badanie 

w stanie techniki dla ustalenia, czy rozwiazanie kt6re chce sie stosowaC 

narusza, czy Die narusza praw os6b trzecich. Oczywiste jest, iz 

przeprowadzenie takich badan, ze wzgledu na istnienie kompetencji nie 

tylko dotyczacych wiedzy i umiejetnosci, ale rowniez jezyka moze 

powodowac wzrost koszt6w z tym zwiazanych, Nie mOZDa bowiem 

wykluczyc, iz dla zwiekszenia stopnia bezpiecze6stwa prowadzonych 

badari tzw. czystosci patentowej rozwiazania przeciwstawianego 

opatentowanemu, konieczne bedzie siegniecie po specjalistow, dla kt6rych 
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dany jezyk jest jezykiem ojczystym. Jezeli .zaS nie podejmuje sie w og61e 

badan, co do tzw. czystosci patentowej przed rozpoczeciem dzialan 

komercyjnych, to niepewnosc, co do tego, czy narusza si~ patent, czy 

patentu sie nie narusza, przedstawia sie podobnie, niezaleznie od tego, czy 

dokumentacja patentowa jest dostepna w jezyku urzedowym danego 

paiistwa, czy w jezykach innych paastw, Rozniea w istocie sprowadza si~ 

zatern do koszt6w, jakie moga wiazac si~ z przeprowadzeniem takiego 

badania. W tyro konteksciepozytywnie nalezy ocenic rozwiazanieprzyjyte 

w Rozporzadzeniu 0 tlumaezeniach, iZ patent rna jedna wi~fi wersj~ 

jezykowa, Takie rozwiazanie w istocie nie pozwala gl6wnie uprawnionemu 

na rozbiezne interpretacje, wynikajace z roznorodnosci i niedoskonalosci 

tlumaczeD.. Z pewnoscia zatem nalezy oczekiwac, iz wzrosnie przecietny 

koszt prowadzenia badafJ. tzw. czystosci patentowej rozwiazan, 

prowadzonych dla Polski, 

Natomiast nalezy zwrocic uwage, iz z punktu widzenia tych podmiot6w, 

kt6re mysla 0 ekspansji na terytorium Unii Europejskiej, system ten, ze 

wzgledu na jeden jezyk dla patentu obowiazujacego na terytorium panstw, 

bedacych stronami Umowy powinien bye tariszy, a jednoczesnie bardziej 

przewidywalny wobec braku roznic pomiedzy poszczeg61nymi wersjami 

tlumaczen patent6w, obowiazujacych na poszczeg61nych terytoriach 

panstwowych. 

Zwrocic nalezy nadto uwage, iz pelne tlumaczenie dokumentacji 

patentowej rna bye dostarczone przez uprawnionego z patentu wprzypadku 

sporu, Obowiazekten ciazyjednak na uprawnionym z patentu tylko wtedy, 

gdy pozwany pochodzi z pa:6.stwa, bedacego strona Umowy. Osoba, 

pochodzaca z panstwa, nie bedacego strona Urnowy, nie bedzie rowniez 

mogla powolywac sie na art. 4 Rozporzqdzenia 0 tlumaczeniach, kt6ra 

naklada na sad orzekaiqcy w sprawie naruszenia obowiazek rozwazenia, 

jakie znaczenie dla naruszenia mial fakt, iZ dokumentacja patentowa nie 

byla dostepna w jezyku urzedowym panstwa, w kt6rym doszlo do 

naruszenia b~i, w kt6rym podrniot taki rna swojq siedzibe, 0 He 

znaczenie tego przepisu moze bye, ze wzgledu na charakter jednostki 
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naukowej i zaldadanq znaiomosc jezykow naukowc6w niewielkie, 0 tyle 

w przypadku malych podmiot6w, dzialajacych na lokalnych rynkach moze 

on stanowic istotna dyrektywe dzialania dla Jednolitego Sadu Patentowego. 

3.3.4.	 Srodki ochrony jakie m09it bye u.tyte przeciwko 

podmiotowi naruszajitcemu patent 

Jak wskazano powyze] w pkt 2.6 niniejszej analizy srodki ochrony 

przewidziane przez Umowe, zasadniczo nie r6Zni~ sier od srodkow ochrony, 

jakie wynikaja Z obecnie obowiazujacej ustawy Prawo Wlasnosci 

Przemyslowej i Dyrektywy 2004/48. W tym tez zakresie nie nalezy 

oczekiwaC daleko idacych zmian, gdyby srodki przewidziane w Umowie 

mialyby bye stosowane na terytorium Polski. Zastrzec nalezy, it 

definitywna ocena konsekwencji wynikajacych z zastosowania tych 

srodkow wymagalaby analizy tzw. Rules of Procedure, kt6re beda 

stanowily szczegolowe przepisy postepowania przed Jednolitym Sadem 

Patentowym i kt6re z pewnoscia moga wplywac na spos6b ich stosowania 

wpraktyce. 

3.4.	 Uwagi og6lne, co do proponowanych rozwiC\zan, 

zawartych w RozporZCldzeniu 0 patencie jednolitym, 

Rozporz-.dzeniu 0 tfumaczeniach oraz Umowie 

Nalezy podkreslic, it zawarte w niniejszej 'anaIizie rozwazania me moga bye 

traktowane jako kompletna ocena rozwiazan, wskazanych akt6w prawnych. Zar6wno 

ramy, jak i eel niniejszej analizy spowodowaly, it praktycznie me odniesiono sit; do 

tych zagadnien, ktOre moga wplynq.c na funkcjonowanie systemu patentu jednolitego 

w przyszlosci. 

Generalnie zagadnienia te mozna podzielic na dwie grupy. Pierwsza z nich odnosi sit; 

do potencjalnego funkcjonowania w przyszloSci systemu patentowego w ksztalcie, 

wynikaiacym Z omawianych akt6w prawnych. Wydaje sie, co z pewnoscia jest 

skutkiem odejscia od koneepcji patentu wsp6lnotowego, na rzecz patentu 0 jednolitym 

skutku, stanowiacego w :istocie pewna modyfikacje obowiazuiacych regulacji 
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w zakresie patentu europejskiego, i.Z w Rozporzadzeniu 0 patencie jednolitym zbyt 

wasko uksztaltowano jednolite przepisy prawa materialnego (np. przepisy dotyczace 

uniewaznienia), To bedzie powodowalo w wielu sytuacjach faktycznych, koniecznose 

siegniecia po przepisy prawa krajowego. W wielu przypadkach okreslenie prawa 

wlasciwego moze powodowaC watpliwosci, kt6re prawo rna zastosowac Jednolity Sad 

Patentowy (np. podniesienie przez pozwanego zarzutu w postepowaniu 0 naruszenie, 

it przysluguia mu prawa z licencji, ustalenia istnienia praw pierwszenstwa). Opr6cz 

problemu wyboru prawa wlasciwego dla oceny zgloszonego zarzutu, czy pow6dztwa, 

stosowanie. przez Jednolity Sad Patentowy roznych porzadkow prawnych w tej samej 

sprawie, moze powodowac watpliwosci, zar6wno co jego wyboru,jak i prawidlowosci 

rozstrzygniecia w danej sprawie. To powoduje, it funkcjonowanie stworzonego 

systemu w praktyce moze sprawiac trudnosci, podmiotom, kt6re ~ powodami lub 

pozwanymi przed Jednolitym Sadem Patentowym. Dodatkowo niekt6re z przepis6w 

nie zostaly sfonnulowane dose precyzyjnie, tak jak chocby wskazywane w niniejszej 

opinii watpliwosci, co do wylacznej jurysdykcji Jednolitego Sadu Patentowego. 

Z pewnoscia nalezy oceniac, iz stosowanie tego systemu w praktyce bedzie 

skomplikowane. Trudno przewidywac, na He powolany Jednolity Sad Patentowym 

bedzie posiadal dostateczne kompetencje by poradzic sobie w praktyce z tak 

skomplikowanymi zagadnieniami. 

Druga grupa watpliwosci wiaze silt z wyborem mechanizmu wzmocnionej wsp6lpracy 

jako instrumentu, pozwalaiacego na wprowadzenie jednolitych rozwiqzan Z jednej 

strony, z drugiej zaS strony dajacego mozliwosc wystapienia poszczeg61nych panstw 

z tego mechanizmu. Fakt, iz w chwili obecnej Die uczestnicza w systemie 

wzmocnionej wsp6lpracy, takie panstwa jak Wlochy i Hiszpania powoduje, it 

powszechnie wskazuje si~ na negatywne konsekwencje, w postaci dalszego 

rozczlonkowania systemu ochrony patentowej w Europie, co obniza jej 

konkurencyjnosc w stosunku do pozostalych w swiecie rynk6w patentowych. Z jed.nej 

bowiem strony, zakladaiac, iz przepisy te zostana przyjcrte w 25 paflstwach, Unia 

Europejska nie bedzie w tym obszarze stanowilajednolitego rynku. Nawet autorzy nie 

nalezacy do zwolennik6w, przyjetych rozwiazan wskazuj~, iz pozostawanie poza 
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systemem niekt6rych panstw czlonk6w Unii Europejskiej bedzie wywolywalo 

negatywne skutki d1a tych paristw w pOstaCi26 
: 

- poddania patent6w, 0 jednolitym skutku przysluguiacych podmiotom majacym 

siedzibew tych panstwach, prawu niemieckiemu, zamiast prawu miejsca siedziby tyeh 

podmiotow"; 

- ryzyka pominiecia danego terytorium przez podmiot uprawniony z patentu 

jednolitego i nie uzyskania przezen ochrony w trybie patentu europejskiego b~dz 

kraiowego, co spowoduje, iz panstwa te stana sie jedynie terytoriami dystrybueji 

produkt6w, bez dostepu do nowoczesnych technologii. Nalezy rowniez liczyc sie 

z mozliwoscia podjecia dzialan, ograniczaiacych swobodny przeplyw towar6w na 

terenie Unii 28; 

- wylaczenia tych panstw z daIszyeh prac dotyczacych rozwoju jednolitej oehrony 

patentowej na terytorium Unii Europejskiej.29. 

Podkreslic nalezy, iz system ochrony patentowej, kt6ry narzuca stosowanie jezyka 

obcego jest korzystniejszy dla tych, dla k:t6rych jezyk ten jest jezykiem ojezystym. 

Oczywiscie otwartym pozostaje zawsze pytanie, ezy niewatpliwe ryzyka i trudnosci 

z tym zwiazane sq. ograniezone przez korzysci plynace z uczestniczenia w danym 

systemie ochrony. Podkreslicnalezy, i.Z nie jest mozliwe, by pochodzacy z panstw, nie 

bedacych stronami Umowy, 0 ile chcieliby prowadzie jakakolwiek dzialalnose poza 

terytorium paristwa, w k.t6rym maiaswoia siedzibe, a na terytoriach pafistw bedacych 

stronami Umowy, nie zostali skonfrontowani z dzialalnoscia Jednolitego Sadu 
. . 

Patentowego, chociazby w sytuaeji wniesienia pow6dztwa 0 uniewaznienie patentu 

o jednolitym skutku. W przypadku panstw, nie uczestniczacych w mechanizmie 

wzmoenionej wsp6lpraey pailstwa takie nie beda mialy mozliwosci delegowania do 

tego sadu sedziow, pochodzacych z tyeh panstw, Nie rna zatem szansy, by poclmiot, 

wszezynaiacy postepowanie ezy pozwany przed Jed.nolity Slid Patentowy w panstwie, 

26 H. Ullrich, Harmonizing Patent law : The Untamable Union Patent, Max Planck Institute for 
IntellectualPropertyand Competition Law, s. 24 i n.; tekst dostepny na stronie http://papers.ssm.com 
27H. Ullrich. ibidem, 8.25 
28H. Ullrich, ibidem, s.26-27 
29 H. Ullrich, ibidem,s.28 
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gdzie zarzuca mu sie naruszenie mogl liczyc na zasiadanie w sIdadzie orzekajacym 

sedziow, pochodzacych z danego paristwa, 

Nalezy rowniez zaznaczyc, iz wyraZana czesto obawa, iz wzrost liezby patent6w na 

terytorium Polski w zwiazku z przystapieniem do Umowy, spowoduje wzrost oplat 

licencyjnych, zaklada w istocie, iz na tym. terytorium uprawnieni z patent6w 

o jednolitym skutku nie uzyskuja stosownych patent6w krajowych bfldz patentow 

europejskich. Biorac jednak pod uwage, iz wyb6r strategii patentowej zalezy od 

kosztow, zwiazanych z uzyskaniem tej oehrony w stosunku do oczekiwanych zysk6w, 

biorac pod uwage potencjaIny rynek zbytu, jakim jest Polska, mozna oczekiwae 

w przypadku co najrnniej niektorych rozwiazan, uzyskania przez takie podmioty 

rowniez oehrony na tym terytorium. Pay takim zalozeniu nalezy uznac, iZ argument 

o wzroscie koszt6w w zwiazku z uzyskaniem lieencji moze okazac silt chybiony, 

poniewaz 184 licencje i tak bedzie trzeba uzyskac od uprawnionego z patentu, 

skuteeznego na terytorium. Sytuacja obowiazywania patentu krajowego i patentu 

europejskiego powoduje, iz prowadzenie badan czystosci patentowej na tym 

terytorium nie wymaga znajomosci jltzyk6w, gdyz patent udzielony jest w jltzyku 

danego panstwa, Zaznaczyc jednak nalezy, iz w przypadku badania czystosci 

patentowej poza granicami Polski bedzie wymagana znaiomosc jezyka, w jakim 

udzielono patentu. To uprawnia do twierdzenia, iz pozostawanie poza systemem. 

ochrony patentowej w postaci patentu jednolitego jest zdecydowanie korzystne 

jedynie dla tych podmiot6w, ktore me prowadza jakiejkolwiek dzialalnosci 

w panstwach nalezaeych do Onii Europejskiej, w szczegolnosci Die wprowadzaia do 

obrotu towar6w na innych terytoriach niz terytorium Polski. W przypadku zaS 

podmiotow, k.t6re chca podj~c taka dzialalnosc, takie badanie bedzie konieczne. 

4. Rekomendacje 

Zakladajac, t.e Polska bedzie strona Umowy i bedzie uczestniczyla w systemie 

ochrony patentu 0 jednolitym skutku, celowe wydaje sie przede wszystkim podiecie 

dzialari, zmierzajacych do utworzenia na terenie Polski lokalnego oddzialu Jednolitego 

Sadu Patentowego. Z tym powiazana jest koniecznosc podjecia dzialan, 

pozwalajqcych na nalezyte przygotowanie os6b, kt6re beda sprawowaly funkcje 

sedziego w tyro sadzie, Utworzenie lokalnego oddzialu Jednolitego Sadu Patentowego 
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Die usunie z pewnoscia wszystkich trudnosci, jakie berd~ staly przed uZytkownikami 

tego systemu, kt6ry, co nie ulega watpliwosci, bedzie si~ zmienial w najbliZszych 

latach. Jednak wobec podmiot6w, majacych siedzibe na terenie Polski i nie 

prowadzacycb dzialalnosci w innych paDstwach Unii Europejskiej, utworzenie 

oddzialu lokalnego praktycznie wylElCZY mozliwosc prowadzenia postepowania poza 

terytorium Polski i w jezyku obcym oraz zwiazane z tym zagrozenia, 

Konieczne jest rowniez stworzenie odpowiednich program6w ksztalcenia, 

pozwalajacych poszerzae i rozwijac wiedze, kompetencje i umiejetnosci specjaIist6w, 

prowadzacychbadania czystoscipatentowej rozwiazan, 

Koniecme wydaje sift rowniez polozenie dalszego nacisku w procesie ksztalcenia na 

rozwijanie umiejetnosci jezykowyeh, zwlaszcza na uczelniach technicznych. Nie 

wydaje si~ raczej mozliwe stworzenie jednolitego systemu ocbrony patentowej na 

terenie Unii Europejskiej, kt6ry bedzie poslugiwal sie wszystkimi jezykami 

urzedowymi panstw czlonk6w wobec tego kompetencje te beda nabieraly 

szczeg61nego znaczenia. Z drugiej zaS strony me wydaje sie dzisiaj mozliwe, by prace 

w zakresie stworzenia systemujednolitej ochrony patentowej zostaly zaniechane. 

Na pewno patent 0 jednolitym skutku zwieksza atrakcyjnosc ochrony patentowej, ze 

wzgledu na obszar terytorium, ktOrego dotyczy. To stanowi niewatpliwy bodziec do 

tego, by polskie jednostki naukowe uzyskiwaly ochrone w tym systemie. Jednakze 

system ten, aczkolwiek tafiszy, rowniez wymaga stworzenia mechanizm6w 

finansowania koniecznych do uzyskiwania tych patent6w przez jednostki naukowe. 

Z punktu widzenia jednostek naukowych pozadane jest rowniez poszukiwanie 

instrunlent6w, kt6re pomoglyby im nie tylko zglaszac patenty, ale rowniez je 

komercjalizowac. 

5. Analiza SWOT dla jednostek naukowych 30 

30 Przy zato:ieniu, jt Polska jest stroDl} Umowy, analiza opiera siy na ujyciu historycznym 
i por6wnaniu sytuacji prawnej podmiot6w, jaka istnieje przy obecnym systemie ochrony patentowej 
z tq, ~dl}Cq. wynikiem przyjyciaaktOw prawnych,kt6rych dotyczy niniejszaanaliza. 
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