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I. UWAGI WSTEPNE

Celem opracowania jest przedstawienie obecnej sytuacji w zakresie
uzyskiwania ochrony patentowej w Polsce, a takze stanu zaawansowania prac
zmierzajacych do ustanowienia patentu Unii Europejskiej, ze szczegblnym
uwzglednieniem kwestii ttumaczeh tego patentu. Ze wzgledu na to, ze
ustanowienie patentu unijnego zostato powigzane z utworzeniem jednolitego
systemu sgdowego rozstrzygania sporow patentowych, ponizej przedstawione
zostang robwniez zagadnienia zwigzane z zawarciem umowy miedzynarodowej
majacej na celu utworzenie sgdu ds. patentdw europejskich i patentow Unii
Europejskiej.

Obecnie uzyskiwanie ochrony patentowej w Polsce, a takze w innych
pahstwach Unii Europejskiej, moze nastepowat¢ w dwoch trybach: 1) w trybie
krajowym, tj. na podstawie krajowych ustaw patentowych, w drodze decyzji
wydanych przez krajowe urzedy patentowe; 2) w trybie konwencyjnym,
ustanowionym przez Konwencje o udzielaniu patentow europejskich, w drodze
decyzji wydanej przez Europejski Urzad Patentowy w Monachium.

W Polsce tryb krajowy jest realizowany w postepowaniu prowadzonym przez
Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, a patenty sa udzielane na
podstawie ustawy z 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej (dalej:
ustawa p.w.p.)*. Do 1 marca 2004 r., tj. do dnia zwigzania sie przez Polske
Konwencja o udzielaniu patentow europejskich, tryb krajowy byt jedynym
trybem uzyskania wylgcznosci patentowej na obszarze naszego pahstwa,
zarbwno przez podmioty polskie, jak i podmioty zagraniczne. Poczawszy od tej
daty, obie kategorie podmiotdw moga uzyskiwat patenty obejmujgce terytorium
naszego kraju takze w trybie konwencyjnym, poprzez uzyskanie patentu
europejskiego wyznaczajacego Polske jako tzw. kraj ochrony.

Il. PATENT EUROPEJSKI
JAKO WIAZKA PATENTOW KRAJOWYCH
Konwencyjny tryb uzyskania patentu europejskiego jest oparty na umowie
miedzynarodowej, tj. wspomnianej wyzej Konwencji o udzielaniu patentow

europejskich (Convention on the Grant of European Patents). Umowa ta (dalej:

1 Dz. U. 2003, Nr 119, poz. 1117 ze zm. Ustawa weszta w zycie 22 sierpnia 2001 r.
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KPE lub Konwencja) zostata sporzadzona 5 pazdziernika 1973 r. w Monachium
i w stosunku do pierwszych szeSciu pahstw-stron weszta w zycie 7 pazdziernika
1977 r. Zostata zmieniona Aktem z 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady
Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z 21 grudnia 1978 r.,
13 grudnia 1994 r., 20 pazdziernika 1995 r., 5 grudnia 1996 r., 10 grudnia
1998 r. i 27 pazdziernika 2005 r., a takze Aktem rewidujacym z 29 listopada
2000 r., ktory wszedt w zycie 13 grudnia 2007 r.

Jak wspomniano, Polska jest strong Konwencji od 1 marca 2004 r.2
W zwigzku z ratyfikacja KPE zostata uchwalona ustawa z 14 marca 2003 r.
o dokonywaniu europejskich zgloszeh patentowych oraz skutkach patentu
europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: ustawa z 14 marca 2003 r.)?3,
ktora weszta w zycie z dniem zwigzania sie przez Polske Konwencja.

Na podstawie KPE zostata utworzona Europejska Organizacja Patentowa,
ktorej organem jest m.in. Europejski Urzad Patentowy z siedzibg w Monachium
oraz agendami w Hadze, Berlinie i Wiedniu. Obecnie do KPE nalezy 38 pahstw:
pahstwa Unii Europejskiej (27) oraz Szwajcaria, Liechtenstein, Monako,
Turcja, Islandia, Byla Jugostowiahska Republika Macedonii, Chorwacja,
Norwegia, San Marino, Albania i —od 1 pazdziernika 2010 r. — Serbia.

Jak wynika z wczesniejszych uwag, patent europejski (European patent) nie
jest instrumentem unijnym, a Konwencja nie jest czeScig prawa Unii
Europejskiej*. Strong KPE moze byt kazde pahstwo europejskie, niezaleznie od
cztonkostwa w Unii. Znaczenie Konwencji w kwestii udzielania ochrony
patentowej w pahstwach cztonkowskich Unii Europejskiej wynika z faktu, ze
stronami tej umowy miedzynarodowej sg obecnie wszystkie pahstwa Unii,
a krajowe ustawodawstwa patentowe tych pahstw sa w znacznej mierze
zblizone do postanowien KPE. Proby stworzenia patentu Unii Europejskiej
(European Union patent), poprzednio — przed wejsciem w zycie Traktatu
z Lizbony — okreslanego mianem patentu wspblnotowego (Community patent),
podejmowane od ponad 35 lat, nie przyniosty dotad rezultatu (zob. szerzej
ponizej).

2 Tekst Konwencji w wersji obowiazujacej w dniu jej wejscia w zycie w stosunku do Polski, wraz
z Protokotami i Regulaminem wykonawczym, zostat ogtoszony w Dz. U. 2004, nr 79, poz. 737. Akt
rewidujgcy z 2000 r., ktory — jak wspomniano — wszedt w zycie 13 grudnia 2007 r., zostat ogtoszony
w Dz. U. 2007, Nr 236, poz. 1736. Nowy tekst Konwencji (uwzglgedniajacy zmiany wprowadzone Aktem
rewidujgcym z 2000 r., a takze dokonujacy ujednolicenia, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 tego Aktu),
okreslany jako European Patent Convention 2000 (EPC 2000), zostat przyjety na podstawie decyzji Rady
Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z 28 czerwca 2001 r. i jest ogtoszony, w trzech
jezykach urzedowych EUP (angielskim, francuskim i niemieckim) w Dz. Urz. EUP 2001, wydanie
specjalne, nr 4, s. 55 n.; zob. tez Dz. Urz. EUP 2007, wydanie specjalne nr 1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 Aktu
rewidujgcego, nowy tekst KPE stat si¢ integralna czescia tego Aktu. ,,Dziennik Urzedowy EUP” (,,Official
Journal of the European Patent Office”), a takze inne materiaty EUP powotywane ponizej, sg dostepne
na stronie internetowej: www.epo.org.

3 Dz. U. 2003, Nr 65, poz. 598 ze zm.

4 W kwestii powyzszego statusu patentu europejskiego (i KPE) zob. np. postanowienie Sadu
Pierwszej Instancji z 5 wrzeSnia 2007 r. w sprawie T-295/05 Document Security Systems, Inc. przeciwko
Europejskiemu Bankowi Centralnemu (EBC). Sad wspolnotowy uznat si¢ za niewtaSciwy do rozpoznania
skargi spotki amerykanskiej, ktora wystgpita przeciwko EBC, emitujgcemu euro, z zarzutem naruszenia
patentu europejskiego (skutecznego w kilku panhstwach cztonkowskich Unii Europejskiej), dotyczacego
ochrony przed podrabianiem banknotow.
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System patentu europejskiego jest oparty na zatozeniu, ze na podstawie
jednego zgtoszenia i w wyniku jednego postepowania prowadzonego przez
Europejski Urzad Patentowy (dalej: EUP) nastepuje udzielenie patentu
europejskiego, skutecznego na terytorium tych pahstw-stron KPE, ktore zostaty
wyznaczone przez zgtaszajgcego. Patent ten moze byt udzielony dla jednego,
kilku lub wszystkich pahstw-stron (art. 3 KPE). Oznacza to znaczne utatwienie
dla podmiotéw chcgcych uzyskac patenty w kilku pahstwach europejskich, gdyz
pozwala uniknat prowadzenia odrebnych postepowah przed urzedami kra-
jowymi. Konwencyjny tryb uzyskiwania patentow europejskich jest dostepny
dla osbb fizycznych i prawnych oraz innych jednostek, bez ograniczeh co
do panstwa pochodzenia zgloszenia (art. 58 KPE). Mogg wiec w tym trybie
uzyskiwat patenty nie tylko podmioty z pahstw-stron Konwencji, lecz rowniez
z innych panstw (najwieksza liczba europejskich zgtoszeh patentowych
pochodzi ze Standéw Zjednoczonych). Jakkolwiek postepowanie zmierzajgce do
udzielenia patentu europejskiego jest prowadzone przez Europejski Urzad
Patentowy, to jednak —stosownie do art. 75 Konwencji —europejskie zgtoszenie
patentowe moze byt wniesione (a w okreslonych przypadkach istnieje w tym
zakresie prawny obowigzek) takze do krajowych urzedow patentowych
(w Polsce: do Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej)®, ktore nastepnie
przekazuja je do EUP.

Warto zauwazyt, ze takze w okresie poprzedzajacym przystapienie Polski do
Konwencji, podmioty polskie mogly uzyskiwat patenty europejskie na
terytorium pahstw-stron KPE. Jednakze zaréwno dwczesnie, jak i obecnie — po
przystapieniu Polski do KPE - liczba zgtoszeh dokonanych przez podmioty
polskie, a takze liczba uzyskanych przez te podmioty patentow europejskich jest
znikoma®, co niekorzystnie Swiadczy o stanie innowacyjnosci naszej gospodarki.

Natomiast istotnie wzrasta liczba patentow europejskich skutecznych
w Polsce. Wedtug danych zawartych w ,,Raportach Rocznych” Urzedu Paten-
towego RP, w 2005 r. obowigzywato w Polsce 12 patentdow europejskich;
w 2006 r. liczba ta wzrosta do 342, w 2007 r. — do 1788, w 2008 r. — do 4588,
a w 2009 r. — do 8119. Tak powazny przyrost patentow powaznie ogranicza
zdolnost konkurencyjna polskich przedsigbiorcow.

Konwencja reguluje udzielanie patentow europejskich, a zatem etap po-
przedzajacy powstanie wylacznosci patentowej. W szczegdlnosci okreSla ma-
terialnoprawne przestanki zdolnosci patentowej, wymagania dotyczace euro-
pejskich zgloszeh patentowych i tryb ich dokonywania, a takze postepowanie
w sprawie udzielenia patentu europejskiego.

Natomiast Konwencja nie reguluje ani tresci patentu (w tym jego ogra-
niczeh), ani ochrony tego prawa czy sposobu jego wykonywania. Patent

5 Zob. art. 3 ustawy z 14 marca 2003 r.

® Na przyktad w 2002 r. podmioty polskie uzyskaty 10 patentow europejskich (na ogolna liczbe
47 384). W 2003 r. liczba ta wzrosta do 12 (na ogdlna liczbe 59 992), a w 2004 r. —do 14 (na ogoblna liczbe
58 730). W 2008 r. na rzecz polskich zgtaszajacych udzielono 26 patentdow europejskich (na ogoélna liczbe
59 809), a w 2009 r. — 33 (na 0gb6lna liczbe 51 969). Dla porownania, w 2009 r. udzielono 11 384 patentow
europejskich na rzecz zgtaszajacych z RFN i 11 352 na rzecz zgtaszajacych z USA. W 2005 r. podmioty
polskie dokonaty 106 europejskich zgtoszefn patentowych (na ogolna liczbe 128 679, z czego 32 738
pochodzito ze Stanow Zjednoczonych, a 23 789 z RFN). W 2009 r. liczba polskich zgtoszeh wzrosta do 173
(na ogoblna liczbe 134 542, z czego 32 966 pochodzito ze Stanow Zjednoczonych, a 25 107 z RFN). Zrodio:
European Patent Office. Annual Report [2003, 2004, 2008, 2009].
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europejski nie jest wiec instrumentem jednolitym, lecz stanowi ,,wiazke”
patentow krajowych (a bundle of national patents; ein Blndel nationaler
Patente)’ i — po udzieleniu przez EUP — ,,rozpada si¢” na patenty krajowe tych
panstw-stron KPE, na ktorych terytorium zostat przyznany, zgodnie
zwyznaczeniem dokonanym przez zgtaszajgcego. Patent europejski traktowany
jest przez samag Konwencje jak patent krajowy tych pahstw, na ktorych
terytoria zostat udzielony (o ile nie stanowi ona inaczej, zob. art. 2 ust. 2 KPE?)
i przyznaje takie same prawa, jakie przyznawatby patent krajowy udzielony
przez te pahstwa. Jak bowiem stanowi art. 64 ust. 1 KPE, ,,z zastrzezeniem
postanowieh ust. 2 patent europejski od daty publikacji wzmianki o jego
udzieleniu przyznaje jego wiascicielowi w kazdym umawiajgcym sie panstwie,
w stosunku do ktorego zostat udzielony, takie same prawa, jakie przyznawatby
patent krajowy udzielony w tym panstwie”®.

Wspomniana wyzej krajowa natura patentu europejskiego znajduje wyraz
w uregulowaniach prawnych wszystkich pahstw-stron KPE, takze tych, ktore
sa cztonkami Unii Europejskiej®. Odnosi sie to — rzecz jasna — takze do
patentow europejskich skutecznych na terytorium Polski, a konwencyjna
reguta, z ktorej wynika krajowy charakter ochrony patentowej przyznanej
patentem europejskim, zostata wyrazona expressis verbis w art. 6 ust. 1 ustawy
z 14 marca 2004 r.'* Regulacje te — konwencyjne i krajowe — odzwierciedlaja
zasade terytorializmu ochrony patentowej'?, ktora ma petne zastosowanie do
patentdow europejskich.

7 Zob. np. orzeczenie Sadu Konstytucyjnego RFN (Bundesverfassungsgericht) z 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie 2 BvR 1848/07.

8 Art. 2 ust. 2 KPE stanowi: ,,Patent europejski posiada w kazdym umawiajacym sie pahstwie, dla
ktorego zostat udzielony, ten sam skutek i podlega tym samym warunkom, co patent krajowy udzielony
przez to pahstwo, chyba ze niniejsza Konwencja stanowi inaczej”.

® Zastrzezenie dotyczace ust. 2 ma na wzgledzie tzw. posrednig ochrone produktu. Wedtug tego
przepisu, ,,jezeli przedmiot patentu europejskiego dotyczy sposobu wytwarzania, ochrona przyznana
patentem rozciaga si¢ na produkty uzyskane bezposrednio tym sposobem”. Z kolei art. 64 ust. 3 KPE
stanowi, ze kazde naruszenie patentu europejskiego rozpatruje sie zgodnie z ustawodawstwem
krajowym.

10 Zob. wyrok ETS z 13 lipca 2006 r. w sprawie C-539/03 Roche Nederland BV and Others
v. Frederick Primus, Milton Goldenberg, w ktorym wykluczono mozliwost prowadzenia w jednym pah-
stwie cztonkowskim Unii Europejskiej procesu o naruszenie patentu europejskiego wytoczonego prze-
ciwko kilku spotkom z siedzibami w roznych umawiajacych sie pahstwach za czyny, ktorych dopuscity sie
one na terytorium jednego lub kilku z tych panhstw, rowniez w przypadku, gdy wspomniane spotki naleza
do tego samego koncernu i dziataty w identyczny lub podobny sposob, zgodnie ze wspolna polityka
opracowana wytacznie przez jedna z nich. Zob. tez wyrok ETS z 13 lipca 2006 r. w sprawie C-4/03 GAT,
Gesellschaft fur Antriebstechnik GmbH & Co. KG v. LuK Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG.

1 Art. 6 ust. 1 ustawy z 14 marca 2003 r. stanowi: ,,Przez uzyskanie patentu europejskiego,
w ktorym Rzeczpospolita Polska zostata wyznaczona jako kraj ochrony, nabywa sie, z zastrzezeniem
ust. 2 i 3, takie same prawa, jakie przyznaje patent udzielony na podstawie Prawa wkasnosci
przemystowej”. Na temat zastrzezeh dotyczacych ust. 2 i 3 zob. ponizej.

12 Zasada terytorializmu ma oparcie w art. 4bis ust. 1 Konwencji paryskiej, ktory stanowi: ,,Patenty,
o ktorych udzielenie wnosity w roznych Pahstwach bedacych cztonkami Zwigzku osoby fizyczne lub
prawne Pahstw bedgcych cztonkami Zwigzku, beda niezalezne od patentow uzyskanych na ten sam
wynalazek w innych Pahstwach nalezacych lub nienalezacych do Zwigzku”. Wspomniana w przepisie
,,niezaleznost” patentow oznacza, ze fakt udzielenia badz odmowy udzielenia patentu w jednym pahstwie
nie przesadza o udzieleniu badZz odmowie udzielenia tego prawa w innym pahstwie. To samo dotyczy
uniewaznienia patentu.
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Konwencja tylko w bardzo waskim zakresie normuje jednolite skutki
patentu europejskiego, okreSlajac, na przykiad, 20-letni czas jego trwania
(art. 63) oraz sposob ustalania zakresu ochrony (extent of protection) (art. 69).
W szczegoblnosci jednak postepowanie w sprawach o naruszenie patentu,
a takze o jego uniewaznienie, toczy sie przed organami krajowymi (z wyjat-
kiem tzw. postepowania sprzeciwowego), chociaz podstawy uniewaznienia
(revocation; niem. Nichtigkeit) wskazane sg w KPE (art. 138). Uniewaznienie
patentu europejskiego w jednym pahstwie-stronie KPE (np. w RFN), przez jego
organ krajowy, nie powoduje niewaznosci tego patentu w innym pahstwie
(np. w Polsce).

Ze wzgledu na brak patentowej regulacji unijnej, udzielanie patentow
w pahstwach cztonkowskich Unii Europejskiej pozostaje ciggle poza domeng
systemu unijnego i nastepuje, jak wskazano, albo w trybie konwencyjnym,
poprzez uzyskanie patentu europejskiego, albo w trybie krajowym, na
podstawie decyzji krajowych urzedow patentowych. Jakkolwiek przy udzielaniu
patentow krajowych obowigzujg reguty oceny zdolnosci patentowej'?, istotnie
podobne do stosowanych przez EUP przy udzielaniu patentow europejskich, to
jednak wystepuja roznice w sposobie wyktadni postanowienh KPE (przez organy
orzekajace EUP) oraz niemal rownobrzmigcych przepisow krajowych ustaw
patentowych (przez krajowe organy orzekajace). Organy krajowe nie sg zwia-
zane wykladnig stosowana przez EUP; decyzje komisji odwotawczych EUP nie
maja charakteru wiazacych ,,precedensow”, nawet jesli organy krajowe oce-
niajg patent europejski udzielony na terytorium danego panstwa, i to takze
wtedy, gdy byt on juz przedmiotem postepowania przed organami odwotaw-
czymi EUP.

Roznice w sferze ochrony patentowej w pahstwach Unii Europejskiej
wynikajg nie tylko stad, ze patenty (krajowe albo europejskie) na dany
wynalazek obowigzuja w poszczegblnych, niekoniecznie wszystkich pahstwach
Unii, lecz ponadto z faktu, ze ocena waznosci patentow, a takze ich naruszeh
nastepuje na podstawie wkaSciwego prawa krajowego (lex loci protectionis)®.
Dodatkowo nalezy miet na uwadze dos¢ istotnie zrbznicowana praktyke
orzecznicza organdw krajowych panstw czitonkowskich, prowadzaca np. do
uniewaznienia patentu na ten sam wynalazek (takze patentu europejskiego)
w jednym pahstwie i dalszego jego trwania w innych panstwach. Patent
europejski, podobnie jak patent krajowy, ma charakter &cisle terytorialny,
przyznajac prawa i ochrone wynikajaca z krajowych ustawodawstw paten-
towych .

13 Dotyczy to zwiaszcza pojecia wynalazku mogacego podlegat opatentowaniu i katalogu
przedmiotow, ktore nie sa uwazane za taki wynalazek (np. programy komputerowe).

14 Wihasciwost legis loci protectionis znalazta potwierdzenie w przyjetym 11 lipca 2007 r. roz-
porzadzeniu nr 864/2007 Rady i Parlamentu Europejskiego dotyczacym prawa wiasciwego dla zobo-
wigzah pozaumownych (Rzym I1), Dz. Urz. UE, L 199 z 31 lipca 2007 r., s. 40-49.

15 W zakresie srodkow ochrony patentu (a takze innych praw wiasnosci intelektualnej) zob.
dyrektywe 2004/48/WE z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw wasnosci intelektualnej
(Dz. Urz. UE, L 195 z 2 czerwca 2004 r.), ktora zostata wdrozona w prawie polskim na podstawie ustawy
z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektorych innych
ustaw (Dz. U. Nr 99, poz. 662). Na mocy tej ustawy zmieniono m.in. przepisy ustawy p.w.p. regulujace
odpowiedzialnost za naruszenie patentu.
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I11. PATENT UNII EUROPEJSKIEJ
I JEDNOLITY SYSTEM SADOWEGO ROZSTRZYGANIA
SPOROW PATENTOWYCH - PERSPEKTYWA UTWORZENIA

1. Uwagi ogblne

Jak wspomniano, w Unii Europejskiej nie powstat dotychczas jednolity
system patentowy, w szczegb6lnosci nie zostat stworzony patent Unii Euro-
pejskiej, poprzednio — przed wejsciem w zycie Traktatu z Lizbony (tj. przed
1 grudnia 2009 r.)** — okreSslany mianem patentu wspolnotowego. Sytuacja
w sferze ochrony patentowej ksztattuje sie wiec odmiennie niz w niektorych
innych dziedzinach prawa witasnosci przemystowej, np. w odniesieniu do
znakow towarowych (w zwiazku ze stworzeniem wspolnotowego znaku
towarowego —Community trade mark)*” czy wzorow (w zwigzku ze stworzeniem
wzoru wspblnotowego — Community design)!®, ktorych ochrona zapewniana
jest na podstawie unijnych aktow prawnych i przyznawana jest przez instytucje
unijng®.

Niezaleznie od braku patentu unijnego, w dziedzinie patentowej nie doszto
rowniez do ogblnej harmonizacji zasad udzielania patentbw na podstawie
dyrektyw unijnych. W omawianej dziedzinie nie ma wiec takich unijnych
regulacji harmonizacyjnych, jakie przyjete zostaty w odniesieniu do znakow
towarowych (dyrektywa 89/104/EWG, obecnie jej skodyfikowana wersja:
2008/95/WE) czy wzordw (dyrektywa 98/71/WE)?.

Dotychczas w Unii Europejskiej zharmonizowano jedynie zasady udzielania
patentow na wynalazki biotechnologiczne, na podstawie dyrektywy 98/44/WE
z 6 lipca 1998 r.%, przy czym warto zaznaczyt, ze wiekszost postanowien tej
dyrektywy wprowadzono do konwencyjnego systemu patentu europejskiego, co

16 Traktat zmieniajacy Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiajacy Wspolnote Europejska,
sporzadzony w Lizbonie 13 grudnia 2007 r., zostat ogtoszony w Dz. U. 2009, Nr 203, poz. 1569 (wraz
z zatacznikami i protokotami stanowiacymi jego integralna czgst). We wspomnianym Dzienniku Ustaw
opublikowano takze Akt kohcowy konferencji przedstawicieli rzgdow panstw cztonkowskich z 13 grudnia
2007 r. (zawierajacy deklaracje) oraz Karte praw podstawowych UE i wyjasnienia do tej Karty. Ponadto
zamieszczono drugi protokot ze sprostowania Traktatu z Lizbony. Dalsze sprostowania zostaty dotychczas
ogtoszone tylko w Dz. Urz. UE, C 290 z 30 listopada 2009 r., s. 1-18 (lecz nie w ,,Dzienniku Ustaw”).
Traktat z Lizbony zostat ponadto opublikowany, takze w jezyku polskim: Dz. Urz. UE, C 306 z 17 grudnia
2007 r. Natomiast skonsolidowane wersje Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i Traktatu o funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej (TFUE), uwzgledniajace zmiany dokonane Traktatem z Lizbony, zostaty
opublikowane w Dz. Urz. UE, C 115 z 9 maja 2008 r., a ostatnio w Dz. Urz. UE, C 83 z 30 marca 2010 r.

17 Wspolnotowy znak towarowy zostat ustanowiony na podstawie rozporzadzenia Rady nr 40/94
z 20 grudnia 1993 r. (Dz. Urz. WE, L 11 z 14 stycznia 1994 r.); jego skodyfikowana wersja zawarta jest
w rozporzadzeniu Rady (WE) Nr 207/2009 z 26 lutego 2009 r., Dz. Urz. UE, L 78 z 24 marca 2009 r.

18 Wzor wspblnotowy zostat ustanowiony na podstawie rozporzadzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12
grudnia 2001 r. (Dz. Urz. WE, L 3 z 5 stycznia 2002 r. ze zm.).

1% Chodzi o Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego (znaki towarowe i wzory)
w Alicante.

20 Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 pazdziernika 1998 r. w sprawie
ochrony prawnej wzorow (Dz. Urz. WE, L 289 z 28 pazdziernika 1998 r.).

21 Dz. Urz. WE, L 213 z 30 lipca 1998 r.
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nastgpito w drodze zmiany Regulaminu wykonawczego, bedacego integralnag
czescig KPEZ.

Natomiast proba zharmonizowania — w ramach Unii Europejskiej — zasad
udzielania patentow na inng grupe wynalazkoéw, okre§lanych jako ,,wynalazki
urzeczywistniane przy uzyciu komputera” (computer-implemented inventions)
zakohczyta sie niepowodzeniem?.

Pierwsza probe stworzenia patentu wspolnotowego podjeto w 1975 r.,
kiedy to pahstwa dwczesnej EWG zawarty Konwencje luksemburska o patencie
europejskim dla Wspblnego Rynku (Convention for the European Patent for
the Common Market; Community Patent Convention). Mimo zmian wprowadzo-
nych w 1989 r., konwencja — wobec niewystarczajacej liczby ratyfikacji — nie
weszta w zycie.

Wobec niepowodzenia tego przedsiewzigcia, opartego na umowie miedzy-
narodowej, druga proba stworzenia patentu wspolnotowego (Community
patent) przybrata odmiennag formute prawna, tj. rozporzadzenia Rady prze-
widzianego w art. 300 TWE, a wiec aktu prawa wspbdlnotowego o bezposredniej
skutecznosci w pahstwach cztonkowskich. 1 sierpnia 2000 r. Komisja Euro-
pejska wystapita z projektem rozporzadzenia majacego stworzyt patent wspol-
notowy?*, skuteczny w catej Unii, o jednolitym, autonomicznym charakterze.
Parlament Europejski uchwalit poprawki do projektu 10 kwietnia 2003 r.%®
Jednakze na posiedzeniu Rady 18 maja 2004 r. nie osiggnieto wymaganej
jednomysinosci, gtownie z powodu sporu w kwestii jezyka (jezykbw), na
ktore miatyby byt ttumaczone zastrzezenia patentowe, dostarczane do krajo-
wych urzedéw patentowych (przeciwko przyjeciu rozporzadzenia gtosowaty
Francja, RFN, Hiszpania i Portugalia, a Wiochy wstrzymaty sie od gtosu).

W zwigzku z takim rozwojem wydarzehn podjeto dalsze studia i konsultacje?,
a poczawszy od 2007 r. Rada Unii Europejskiej przedstawia kolejne wersje

22 Na mocy decyzji Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z 16 czerwca 1999 r.,
do Regulaminu wprowadzony zostat rozdziat pt. ,,Wynalazki biotechnologiczne”. Przepisy te weszty
w zycie 1 wrzeSnia 1999 r. Obecnie, w wersji obowiazujacej od 13 grudnia 2007 r., sa one zawarte
w rozdziale V Regulaminu (Zasady 26-34). Zmieniona wersja Regulaminu, w brzmieniu nadanym decyzja
Rady Administracyjnej EOP z 7 grudnia 2006 r., zostata ogtoszona w Dz. Urz. EUP 2007, wydanie
specjalne nr 1, s. 91 i n. i ma zastosowanie od dnia wejscia w zycie Aktu rewidujacego. W tej wersji
wprowadzone zostaty dalsze zmiany, m.in. na podstawie decyzji Rady Administracyjnej EOP nr CA/D
2/09 z 25 marca 2009 r. (Dz. Urz. EUP 2009, Nr 5, s. 296 i n.).

2 7 projektem dyrektywy Komisja Europejska wystagpita 20 lutego 2002 r. (Proposal for a Directive
of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions,
COM (2002) 92, Dz. Urz. WE, C 151E z 25 czerwca 2002 r., s. 129). Wspoblne stanowisko Rady zostato
odrzucone przez Parlament Europejski 6 lipca 2005 r. przyttaczajaca wigkszoscig gtosow: na ogolna liczbe
680 gtosujacych za odrzuceniem glosowato 648 europostow, przeciwko — 14, a 18 deputowanych
wstrzymato sie od gtosu.

24 proposal for a Council Regulation on the Community patent, COM (2000) 412, Dz. Urz. WE,
C 337E z 28 listopada 2000 r., s. 278.

% Dz. Urz. UE, C 127E z 29 maja 2003 r.

26 W styczniu 2006 r. Komisja Europejska ogtosita internetowy kwestionariusz w sprawie przysztosci
systemu patentowego w Europie, a 3 kwietnia 2007 r. przedstawita Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie komunikat w sprawie wzmocnienia systemu patentowego w Europie (Enhancing the patent
system in Europe) [COM (2007) 165], w ktorym podkreSlono m.in. znaczenie prac nad stworzeniem
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projektu rozporzadzenia? opartego na propozycji Komisji zawartej w doku-
mencie KOM (2000) 412, z tym jednak ze — po wejsciu w zycie Traktatu
z Lizbony — chodzi o stworzenie patentu Unii Europejskiej (European Union
patent). Podstawe traktatowg stanowi art. 118 TFUE, co oznacza
w szczeg6lnosci, ze stworzenie patentu unijnego ma nastgpi¢ w trybie zwyklej
procedury ustawodawczej (art. 294 TFUE), na podstawie rozporzadzenia
uchwalonego przez Rade i Parlament Europejski (a nie, jak zaktadano
uprzednio, w drodze rozporzadzenia samej Rady). Artykut 118 akapit pierwszy
glosi, ze w ramach ustanawiania lub funkcjonowania rynku wewnetrznego,
Parlament Europejski i Rada, stanowigc zgodnie ze zwyklg procedurg
ustawodawczg, ustanawiajg Srodki dotyczace tworzenia europejskich praw
wihasnosci intelektualnej (measures for the creation of European intellectual
property rights; MalRnahmen zur Schaffung européischer Rechtstitel) w celu
zapewnienia jednolitej ochrony (uniform protection) praw wiasnosci intelek-
tualnej w Unii oraz utworzenia scentralizowanych na poziomie Unii systemow
zezwolen, koordynacji i nadzoru?,

Co wiecej, art. 118 TFUE przewiduje odrebny tryb ustanawiania systemow
jezykowych dotyczacych praw wiasnosci intelektualnej. W akapicie drugim tego
artykutu postanowiono mianowicie, ze Rada, stanowigc zgodnie ze specjalnag
procedura ustawodawcza, ustanawia w drodze rozporzadzeh systemy jezykowe
dotyczace europejskich praw wiasnosci intelektualnej (language arrangements
for the European intellectual property rights; die Sprachenregelungen fir die
europaischen Rechtstitel). Jak wynika z art. 118 in fine, Rada stanowi
jednomyslnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

Obecna wersja projektu rozporzadzenia w sprawie patentu Unii
Europejskiej jest zawarta w dokumencie Rady z 27 listopada 2009 r.?° Zaktada
sie, ze patentem Unii Europejskiej (EU patent) bedzie patent europejski
(European patent) wyznaczajgcy Unie jako miejsce ochrony, udzielony przez
Europejski Urzad Patentowy na podstawie postanowien KPE. Ma on miet
charakter jednolity (unitary) i autonomiczny (autonomous). W zwigzku
z utworzeniem patentu UE, do Europejskiej Organizacji Patentowej oraz do
KPE ma przystapi¢ Unia Europejska.

Kontrowersyjna sprawa ttumaczefi patentu unijnego (bedaca przyczyna
fiaska poprzedniej wersji projektu w 2004 r.) nie jest objeta obecna wersja

patentu wspolnotowego. Zob. tez Komunikat Komisji: Europejska strategia w zakresie praw wtasnosci
przemystowej [KOM (2008) 465] z 24 lipca 2008 r., a ostatnio dokument Komisji ,,Europa 2020 — Strategia
na rzecz inteligentnego i zrownowazonego rozwoju sprzyjajacego wiaczeniu spotecznemu”, KOM (2010)
2020, a takze konkluzje Rady Europejskiej z 25-26 marca 2010 r., EUCO7/10.

27 Zob. np. dokument roboczy prezydencji stowenskiej z 23 maja 2008 r. (9465/08 PI 25) zawierajgcy
w zatgczniku zmieniony projekt rozporzadzenia Rady w sprawie patentu wspblnotowego.

2 W polskiej wersji Traktatu z Lizbony, opublikowanej w Dz. U. 2009, Nr 203, w przepisie art. 118
TFUE (dawny art. 97a TWE) uzywany jest zwrot ,,europejskie tytuty prawne”. Jak jednak wynika ze
sprostowania do Traktatu (Dz. Urz. UE, C 290 z 30 listopada 2009 r.), wyrazy ,,europejskie tytuty
prawne” zostalty zastgpione wyrazami ,europejskie prawa wiasnosci intelektualnej’. Tak tez
w skonsolidowanej wersji TFUE, opubl. w Dz. Urz. UE, C 83 z 30 marca 2010 r.

2 Whiosek dotyczacy rozporzgdzenia Rady w sprawie patentu Unii Europejskiej (podejscie ogolne),
dokument Rady nr 16113/09. Zob. tez konkluzje Rady z 7 grudnia 2009 r. (dokument nr 17229/09
pt. ,,Wzmocniony system patentowy w Europie”) oraz dokument Rady nr 17038/09 z 21 grudnia 2009 r.
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projektu rozporzadzenia, pochodzaca — jak wspomniano — z 2009 r. Omawiany
projekt zawiera w tej kwestii przepis (art. 61) dotyczacy systemu ttumaczeh
(translation arrangements), w ktorym przewidziano, ze system ten zostanie
okreSlony w odrebnym rozporzadzeniu, ktore zostanie przyjete przez Rade
jednomysinie, stosownie do art. 118 TFUE. Oba rozporzadzenia (o patencie
unijnym oraz o systemie ttumaczef) majg wejst¢ w zycie tego samego dnia.
Projekt drugiego rozporzadzenia zostat przez Komisje Europejska przyjety 30
czerwca 2010 r. (KOM (2010) 350 — zob. ponizej).

Jak stanowi art. 63 projektu rozporzadzenia o patencie Unii Europejskiej,
zgloszenia patentowe w celu uzyskania tego patentu bedg mogly byt
dokonywane od daty, w ktorej w stosunku do Unii wejdzie w zycie KPE albo od
daty, w ktorej wejdzie w zycie Porozumienie ustanawiajgce Sad ds. Patentow
Europejskich i Unijnych (Agreement on the European and EU Patents Court)®,
w zaleznosci od tego, ktora z tych dat bedzie pozniejsza.

Wspomniane Porozumienie ustanawiajgce jednolity system sadowego
rozstrzygania sporow patentowych, obecnie zwany Sadem ds. Patentow
Europejskich i Unijnych (European and EU Patents Court — EEUPC) nie
zostala jeszcze zawarta®, a wrecz wystgpit problem zgodnoSci tej umowy
miedzynarodowej z prawem wspolnotowym (TWE). W zwiazku z tym,
w czerwcu 2009 r., Rada Unii Europejskiej wystagpita do ETS (obecnie: TSUE)
z wnioskiem o wydanie w tej sprawie opinii®?, ktora — jak sie oczekuje —ma byt
wydana do kohca 2010 r. Pytanie skierowane do ETS brzmi: ,,Czy prze-
widywane porozumienie ustanawiajgce jednolity system sadowego rozstrzyga-
nia sporow patentowych (obecnie zwany Sadem ds. Patentow Europejskich
i Wspolnotowych)® jest zgodne z postanowieniami Traktatu ustanawiajgcego
Wspbdlnote Europejska?”.

Rozprawa przed peinym skiadem TSUE odbyta sie 18 maja 2010 r.3,
a 2 lipca 2010 r. stanowisko przedstawili rzecznicy generalni. Wyrazili opinie,
ze w swej obecnej wersji projektowane porozumienie jest niezgodne
z traktatami®,

30 W polskiej wersji projektu rozporzadzenia (np. art. 63 ust. 2, a takze art. 21) nazwa ,,European and
EU Patents Court” zostata niewtasciwie przetozona jako ,,Europejski Sad Patentowy i Sad Patentowy
UE” (zamiast Sad ds. Patentow Europejskich i Patentow Unii Europejskiej). W innych dokumentach sad
ten okresla sie, rowniez nieprawidtowo, jako ,,Europejski i Wspolnotowy Sad Patentowy”. Jakos¢ polskich
wersji unijnych aktow prawnych, za ktora odpowiadaja instytucje Unii, budzi coraz powazniejsze
zastrzezenia. Sprawa ta powinna stac si¢ przedmiotem pilnej interwencji odpowiednich wtadz polskich.

31 Zob. dokument Rady nr 7928/09 z 23 marca 2009 r. zawierajacy zmieniony projekt umowy majgcej
doprowadzit do utworzenia EEUPC (Draft Agreement on the European and Community Patent Court and
draft Statute), a takze dokument SEK (2009) 330 z 20 marca 2009 r. nt. jednolitego systemu sgdowego
rozstrzygania sporow patentowych (Unified Patent Litigation System).

%2 Whniosek 1/09, Dz. Urz. UE, C 220 z 12 wrze$nia 2009 r. (wniosek zostat ztozony na podstawie
art. 300 ust. 6 TWE; obecnie: art. 218 ust. 11 TFUE).

33 W odnosniku tym wskazano dokument roboczy Rady dotyczacy projektu Porozumienia w sprawie
Sadu ds. Patentow Europejskich i Wspolnotowych oraz jego statutu (zmieniony tekst prezydencji:
dokument nr 7928/09 z 23 marca 2009 r.).

34 Zob. sprawozdanie: J. Pagenberg, The ECJ on the Draft Agreement for a European Community
Patent Court — Hearing of May 18, 2010, ,,International Review of Intellectual Property and Competition
Law” (I11C) 2010, z. 6, s. 695 i n.

35 Tekst opinii rzecznikow generalnych nie zostat dotychczas udostepniony na stronie internetowej
TSUE. Skrot opinii w przektadzie na jezyk angielski jest dostepny na: www. eplawpatentblog.com.



48 Aurelia Nowicka

Porozumienie ma byt zawarte pomiedzy Unig Europejska, jej pahstwami
cztonkowskimi oraz pahnstwami-stronami KPE niebedacymi cztonkami Unii
(panstw tych jest obecnie 11). Wedtug projektu (w wersji z 29 marca 2009 r.)
Sad ds. Patentow Europejskich i Patentow Unii Europejskiej ma miet wytaczna
jurysdykcje w sprawach o naruszenie i uniewaznienie obu kategorii patentow®®.
Zrealizowanie tego zatozenia spowoduje, ze sprawy 0 uniewaznienie patentow
europejskich przestang miesci¢ sie w zakresie jurysdykcji (i to wylacznej)
organdw panstw-stron KPE (np. Polski), co obecnie gwarantuje art. 22 pkt 4
rozporzadzenia (WE) nr 44/2001%. Z projektowanej umowy miedzynarodowej
wynikat wiec bedzie kolejne ograniczenie zakresu kompetencji panhstw czton-
kowskich Unii Europejskiej (i pahstw-stron KPE) na rzecz nowo utworzonej
instytucji. Na szczegblng uwage zastuguja tez rozwigzania dotyczace struktury
tego sadu oraz lokalizacji jego oddziatow (lokalnych i regionalnych), a takze
obsady sktadow orzekajgcych (chodzi o pahstwa pochodzenia sedziow).

2. Patent Unii Europejskiej - charakterystyka ogblna w S&wietle
projektu rozporzadzenia

Patent unijny bedzie stanowit jednolity tytut ochronny, wywierajacy taki
sam skutek w catej Unii Europejskiej i przyznajacy wytacznost na korzystanie
z wynalazku we wszystkich pahstwach cztonkowskich. Ma byt udzielany przez
EUP, ktory bedzie organem przyjmujacym i rozpatrujagcym zgtoszenia na
podstawie tych samych przepisow KPE, ktore normuja udzielanie patentow
europejskich. Urzad ten bedzie réwniez prowadzit rejestr patentow unijnych.
Podobnie jak ma to miejsce w stosunku do europejskich zgtoszeh patentowych,
przewiduje sie, ze takze zgloszenia o udzielenie patentow unijnych beda mogtly
byt dokonywane w EUP bezposrednio albo za poSrednictwem urzedow krajo-
wych, przy czym wysokos¢ optat za rozpatrzenie zgtoszenia ma by¢ taka sama,
bez wzgledu na to, gdzie dokonane zostanie zgtoszenie.

Przystapienie Unii Europejskiej do KPE stworzy podstawe do traktowania
Unii jako terytorium, w stosunku do ktorego bedzie mogt by€¢ udzielony jednolity
patent. Etap poprzedzajacy udzielenie patentu unijnego ma podlegat postano-
wieniom KPE, natomiast przyszte rozporzadzenie ma regulowa¢ patent unijny
po jego udzieleniu. O ile rozporzadzenie nie bedzie stanowit inaczej, prawem
materialnym wiasciwym dla patentu Unii Europejskiej (normujacym np. zdol-
nost patentowa, zakres ochrony wynikajacej z patentu i ograniczenia jego
skutkow) bedzie KPE, a takze prawo krajowe, jezeli jest ono zgodne z prawem
Unii Europejskiej (pkt 4a preambuty).

Zaktada sie, ze patent unijny bedzie wspotistniat zarébwno z patentami
krajowymi, jak i patentami europejskimi. Bedzie wigc trzecim instrumentem

36 Zob. tez konkluzje z posiedzenia Rady 4 grudnia 2009 r. (dokument Rady nr 17229/09 z 7 grudnia
2009 r.).

37 Rozporzadzenie Rady (WE) nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania
orzeczeh sgdowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, Dz. Urz. WE, L 12
z 16 stycznia 2001 r., ze zm. (,,Bruksela 1").
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prawnym umozliwiajagcym uzyskanie ochrony patentowej; jego ustanowienie
nie bedzie naruszat kompetencji pahstw cztonkowskich do udzielania patentow
krajowych (pkt 4b preambuty). Utworzenie patentu Unii Europejskiej jest
traktowane jako element kompleksowej reformy systemu patentowego, obej-
mujacej zmiany KPE i ustanowienie jednolitego systemu sadowego rozstrzy-
gania sporow patentowych (ten ostatni ma byt stworzony na podstawie wspom-
nianego wyzej porozumienia ustanawiajacego sad ds. patentdw europejskich
i unijnych).

Rozdziat | projektu zawiera przepisy ogbdlne (general provisions). W art. 1
okreslono zakres zastosowania, wskazujac, ze nowy akt prawny bedzie miat
zastosowanie do patentow Unii Europejskiej (w rozumieniu art. 2 ust. 1) oraz
do unijnych zgtoszeh patentowych (EU patent applications).

Patent Unii Europejskiej jest zdefiniowany w art. 2. Zgodnie z ust. 1,
patentem tym ma byt patent europejski wyznaczajgcy Unie Europejska,
udzielany przez EUP zgodnie z postanowieniami KPE. W ust. 2 okre§lono
jednolity (unitary) charakter nowego patentu, przewidujac, ze bedzie on
wywierat taki sam skutek w catej Unii i tylko w odniesieniu do catej Unii
mozliwe bedzie jego udzielenie, ograniczenie, przeniesienie, stwierdzenie jego
niewaznosci lub wygasniecie. Autonomiczny (autonomous) charakter patentu
unijnego wynika z ust. 3, w ktorym przewidziano, ze z zastrzezeniem ust. 4, do
nowego patentu stosowac sie bedzie wytacznie niniejsze rozporzadzenie i ogolne
zasady prawa Unii, przy czym przepisy rozporzadzenia beda pozostawac bez
wplywu na stosowanie unijnego prawa konkurencji lub prawa pahstw
cztonkowskich w zakresie odpowiedzialnosci karnej, nieuczciwej konkurencji
i potaczeh przedsiebiorstw. Zastrzezenie dotyczace ust. 4 odnosi sie do
postanowienia, zgodnie z ktorym do patentdw unijnych i zgloszeh o takie
patenty ma zastosowanie KPE, o ile rozporzgdzenie nie zawiera przepisow
szczegoblnych.

Rozdziat Il opatrzony jest nagtowkiem ,,Prawo patentowe” (Patent law),
a zawarte w nim przepisy ujete sa w dwoch sekcjach: w sekcji pierwszej
normowane jest prawo do patentu (right to the EU patent —art. 3-6), a w sekcji
drugiej — skutki patentu i zgtoszenia patentowego (effects of the EU patent and
the EU patent application — art. 7-13).

Regulacja prawa do patentu unijnego jest wzorowana na postanowieniach
KPE (art. 60) okreslajacych prawo do patentu europejskiego. Wedtug art. 4
ust. 1 projektu, prawo do patentu UE ma przystugiwac tworcy lub jego nastepcy
prawnemu. W ust. 2 stanowi sie, ze jezeli tworca jest pracownikiem, prawo do
patentu UE okreslane bedzie zgodnie z prawem panstwa, w ktorym pracownik
ma gtowne miejsce zatrudnienia; jezeli nie mozna okreslic pahstwa, w ktorym
pracownik ma gtowne miejsce zatrudnienia, prawem wiasciwym bedzie prawo
panhstwa, w ktorym pracodawca prowadzi przedsiebiorstwo zatrudniajgce
pracownika. W art. 5 projektu okreSlono &srodki ochrony prawa do patentu,
a w art. 6 — skutki zmiany uprawnionego z patentu bedgcej rezultatem
postepowania sgdowego rozstrzygajacego spor o prawo do patentu.

Skutki patentu UE i skutki unijnego zgtoszenia patentowego sg okre§lone
w przepisach sekcji drugiej w rozdziale Il (art. 7-13). Pierwszy z przepisow
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(art. 7) normuje prawo zakazania bezposredniego stosowania wynalazku (direct
use of the invention), stanowiac, ze uprawniony z patentu unijnego ma prawo
zakazat jakiejkolwiek osobie trzeciej, niemajacej jego zgody: a) wytwarzania,
oferowania, wprowadzania do obrotu lub uzywania produktu bedacego
przedmiotem patentu lub przywozu lub skiadowania dla tych celow tego
produktu; b) stosowania sposobu bedgcego przedmiotem patentu lub jezeli
trzecia strona wie, ze stosowanie tego sposobu jest zabronione bez zgody
uprawnionego z patentu lub jest to oczywiste w danych okolicznosciach — ofe-
rowania tego sposobu do stosowania w obrebie Unii Europejskiej; c) oferowania,
wprowadzania do obrotu, uzywania, importowania lub sktadowania dla tych
celow produktu otrzymanego bezposrednio sposobem bedacym przedmiotem
patentu®,

W art. 8 ujete zostato prawo zakazania poSredniego stosowania wynalazku
(indirect use of the invention), ktére bedzie podstawa roszczeh z tytutu
tzw. posredniego naruszenia patentu. Jak stanowi ust. 1, poza prawem przy-
znanym (zgodnie z art. 7), uprawnionemu z patentu UE przystuguje prawo
zakazania jakiejkolwiek osobie trzeciej, niemajgcej jego zgody, dostarczania lub
oferowania dostarczenia w obrebie UE dowolnej osobie innej niz osoba
uprawniona do korzystania z opatentowanego wynalazku srodkow dotyczacych
zasadniczych elementow tego wynalazku i koniecznych do skorzystania z tego
wynalazku, o ile strona trzecia wie, ze srodki te sg odpowiednie do urucho-
mienia tego wynalazku i sg do tego przeznaczone, lub o ile jest to oczywiste
w danych okolicznosciach. W ust. 2 zastrzezono, ze powyzszego postanowienia
nie stosuje sie, jezeli wspomniane &rodki sga podstawowymi produktami
handlowymi, z wyjatkiem sytuacji, w ktorych osoba trzecia naklania osobe,
ktorej Srodki te zostaty dostarczone, do podejmowania dziatah zabronionych
w art. 7. Wreszcie, jak przewiduje ust. 3, osoby podejmujgce dziatania,
o ktorych mowa w art. 9 lit. a-b.1 (chodzi o dziatania podejmowane w ramach
ograniczeh patentu — zob. ponizej), nie sg uwazane za osoby uprawnione do
korzystania z wynalazku w rozumieniu ust. 1.

Ograniczenia patentu sg okreSlone w art. 9, opatrzonym nagtowkiem
,,Ograniczenie skutkow patentu UE” (Limitation of the effects of the EU patent).
Przepis ten wymienia dziatania, ktorych nie obejmuja prawa przyznane na
mocy patentu UE, zaliczajgc do nich wiekszost ,klasycznych” ograniczen
patentu (zob. art. 69 ustawy p.w.p.), a ponadto nowe przypadki, ktorych
potrzeba uwzglednienia wynika z niedawno przyjetych aktow prawa unijnego.
Lista ograniczeh patentu zamieszczona w omawianym art. 9 obejmuje:
a) dziatania podejmowane prywatnie i w celach niehandlowych; b) dziatania
podejmowane w celach eksperymentalnych dotyczacych przedmiotu opatento-
wanego wynalazku; b.1) dziatania podejmowane wylgcznie do celu
przeprowadzenia niezbednych badah i prob zgodnie z art. 13 dyrektywy
2001/83/WE lub art. 10 dyrektywy 2001/82/WE w odniesieniu do kazdego
patentu dotyczacego produktu w rozumieniu jednej ze wspomnianych

38 Powyzsza trest patentu jest wzorowana na unormowaniu zawartym w art. 28 TRIPS. Ma ona
odzwierciedlenie w krajowych systemach prawa patentowego (np. w art. 66 ust. 1 ustawy p.w.p.).
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dyrektyw®, c) leki recepturowe przygotowywane w aptece w indywidualnych
przypadkach na podstawie recepty lekarskiej i dzialania dotyczgce tak
przygotowanych lekow; d) stosowanie na statkach pahstw innych niz pahstwa
cztonkowskie opatentowanego wynalazku w kadtubie statku, w maszynowni,
w olinowaniu, w urzadzeniach oraz innych przyrzadach, jezeli takie statki
tymczasowo lub przypadkowo wkraczajg na wody panstw cztonkowskich, pod
warunkiem ze dany wynalazek jest stosowany wytacznie na potrzeby danego
statku; e) stosowanie opatentowanego wynalazku w konstrukcji lub dziataniu
statkbw powietrznych lub pojazdow ladowych lub w innych Srodkach trans-
portu pahstw innych niz pahstwa cztonkowskie lub w przyrzgdach w takich
statkach powietrznych lub pojazdach ladowych, jezeli wkraczaja one tym-
czasowo lub przypadkowo na terytorium pafhstw cztonkowskich; f) dziatania
wymienione w art. 27 konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym
z 7 grudnia 1944 r., jezeli dziatania te dotycza statku powietrznego pahstwa
innego niz panstwo cztonkowskie; g) stosowanie przez rolnika we wlasnym
gospodarstwie materiatow z wiasnych upraw do rozmnazania lub reprodukcji,
pod warunkiem ze materiat roslinny stuzacy do reprodukcji zostat sprzedany
lub w inny handlowy sposbb udostepniony rolnikowi przez uprawnionego
z patentu lub za jego zgoda, do celow rolniczych“; h) stosowanie przez rolnika
zwierzat chronionych do celow gospodarczych, pod warunkiem ze zwierzeta
hodowlane lub inny zwierzecy materiat reprodukcyjny zostaty sprzedane lub
w inny handlowy sposob udostepnione rolnikowi przez uprawnionego z patentu
lub za jego zgoda*; i) dziatania dozwolone zgodnie z art. 5 i 6 dyrektywy
91/250/EWG w sprawie ochrony prawnej programow komputerowych za
pomoca prawa autorskiego, zwlaszcza zgodnie z przepisami tej dyrektywy
dotyczacymi dekompilacji i interoperacyjnosci*?; j) dziatania dozwolone zgodnie
z art. 10 dyrektywy 98/44/WE w sprawie ochrony prawnej wynalazkow bio-
technologicznych.

W art. 9a uregulowano stosowanie patentow dla celow rzadowych
(government use), stanowigc, ze przepisy prawa panstwa czitonkowskiego
pozwalajace na stosowanie w celach innych niz handlowe patentow krajowych
przez rzad tego pahstwa lub w imieniu tego rzadu moga takze stosowact sie do

39 Chodzi o regulacje przewidujace tzw. wyjgtek Bolara, zawarte obecnie — z powodu braku unijnej
regulacji patentowej — w dyrektywach farmaceutycznych (zob. dyrektywe 2001/83/WE z 6 listopada
2001 r. w sprawie wspolnotowego kodeksu odnoszacego sie do produktow leczniczych stosowanych u ludzi
oraz dyrektywe 2001/82/WE z 6 listopada 2001 r. w sprawie wspolnotowego kodeksu odnoszacego sig do
weterynaryjnych produktow leczniczych (obie opubl. w Dz. Urz. WE, L 311 z 28 listopada 2001 r., ze zm.).

4 W dalszym ciggu w lit. g) zaznaczono, ze zakres i szczegbtowe sposoby stosowania takiego
materiatu sg okreslone w art. 14 rozporzadzenia (WE) nr 2100/94, tj. w akcie prawnym normujacym
wspolnotowe prawo do odmian roslin.

41 W dalszym ciggu w lit. h) zaznaczono, ze stosowanie takie obejmuje dostarczanie zwierzat lub
innego zwierzecego materiatu reprodukcyjnego do celow dziatalnosci rolniczej prowadzonej przez rolnika,
nie obejmuje jednak sprzedazy jako czesci lub do celu handlowej dziatalnosci reprodukcyjnej.

42 Obecnie chodzi o przepisy art. 5 i 6 dyrektywy 2009/24/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie
ochrony prawnej programoéw komputerowych (Dz. Urz. UE, L 111 z 5 maja 2009 r., s. 16-22), stanowigcej
skodyfikowana wersje dyrektywy 91/250/EWG. W przepisach tych okreslone sg ograniczenia autorskich
praw majatkowych (w prawie polskim transponowane w art. 75 ust. 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.).
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patentow UE, lecz jedynie w zakresie, w ktorym stosowanie tych patentow jest
niezbedne ze wzgledu na podstawowe wymogi obronnosci lub bezpieczehstwa
narodowego. Uprawniony z patentu powinien zostat jak najszybciej po-
informowany o takim dziataniu i powinien otrzymat wynagrodzenie w zwigzku
z takim dziataniem danego rzadu. Wszelkie spory dotyczgce tego, czy patent UE
jest stosowany zgodnie z niniejszym artykutem lub dotyczace wysokosci
wynagrodzenia, rozstrzygane bedg przez sady krajowe danego pahstwa
cztonkowskiego.

Przepis art. 10 normuje unijne wyczerpanie praw przyznanych patentem
UE (EU exhaustion of the rights conferred by the EU patent), stanowiac, ze
prawa przyznane patentem UE nie obejmuja dziatah dotyczacych produktu
bedacego przedmiotem tego patentu i podejmowanych w obrebie terytorium
panstw cztonkowskich po tym, jak produkt ten zostat wprowadzony na rynek
UE przez uprawnionego z patentu lub za jego zgoda, chyba ze uprawniony
z patentu ma uzasadnione podstawy, aby sprzeciwit sie dalszemu wy-
korzystywaniu produktu w celach handlowych.

Prawa przyznane na mocy unijnego zgtoszenia patentowego po publikacji
zgtoszenia (czyli tzw. ochrone tymczasowa) okresla art. 11, zgodnie z ktorym
mozna wystgpit o odszkodowanie stosowne do okolicznosci (compensation
reasonable in the circumstances) w stosunku do osoby trzeciej, ktora w okresie
pomiedzy datg publikacji zgtoszenia o patent UE i data publikacji wzmianki
0 udzieleniu patentu UE korzystata z wynalazku w sposob, ktéry po uptywie
tego okresu na mocy patentu UE bedzie zabroniony*. W art. 12 przewidziano
prawo oparte na uprzednim stosowaniu wynalazku (right based on prior use of
the invention), przystugujace osobie okreslanej jako prior user (na tle prawa
polskiego chodzi o uzywacza uprzedniego; zob. art. 75 ustawy p.w.p.).

Przepisy sekcji 3 (art. 14-24) requluja zagadnienia zwigzane z traktowaniem
patentu UE jako przedmiotu wiasnosci (as an object of property). W art. 14,
opatrzonym nagtowkiem ,, Traktowanie patentu UE jak patentu krajowego”
(Dealing with the EU patent as a national patent) wyrazona zostata zasada, ze
— 0 ile przepisy art. 15-24 nie stanowig inaczej — patent UE jako przedmiot
wiasnosci traktowany jest —w catosci i w odniesieniu do catej UE — jak patent
krajowy pahstwa cztonkowskiego, w ktorym, zgodnie z rejestrem patentow UE:
a) zglaszajacy ma miejsce pobytu (residence) lub miejsce prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej (place of business) w dniu dokonania zgtoszenia
0 patent UE; b) jezeli lit. a) nie stosuje sie — zgtaszajacy prowadzit zakiad
(the applicant had an establishment) w tym dniu. We wszystkich pozostatych

4 W ust. 2 przewidziano, ze okre$lajac stosowne odszkodowanie, Sad ds. Patentow Europejskich
i Patentow UE uwzglednia wszystkie istotne aspekty, takie jak skutki ekonomiczne poniesione przez
strone poszkodowana, zwigzane z wykorzystaniem wynalazku, jak rowniez nienalezne zyski uzyskane
przez osobe korzystajaca z wynalazku oraz sposob zachowania stron i to, czy dziataja one w dobrej lub
w ztej wierze, przy czym zastrzezono, ze odszkodowanie nie moze miet charakteru kary (the compensation
shall not be punitive). Postanowienie to jest wzorowane na art. 13 wspomnianej wyzej dyrektywy
2004/48/WE w sprawie egzekwowania praw wiasnosci intelektualnej, a wyrazne stwierdzenie nie-
dopuszczalnosci karnego charakteru rekompensaty jest zgodne z utrwalonym stanowiskiem unijnym,
sprzeciwiajgcym sie tzw. karom cywilnym (punitive damages; zob. np. pkt 32 preambuty rozporzadzenia
»Rzym 117).
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przypadkach, pahstwem cztonkowskim, o ktorym mowa, bedzie pahstwo,
w ktorym siedzibe ma EUP (tzn. RFN). Kolejny przepis (art. 15) normuje
przeniesienie patentu UE, przewidujgc forme pisemng pod rygorem
niewaznosci, z wyjatkiem przypadku, gdy przeniesienie jest wynikiem
orzeczenia sagdowego. W art. 16 przewidziano, ze patent UE moze stanowit, i to
niezaleznie od przedsiebiorstwa, zabezpieczenie lub byt przedmiotem praw
rzeczowych (rights in rem), w art. 17 okreslono, ze moze on by¢ poddany
egzekucji, a w art. 18 unormowano sytuacje patentu UE w postepowaniu
upadtosciowym. W art. 19 unormowano licencje umowne, a w art. 21 — licencje
otwarte (licences of right), zastrzegajgc w ust. 6, ze pahstwa cztonkowskie nie
beda mogty udzielat licencji otwartej w odniesieniu do patentu UE.

Udzielanie licencji przymusowych (grant of compulsory licences) uregulo-
wano w art. 21, przewidujac w tej sprawie wihasciwost przysziego Sadu
ds. Patentow Europejskich i Unijnych (European and EU Patents Court),
a w art. 22 okreslono warunki dotyczgce licencji przymusowych (conditions
applicable to compulsory licences), odzwierciedlajace postanowienia Porozumie-
nia TRIPS.

Przepisy rozdziatu 11l (art. 25-29a) normuja utrzymanie w mocy, w tym
optaty za ochrone (renewal fees), zrzeczenie sie (surrender), wygasniecie (lapse)
i uniewaznienie (revocation) oraz ograniczenie (limitation) patentu UE.
Rozdziat oznaczony jako V (w projekcie z 2009 r. pominieto przepisy zawarte
w pierwotnej wersji z 2000 r. w rozdziale 1V)* jest opatrzony nagtowkiem
~Wpltyw na prawo krajowe” (Impact on national law) i zawiera art. 54,
w ktorym wyrazono zakaz rownolegtej ochrony (prohibition of simultaneous
protection). Przepis art. 54 ust. 1 stanowi: ,,Jezeli patent krajowy udzielony
w pahstwie cztonkowskim dotyczy wynalazku, na ktéry udzielono patentu UE
temu samemu tworcy lub jego nastgepcy prawnemu, majacego te sama date
zgtoszenia lub, jezeli zastrzezono pierwszehstwo, te sama date pierwszehstwa,
patent krajowy nie wywiera skutkbéw w zakresie, w jakim obejmuje taki sam
wynalazek w odniesieniu do tego samego terytorium co patent UE, od dnia
w ktorym: a) uptynat termin wniesienia sprzeciwu od decyzji EUP w sprawie
udzielenia patentu UE i zaden sprzeciw nie zostat wniesiony; b) postepowanie
sprzeciwowe zostato zakohczone decyzjg o utrzymaniu w mocy patentu UE lub
¢) udzielono patentu krajowego, jezeli data udzielenia jest po6zniejsza niz data,
o ktorej mowa w lit. a) lub b)”. Regulacje te uzupetnia przepis ust. 2, w ktorym
zastrzezono, ze pozniejsze wygasniecie lub uniewaznienie patentu UE pozostaje
bez wptywu na przepisy ust. 1.

Ostatni rozdziat (VI) zawiera przepisy kohcowe (art. 56-63), w ktorych
reguluje sie m.in. prowadzenie rejestru patentow unijnych i publikowanie
biuletynu tych patentow (obie grupy spraw maja byt powierzone
Europejskiemu Urzedowi Patentowemu), a ponadto przewiduje sie wydanie
wspomnianego juz wyzej odrebnego rozporzadzenia majgcego zawierat
,,ustalenia w zakresie ttumaczenia” (translation arrangements). Wreszcie,

44 Przepisy rozdziatu 1V pierwotnej wersji projektu (art. 30-53) dotyczyty jurysdykcji oraz zagadnien
proceduralnych w postepowaniach dotyczacych patentu wspolnotowego.

% Przepis art. 61 stanowi: ,Niniejszemu rozporzadzeniu towarzyszy oddzielne rozporzadzenie
regulujace ustalenia w zakresie ttumaczenia dotyczace patentu UE, jednomyslnie przyjete przez Rade
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0 czym juz réwniez wspomniano, art. 63 ust. 2 stanowi, ze zgtoszeh o patent UE
mozna bedzie dokonywat w EUP od dnia, w ktorym KPE wejdzie w Zzycie
w stosunku do Unii Europejskiej lub od daty wejscia w zycie Porozumienia
w sprawie sadu ds. patentow europejskich i unijnych, w zalezno&ci od tego,
ktora z tych dat bedzie pozniejsza.

3. System jezykowy patentu Unii Europejskiej

Jak wspomniano, kwestia ttumaczeh patentu Unii Europejskiej, bedaca
przyczyna niepowodzenia pierwotnej wersji projektu rozporzadzenia majgcego
stworzy€ ten patent, nie jest objeta obecna wersjg tego projektu. Stosownie do
art. 118 TFUE, systemy jezykowe unijnych praw wiasnosci intelektualnej maja
byt regulowane odrebnymi rozporzadzeniami, uchwalanymi przez Rade
jednomyslnie w specjalnej procedurze ustawodawczej, po konsultacji z Parla-
mentem Europejskim. Projekt rozporzadzenia majgcego zawierat ,,ustalenia
w zakresie ttumaczenia”, o ktorym mowa w art. 61 projektu rozporzadzenia
0 patencie Unii Europejskiej, zostat przyjety przez Komisje Europejska 30
czerwca 2010 r. [KOM(2010) 350] i nastepnego dnia skierowany do Rady
i Parlamentu Europejskiego. Nalezy zauwazyt, ze w polskiej wersji tytutu tego
dokumentu jest mowa o ,,ustaleniach dotyczacych ttumaczeh patentu Unii
Europejskiej” (w wersji angielskiej uzyto zwrotu ,,the translation arrangements
for the European Union patent”, a wiec tego samego zwrotu (translation
arrangements), gdy tymczasem w art. 118 TFUE jest mowa o ,,systemach
jezykowych” (language arrangements). W trosce o spodjnost terminologii,
w dokumencie KOM (2010) 350 nalezato zastosowac termin uzyty w TFUE;
termin ten bedzie uzywany ponizej.

Przed przedstawieniem rozwigzah przewidzianych w projekcie roz-
porzadzenia o ustaleniach dotyczacych ttumaczeh patentu unijnego, nalezy
jednak wspomniet o regulacji dotyczacej patentu europejskiego, zawartej
w KPE. Warunkiem skutecznosci patentu europejskiego w pahstwach-stronach
KPE jest tzw. walidacja, dokonywana przez krajowe organy patentowe,
a jednym z jej wymogbw jest dostarczenie przez uprawnionego z patentu
tlumaczenia opisu patentowego na jezyk urzedowy danego pahstwa. Jak
bowiem stanowi art. 65 ust. 1 KPE, , kazde umawiajace si¢ pahstwo moze
postanowit, ze jeSli patent europejski, ktory zostat udzielony, zmieniony lub
ograniczony przez Europejski Urzad Patentowy, nie jest sporzadzony w jednym
z jezykdbw urzedowych tego pahstwa, wiasciciel patentu dostarczy do gtownego
urzedu wiasnosci przemystowej ttumaczenie patentu, ktory zostat udzielony,
zmieniony lub ograniczony, na wybrany przez siebie jeden z jezykodw
urzedowych tego pahnstwa lub jezeli to panstwo nakazuje stosowanie jednego
okreslonego jezyka, ttumaczenie na ten jezyk. Jezeli dane panstwo nie ustali
dtuzszego terminu, termin dostarczenia tlumaczenia uptywa po trzech
miesigcach od daty opublikowania w Europejskim Biuletynie Patentowym

zgodnie z art. 118 akapit 2 TFUE. Niniejsze rozporzadzenie wchodzi w zycie wraz z oddzielnym
rozporzadzeniem w sprawie ustalef w zakresie ttumaczenia dotyczacych patentu UE".
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informacji o udzieleniu patentu europejskiego, utrzymaniu go w mocy w formie
zmienionej lub jego ograniczeniu”. Jezykiem, w ktorym udzielany jest patent
europejski, jest jeden z trzech jezykow urzedowych EUP, tj. angielski, francuski
badz niemiecki.

W prawie polskim powyzsza regulacje konwencyjna odzwierciedla art. 6
ust. 2 i 3 ustawy z 14 marca 2003 r. Wedlug pierwszego z powotanych
przepisow, ,,uprawniony z patentu europejskiego jest obowigzany ztozyt
w Urzedzie Patentowym ttumaczenie patentu europejskiego na jezyk polski
w terminie trzech miesiecy od daty opublikowania przez Europejski Urzad
Patentowy informacji o jego udzieleniu. Termin ten nie podlega przywroceniu”.
Warto dodat, ze zwrot ,,ttumaczenie patentu europejskiego” oznacza ttuma-
czenie opisu patentowego w rozumieniu art. 54 ust. 2 ustawy p.w.p., tzn. obej-
muje opis wynalazku, zastrzezenia patentowe i rysunki. Stosownie do art. 6
ust. 3, przepis ust. 2 stosuje sie odpowiednio, jezeli w wyniku rozpatrzenia
sprzeciwu przez Europejski Urzad Patentowy patent europejski zostanie
zmieniony. Wreszcie, jak stanowi art. 6 ust. 4 ustawy z 14 marca 2003 r.,
w przypadku niespetnienia wymogow, o ktdérych mowa w ust. 2 lub 3, patent
europejski jest niewazny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od daty jego
udzielenia. To ostatnie postanowienie ma oparcie w art. 65 ust. 3 KPE*,
chociaz w ujeciu konwencyjnym chodzi o niewaznos¢ ab initio, tzn. od poczgtku,
czyli od daty powstania ochrony patentowej, a nie od daty udzielenia patentu.

W zwigzku z powyzsza regulacjg nalezy uwzglednit art. 70 KPE. Przepis
ten, okreSlajacy autentyczny tekst (authentic text) europejskiego zgtoszenia
patentowego lub patentu europejskiego, ustanawia w ust. 1 zasade, wedtug
ktorej autentycznym tekstem w kazdym postepowaniu przed EUP oraz
w kazdym z panhstw-stron jest tekst sporzadzony w jezyku postepowania.
Jezykiem tym jest jeden z jezykdow urzedowych EUP (angielski, francuski badz
niemiecki). Jest nim ten z wymienionych jezykéw, w ktorym dokonano
europejskiego zgtoszenia patentowego, albo w ktorym sporzadzono ttumaczenie
w przypadku, o ktorym mowa w art. 14 ust. 2 KPE*". Odstepstwo od zasady
wyrazonej w art. 70 ust. 1 KPE ustanawia ust. 2 tego artykutu, ktory
— w brzmieniu nadanym aktem rewidujacym z 2000 r. — stanowi: ,,Jednakze,
jesli europejskie zgtoszenie patentowe zostato dokonane w jezyku, ktory nie jest
jezykiem urzedowym Europejskiego Urzedu Patentowego, tekstem auten-
tycznym jest tekst zgtoszenia, jakie zostato dokonane w znaczeniu niniejszej
konwencji”. W odniesieniu do polskich zgtaszajacych, ktorzy dokonali zgto-
szenia w jezyku polskim, owym autentycznym tekstem jest tekst w jezyku
polskim. Drugie odstepstwo pozwala wprowadzi¢ art. 70 ust. 3 KPE. Wedtug

4 Art. 65 ust. 3 KPE brzmi: ,,Kazde umawiajace sie pahstwo moze postanowit, ze w przypadku
nieprzestrzegania przepisow przyjetych stosownie do ust. 1 i 2 patent europejski uwazany jest w tym
pahstwie za niewazny od samego poczatku”.

4T Art. 14 ust. 2 KPE stanowi: ,,Europejskie zgtoszenie patentowe dokonywane jest w jednym
z jezykow urzedowych lub, jezeli zostato dokonane w innym jezyku, zostaje przettumaczone na jeden
z jezykow urzedowych zgodnie z Regulaminem wykonawczym. Tiumaczenie to mozna uzgadniat
z oryginalnym tekstem zgtoszenia w trakcie catego postepowania przed Europejskim Urzedem
Patentowym. Jesli wymagane ttumaczenie nie zostanie ztozone w terminie, zgloszenie uwaza sie za
wycofane”.
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tego przepisu, pahstwo-strona moze postanowic, ze przewidziane w Konwencji
ttumaczenie na urzedowy jezyk tego panstwa uwazane jest w tym panstwie,
z wylaczeniem postepowania o uniewaznienie, za autentyczne, w przypadku
gdy europejskie zgloszenie patentowe lub patent europejski w jezyku
ttumaczenia przyznaje ochrone wezsza niz ochrona przyznana przez to
zgtoszenie lub ten patent w jezyku postepowania. Regulacje te odzwierciedla
art. 7 ust. 2 ustawy z 14 marca 2003 r. (zob. nizej). Ma ona zastosowanie
niezaleznie od tego, czy europejskie zgtoszenie patentowe w polskim Urzedzie
Patentowym zostanie dokonane w jezyku polskim, czy w jednym z jezykow
EUP. W kazdym bowiem przypadku, niezaleznie od jezyka zgtoszenia, opis
patentowy patentu europejskiego jest publikowany przez EUP wylgcznie
w jezyku postepowania, a tylko zastrzezenia patentowe sa w tym opisie
przettumaczone na dwa pozostate jezyki EUP (art. 14 ust. 6 KPE).

Nalezy miet na wzgledzie takze regulacje dotyczace publikacji opisu paten-
towego patentu europejskiego. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy z 14 marca
2003 r., ttumaczenie patentu europejskiego (o ktorym mowa w art. 6 ust. 2
i 3 tej ustawy) Urzad Patentowy publikuje niezwtocznie po jego otrzymaniu,
zamieszczajac date publikacji przez EUP informacji o udzieleniu patentu
europejskiego. Przepis art. 7 ust. 2 zastrzega, ze w przypadku gdy zakres
przedmiotowy patentu europejskiego okreSlony w ttumaczeniu, o ktorym mowa
w art. 6 ust. 2, jest wezszy od jego zakresu okreslonego w jezyku postepowania
przed EUP, przyjmuje sie, ze tekstem autentycznym patentu europejskiego
jest, z wyjatkiem postepowania 0 uniewaznienie patentu europejskiego, jego
ttumaczenie.

Kolejng istotng okolicznoscig wymagajaca uwzglednienia, takze w odnie-
sieniu do systembdw jezykowych dotyczacych patentu Unii Europejskiej, jest
fakt zawarcia w 2000 r. przez dwczesne panstwa-strony KPE tzw. porozumienia
londynskiego (Porozumienie o zastosowaniu art. 65 KPE)*, ktore obowigzuje
obecnie w dziesieciu pahstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (i 5 pahstwach
spoza Unii). Porozumienie to ma charakter dobrowolny; za trafng i w petni
uzasadniong nalezy uznat decyzje strony polskiej o niezwigzaniu sig¢ tym aktem
prawa miedzynarodowego. Siedemnascie pahstw Unii (w tym Polska), nie-
bedacych stronami porozumienia londyhskiego, wymaga ttumaczenia patentow
w catosci na whasne jezyki urzedowe. Jedynie te panstwa Unii, ktorych jezyki
urzedowe sa rownoczesnie oficjalnymi jezykami Europejskiego Urzedu
Patentowego (tj. Francja, Niemcy, Luksemburg i Wielka Brytania), zdecydo-
waty sie zupetnie odstagpit od wymogu ttumaczenia dokumentow patentowych.
Poza tym szest kolejnych pahstw Unii, ktore przystapity do porozumienia
londynskiego, chociaz ich jezyki urzedowe nie naleza do uzywanych przez EUP,
zdecydowato sie na jedynie czeSciowe odstgpienie od wymogbow ttumacze-
niowych. W dalszym ciagu wymagaja one przektadu zastrzezeh patentowych na
swoje jezyki urzedowe, a w niektorych przypadkach rowniez angielskiego
ttumaczenia opisu patentowego — w przypadku gdy jezykiem postepowania
w EUP byt jezyk francuski lub niemiecki.

48 Agreement on the application of Article 65 EPC, Dz. Urz. EUP 2001, s. 550. Porozumienie weszto
w zycie 1 maja 2008 r.
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Warto dodat, ze w pierwotnej wersji projektu rozporzadzenia o patencie UE
(z 2000 r.) przyjeto zatozenie, ze z chwilg udzielenia patentu przez EUP
w jednym z jezykbw tego urzedu (angielskim, francuskim badz niemieckim)
oraz opublikowania go w tym jezyku wraz z ttumaczeniem zastrzezeh na oba
pozostate jezyki EUP, patent wspolnotowy bytby skuteczny w catej Unii.
Nastepnie, w 2002 r., Parlament Europejski uchwalit rezolucje legislacyjng?,
a w 2003 r., w oparciu o wspblng koncepcje polityczng w tej materii z marca
2003 r.*°, Rada podjeta dyskusje nad innym rozwigzaniem, przewidujgc wymog
tlumaczeniu zastrzezeh na wszystkie jezyki UE. Nie osiggnieto jednak
porozumienia w tej sprawie, co —jak wspomniano —spowodowato niepowodzenie
projektu rozporzadzenia na posiedzeniu Rady w maju 2004 r.

Odnoszac sie do wskazanych okolicznosci dotyczacych patentu europej-
skiego, Komisja Europejska w swej propozycji rozporzadzenia o ustaleniach
dotyczacych ttumaczeh patentu Unii Europejskiej [KOM (2010) 350] zwrbcita
uwage na wysokie koszty ttumaczehs!. Do omawianej propozycji Komisja
dotaczyta ocene skutkdow?®?, w ktorej porownano skutki ekonomiczne czterech
wariantbw, a mianowicie: 1) unijny system patentowy funkcjonujacy wytacznie
w jezyku angielskim, 2) zgtoszenia o patent unijny rozpatrywane, a patent
udzielany i publikowany w jednym z trzech jezykbw EUP, przy czym same
zastrzezenia ttumaczone na pozostate dwa jezyki EUP; 3) zgloszenia o patent
unijny rozpatrywane, a patent udzielany i publikowany analogicznie do
wariantu drugiego, przy czym same zastrzezenia ttumaczone na inne cztery
Z najbardziej powszechnie uzywanych jezykow urzedowych w UE; 4) zgtoszenia
0 patent unijny rozpatrywane, a patent udzielany i publikowany analogicznie
do wariantu drugiego i trzeciego, przy czym same zastrzezenia ttumaczone na
wszystkie jezyki UE.

Zdaniem Komisji, najbardziej pozadanym bytby wariant drugi, jako
zachowujacy system jezykowy sprawnie funkcjonujgcego EUP i pociggajacy za
sobg jedynie minimalne koszty ttumaczen.

Propozycja rozporzadzenia w sprawie systemodw jezykowych dotyczgcych
patentu unijnego skilada sie z szesciu artykutow, w ktorych maja byt
uregulowane: przedmiot (art. 1), definicje patentu UE i opisu patentowego tego
patentu (EU patent specification)®® (art. 2), kwestia publikowania opisu
patentowego patentu UE (publication of the EU patent specification) (art. 3),
kwestia ttumaczenia w przypadku sporu (translation in case of a dispute)
(art. 4), a ponadto sprawozdanie z wdrozenia rozporzadzenia (art. 5) i wejscie
w zycie (art. 6).

Na szczegolng uwage zastuguja postanowienia art.3 i 4. Pierwszy
zwymienionych przepisow przewiduje w ust. 1, ze z chwilg opublikowania opisu

4 Dz. Urz. UE, C 127E z 29 maja 2003 r., s. 519-526.

50 Dokument Rady 7159/03.

51 Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, patent europejski poddany walidacji w trzynastu
pahstwach kosztuje srednio nie mniej niz 20 000 euro, z czego blisko 14 000 euro pochtaniajg ttumaczenia.
W rezultacie patent europejski jest ponad dziesieciokrotnie drozszy niz patent USA.

52 Zob. dokument roboczy stuzb Komisji, Ocena skutkow (Impact assessment), SEK (2010)796.

5 W wersji polskiej uzyto nieprawidtowo wyrazenia ,,unijna specyfikacja patentowa”.
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patentu unijnego zgodnie z art. 14 ust. 6 KPE®*, nie wymaga sie zadnych
dalszych ttumaczeh. Wedtug omawianego projektu rozporzadzenia, ten mini-
malny wymog okreslony przez KPE ma sie rowniez odnosi¢ do patentow
unijnych, lecz — co nader istotne — z chwilg udzielenia patentu unijnego zadne
dalsze ttumaczenia nie bedg wymagane. Oznacza to powazne odstepstwo od
przedstawionej wyzej regulacji zawartej w art. 65 KPE i w konsekwencji
prowadzi do uchylenia tej regulacji w odniesieniu do patentéw unijnych. Dalsze
istotne odstepstwa od regulacji konwencyjnej zawiera art. 3 ust. 2, wedtug
ktorego tekst patentu unijnego w jezyku urzedowym EUP, okreSlonym jako
jezyk postepowania w mysl art. 14 ust. 3 KPE®®, stanowi tekst autentyczny.
Postanowienie to doprowadzi do uchylenia stosowania w odniesieniu do
patentdow unijnych wspomnianych wyzej postanowieh art. 70 ust. 2 i 3 KPE,
uwzgledniajacych interesy podmiotow pochodzacych z panstw innych niz te,
ktorych jezykiem urzedowym jest jeden z jezykdow stosowanych w EUP
(angielski, francuski czy niemiecki).

Pewne zlagodzenie wspomnianych niekorzystnych skutkéw regulacji
zawartej w art. 3 projektu przewidziane jest w art. 4. Wedtug ust. 1, w przy-
padku sporu dotyczgcego patentu unijnego uprawniony z patentu bedzie miat
obowiazek dostarczyt, na zadanie domniemanego sprawcy naruszenia i zgodnie
z jego wskazaniem, petne ttumaczenie na jezyk urzedowy pahstwa czion-
kowskiego, w ktorym miato miejsce domniemane naruszenie albo w ktorym
domniemany sprawca zamieszkuje badz ma siedzibe. W ust. 2 postanowiono, ze
w przypadku sporu dotyczacego patentu unijnego, uprawniony z patentu bedzie
miat obowiazek dostarczyt na zadanie wlasciwego sadu w Unii Europejskiej
peine tlumaczenie patentu unijnego na jezyk postepowania sadowego.
Stosownie do ust. 3, koszty ttumaczenia, o ktobrym mowa w ust. 1i 2, ponosi¢ ma
uprawniony z patentu.

Mimo regulacji tagodzacej zawartej w art. 4 projektu rozporzadzenia,
a takze mimo pewnych Srodkdow towarzyszacych, o ktérych wspomina sie
w uzasadnieniu projektu®®, omowiona regulacja nie nadaje sie do zaakcepto-
wania z punktu widzenia pahstw, ktorych jezykiem urzedowym jest jezyk inny
niz uzywany przez EUP. Podkreslic przy tym nalezy, ze podstawa tej
negatywnej oceny sa nie tylko niekorzystne skutki dla podmiotow wyste-
pujacych o udzielenie patentu unijnego (i uprawnionych z takiego patentu),
pochodzacych z takich pafhstw, lecz przede wszystkim niepewnost prawna
i zagrozenia dla pozostatych podmiotow, gtownie przedsiebiorcow, wynikajace

54 Art. 14 ust. 6 KPE stanowi: ,,Opisy patentow europejskich publikuje sie w jezyku postepowania
i zawieraja one tlumaczenie zastrzezeh na dwa pozostate jezyki urzedowe Europejskiego Urzedu
Patentowego”.

% Art. 14 ust. 3 KPE stanowi: ,,Jezyk urzedowy Europejskiego Urzedu Patentowego, w ktorym
dokonano europejskiego zgtoszenia patentowego, lub na ktory zgtoszenie to zostato przettumaczone, jest
jezykiem stosowanym we wszystkich postepowaniach przed Europejskim Urzedem Patentowym, o ile
Regulamin wykonawczy nie stanowi inaczej”.

6 Chodzi np. o ttumaczenia do celow udostepnienia informacji patentowej. Maja to byt ttumaczenia
maszynowe (komputerowe); mimo prac prowadzonych w EUP postep w tym zakresie jest niewielki
i dotyczy tylko niektorych jezykow, z uwagi na niedostateczny rozwbdj baz danych zawierajgcych
terminologie techniczna.
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z braku ttumaczeh opisow patentowych czy chotby tylko zastrzezeh paten-
towych na jezyk urzedowy danego pahnstwa. Zagrozenia te wiaza sie
w pierwszym rzedzie z ryzykiem naruszeh patentow i surowymi sankcjami
z tego tytutu, w tym rowniez orzekanymi w postepowaniu zabezpieczajacym
(w prawie polskim zob. art. 730 k.p.c. i art. 286! ustawy pw.p.). Wystarczy
w tym miejscu jedynie wspomnie¢ o problemach zwigzanych z ustaleniem
przedmiotowego zakresu patentu. W kwestii tej do patentu unijnego bedzie miat
petne zastosowanie art. 69 KPE i protokdt w sprawie interpretacji tego artykutu
(stanowigcy integralng czest Konwencji), budzgce ciggle fundamentalne
watpliwosci i rozbieznosci interpretacyjne zwigzane z wykladnig zastrzezeh
patentowych i stosowaniem tzw. teorii ekwiwalentow®’.

Inng podstawa negatywnej oceny rozwigzah przewidzianych w omawianym
projekcie rozporzadzenia sa niekorzystne skutki z punktu widzenia dostepu do
wiedzy technicznej zawartej w opisach patentowych i jej rozpowszechniania.
Udostepnienie tej wiedzy jest jedng z najwazniejszych funkcji dokumentacji
patentowej przedktadanej urzedom patentowym i publikowanej przez te
urzedy, zgodnie z podstawowymi zatozeniami systemu udzielania ochrony na
wynalazki (innowacje techniczne). Rozwigzanie zaproponowane przez Komisje
Europejska wyraznie uprzywilejowuje w tym zakresie podmioty z panstw,
ktorych jezykiem urzedowym jest jezyk angielski, francuski czy niemiecki,
z uszczerbkiem dla podmiotow z innych panstw cztonkowskich, przy czym
uszczerbku tego bynajmniej nie zrekompensujg zapowiadane tlumaczenia
maszynowe, z uwagi na ich problematyczna jakos¢ i dtuga jeszcze niedostepnost
w odniesieniu do takich jezykow, jak np. jezyk polski. lluzoryczne znaczenie
bedzie tez miato zapowiedziane w pkt 5 preambuty rozporzadzenia dodatkowe
ustalenie majace dotyczyt zwigkszonego zwrotu kosztow tlumaczeh dla
zgtaszajacych z pahstw innych niz te, ktorych jezykiem urzedowym jest jeden
z trzech jezykow EUP®E,

Ze wskazanych powodbow projektowane rozwigzania dotyczgce systemu
jezykowego patentu Unii Europejskiej nie nadaja sie do zaakceptowania. Nie
realizujg one bowiem celu zadeklarowanego w preambule rozporzadzenia,
ktorym jest osiggniecie koniecznej rownowagi pomiedzy interesami podmiotow
gospodarczych i interesem publicznym, w aspekcie kosztow postepowania
i dostepnoéci informacji technicznej (zob. pkt 3 preambuty).

dr hab. Aurelia Nowicka
Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu

57 Wedtug art. 69 KPE, zakres ochrony przyznany patentem europejskim lub europejskim
zgloszeniem patentowym okreSlajg zastrzezenia patentowe; niemniej jednak, opis i rysunki stuza do
interpretacji zastrzezeh patentowych. Na temat kontrowersji zwigzanych z ustalaniem przedmiotowego
zakresu patentu zob. np. Ch. von Drathen, Patent Scope in English and German Law under the European
Patent Convention 1973 and 2000, ,,International Review of Industrial Property and Copyright Law”
(11C) 2008, nr 4, s. 384 i n.; M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008, s. 233 i n.

%8 KPE (i przepisy wykonawcze) przewidujg dla takich podmiotow 20-procentowg obnizke kosztow
uzyskania patentu europejskiego.
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EUROPEAN PATENT AND ATTEMPTS TO CREATE A EUROPEAN UNION PATENT

Summary

The aim of this paper is to present the current state of affairs regarding the obtainment of
a patent protection in Poland and the advancement of the work on a European Union patent, with
special focus on the translation arrangements for the EU patent.

Firstly, the current situation in Poland regarding the national patent protection governed by the
Act on Industrial Property is presented, followed by a description of the European patent being
a bundle of national patents granted by the European Patent Office pursuant to the Convention on
the Grant of European Patents. Next, the main elements of the future EU patent are enumerated
based on the draft EU regulation of 2009. A special attention is given to the translation arrangements
regarding the EU patent. The Proposal for a Council Regulation on the translation arrangements for
the European Union patent, COM (2010) 350 of 30 June 2010 is being criticised as it is thought to be
a proposal that does not realise the objective specified in the document i.e. achievement of
the necessary balance between the interests of economic operators and the public interest (point 3 of
the Preamble).





