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I. WPROWADZENIE

Ochrona patentowa w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej moze byé
obecnie uzyskana na podstawie patentow krajowych albo europejskich. Patenty
krajowe sg udzielane na rzecz podmiotéw z catego Swiata przez urzedy
poszczegdlnych panstw na podstawie ustaw krajowych (w Polsce — przez Urzad
Patentowy RP na podstawie ustawy prawo wtasnosci przemystowej?).

Drugi sposob uzyskania ochrony umozliwia Konwencja o udzielaniu
patentéw europejskich (KPE)?, na podstawie ktérej patenty sg udzielane przez
Europejski Urzad Patentowy w Monachium (EUP). Réwniez o patenty euro-
pejskie moga sie ubiegaé podmioty z catego §wiata, jednakze ochrona uzyskana
w tym trybie obowigzuje tylko na terytorium jednego, kilku albo wszystkich
panstw stron KPE3, w zalezno$ci od wyboru dokonanego przez podmiot
ubiegajacy sie o ochrone.

Patent europejski nie jest jednolitym tytulem ochronnym, lecz stanowi
wigzke patentow krajowych podlegajacych ustawodawstwom tych panstw stron
KPE, w ktorych uzyskat on skutki prawne*. Powstanie owych skutkéw jest
w poszczegblnych panstwach uzaleznione od tzw. walidacji, ktorej na wniosek
uprawnionego dokonujg organy krajowe po otrzymaniu tlumaczenia opisu
patentowego na jezyk urzedowy danego panstwa®. Wymog ten, majacy oparcie
w art. 65 KPE, jest uzasadniony faktem, ze patenty europejskie sg przez EUP
udzielane tylko w jednym jezyku (angielskim, francuskim albo niemieckim),
w zwigzku z czym podmioty funkcjonujace w panstwach, ktorych jezykiem
urzedowym jest inny jezyk (np. polski), nie miatyby mozliwos§ci zapoznania sie

! Ustawa z 30 czerwca 2000 r., Dz. U. 2003, Nr 119, poz. 1117 ze zm. (dalej jako: p.w.p.).

2 Konwencja, sporzadzona 5 pazdziernika 1973 r. w Monachium, weszla w zycie w stosunku do
Polski 1 marca 2004 r. Owczesnie obowiazujacy tekst KPE zostat ogloszony, wraz z regulaminem
wykonawczym i protokotami stanowigcymi jej integralng czesé, w: Dz. U. 2004, Nr 79, poz. 737. Akt
rewidujacy z 29 listopada 2000 r., ktory wszedt w zycie 13 grudnia 2007 r., zostat ogloszony w Dz. U. 2007,
Nr 236, poz. 1736.

3 Do KPE nalezy 38 panstw (28 panstw czlonkowskich UE i 10 innych panstw, np. Islandia,
Norwegia, Szwajcaria).

4 Jak stanowi art. 2 ust. 2 KPE, patent europejski posiada w kazdym umawiajacym sie panstwie, dla
ktérego zostal udzielony, ten sam skutek i podlega tym samym warunkom, co patent krajowy udzielony
przez to panstwo, chyba ze konwencja stanowi inaczej. Zob. tez art. 64 KPE.

5 7 zastrzezeniem odrebnosci wynikajacych z porozumienia londyhskiego w sprawie stosowania
art. 65 KPE (Dz. Urz. EUP 2001, nr 12, s. 550). Polska nie jest strong tej umowy miedzynarodowej.
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z sytuacja patentows obowiazujaca w tych panstwach®. Kwestie jezykowe maja
istotne znaczenie ze wzgledu na koniecznoéé ustalenia zakresu wytacznoSci
wynikajacej z patentow, co jest warunkiem bezpieczenstwa prawnego dziatal-
nosci, zwlaszcza gospodarczej, prowadzonej przez inne podmioty. Majac to na
wzgledzie, KPE zawiera regulacje chroniace interesy podmiotow z panstw
posiadajacych jezyk urzedowy inny niz ten, w ktérym patent europejski zostat
udzielony”.

Trzecim sposobem uzyskania ochrony patentowej majg by¢ patenty euro-
pejskie o jednolitym skutku (okreslane dalej roéwniez jako ,,jednolite patenty”).
Maja one obowigzywaé w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej uczestni-
czacych we wzmocnionej wspoélpracy w dziedzinie tworzenia jednolitej ochrony
patentowej®. Wzmocniona wspélpraca w tej dziedzinie zostata ustanowiona:

1) rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2012
z 17 grudnia 2012 r. wprowadzajacym wzmocniong wspoélprace w dziedzinie
tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej®,

2) rozporzadzeniem Rady (UE) nr 1260/2012 z 17 grudnia 2012 r. wprowa-
dzajacym wzmocniong wspoélprace w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu
ochrony patentowej w odniesieniu do majacych zastosowanie ustalen dotycza-
cych ttumaczen°.

Procedure wzmocnionej wspoétpracy rozpoczeto w grudniu 2010 r., po
niepowodzeniu kolejnej proby utworzenia patentu Unii Europejskiej!!. Polska
byta w pierwszej grupie 12 panstw, ktore zlozyly wniosek o ustanowienie
wzmocnionej wspotpracy; ostatecznie uczestniczy w niej 25 panstw czton-
kowskich. Inicjatywie tej sprzeciwily sie Hiszpania i Wtochy, ktére nastepnie
zaskarzyly decyzje Rady z 10 marca 2011 r. upowazniajaca do podjecia wzmoc-
nionej wspotpracy do unijnego Trybunatu Sprawiedliwosci (TS)'2. Wyrokiem
z 16 kwietnia 2013 r. skargi obu panstw zostaly oddalone'?, co oznacza, ze TS
nie podzielit argumentéw podwazajacych legalno$é wspomnianej decyzji.
Zarzuty Wloch i Hiszpanii dotyczyly dopuszczalno§ci wzmocnionej wspotpracy
(np. w konteks$cie kompetencji, o ktorych mowa w art. 20 TUE)!, natomiast

% Ttumaczenia patentéw europejskich sa publikowane przez Urzad Patentowy RP, co zapewnia ich
powszechna dostepnosé w jezyku polskim.

7 Zob. np. art. 70 ust. 3 KPE, a takze art. 7 ust. 2 ustawy z 14 marca 2003 r. o dokonywaniu
europejskich zgloszen patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 65, poz. 598 ze zm.). Zob. szerzej A. Nowicka, Patenty europejskie i ich skutki w Polsce,
w: System prawa prywatnego, t. 14A: Prawo wlasnosci przemystowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012,
s. 143 i n.

8 Wzmocniona wspétpraca jest szczegélnag procedurg tworzenia unijnych aktéw prawnych.
Zob. art. 20 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i art. 326-334 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TfUE).

9 Dz. Urz. UE L 361 z 31 grudnia 2012 r., s. 1-8 (dalej jako: rozporzadzenie nr 1257/12).

1 Dz. Urz. UE L 361 z 31 grudnia 2012 r., s. 89-92 (dalej jako: rozporzadzenie nr 1260/12).

1 Na temat blisko 40-letniej historii prac zwigzanych z tworzeniem unijnego patentu zob.
A. Nowicka, Patent europejski a proby ustanowienia patentu Unii Europejskiej, ,,Ruch Prawniczy,
Ekonomiczny i Socjologiczny” 2010, z. 4, s. 39 i n.

12 Zob. skargi w sprawach C-274/11 (Dz. Urz. UE C 219 z 23 lipca 2011 r., s. 12) oraz C-295/11
(Dz. Urz. UE C 232 z 6 sierpnia 2011 r., s. 21).

13 Zob. wyrok TS w sprawach C-274/11 i C-295/11 (Dz. Urz. UE C 164 z 8 czerwca 2013 r., s. 3).

14 Wedtug art. 20 TUE wzmocniona wspétpraca moze byé ustanowiona tylko w ramach kompetencji
niewylacznych Unii Europejskiej. Do tego rodzaju kompetencji TS zakwalifikowal, wbhrew zarzutom
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przedmiotem orzeczenia TS nie byly przepisy tworzace jednolita ochrone
patentowsa i jej system jezykowy. Trybunal bedzie jednak miat okazje zajaé
stanowisko w tych sprawach, gdyz 22 marca 2013 r. Hiszpania wniosta do TS
nowe skargi (C-146/13 i C-147/13)%, tym razem o stwierdzenie niewazno$ci
rozporzadzen nr 1257/12 i nr 1260/12.

Jednolita ochrona patentowa, tworzona na podstawie obu rozporzadzen, jest
powiazana z utworzeniem Jednolitego Sadu Patentowego (JSP). Sad ten ma
powstaé na podstawie umowy miedzynarodowej (porozumienie JSP)'6, ktora ma
by¢ zawarta miedzy panstwami cztonkowskimi Unii Europejskiej, bez udziatu
samej Unii (a takze bez udziatu panstw stron KPE nienalezacych do Unii).
Bedzie on posiadat wylaczna jurysdykcje nie tylko w sprawach dotyczacych
patentow europejskich o jednolitym skutku, lecz takze ,,klasycznych” patentow
europejskich, a nadto — dodatkowych $wiadectw ochronnych (SPC)'. Wylaczna
jurysdykcja JSP bedg objete m.in. sprawy o naruszenie wymienionych praw
i ich uniewaznienie. Whrew sugestii mogacej wynika¢ z nazwy omawianej
umowy, nie tylko tworzy ona nowy sad patentowy (JSP) i okresla jego strukture,
lecz takze reguluje wiele innych zagadnien, np. tre§¢ praw wylacznych wyni-
kajacych z obu rodzajéow patentow (patentu europejskiego i patentu euro-
pejskiego o jednolitym skutku), ograniczenia tych praw oraz $rodki ochrony obu
rodzajow patentow (i SPC), zaréwno proceduralne, jak i materialne. Jak
wspomniano, w odniesieniu do patentéw europejskich (i SPC) zagadnienia te
obecnie podlegajg ustawom panstw stron KPE i jurysdykecji organéw krajowych.
Jesli Polska zwigze sie porozumieniem JSP, to spowoduje to nie tylko
wylaczenie jurysdykecji tych organéw, lecz takze bedzie oznaczaé, ze wymienione
sprawy przestang podlegaé¢ prawu krajowemu, a beda podlegaé¢ nowej umowie
miedzynarodowej.

Rozporzadzenia nr 1257/12 i nr 1260/12 weszty w zycie 20 stycznia 2013 r.,
lecz majg byé stosowane od 1 stycznia 2014 r. albo od dnia wejScia w zycie
porozumienia JSP, w zaleznos$ci od tego, ktora data bedzie p6ézniejsza.

Porozumienie JSP zostato otwarte do podpisu 19 lutego 2013 r. i tego dnia
zostalo podpisane przez 24 panstwa czlonkowskie!®, a 5 marca 2013 r. — przez
Bulgarie. Podpisu nie zlozyly Hiszpania i Polska. Dotychczas ratyfikacji
dokonata Austria (7 sierpnia 2013 r.).

Wedtug art. 89 ust. 1 porozumienia JSP wejdzie ono w zycie 1 stycznia
2014 r. albo pierwszego dnia czwartego miesiaca po zlozeniu trzynastego
dokumentu ratyfikacji, albo pierwszego dnia czwartego miesigca po wejSciu

Hiszpanii i Wtoch, kompetencje okreslong w art. 118 TfUE, dotyczaca tworzenia ,,europejskich praw
wlasnosci intelektualnej”.

15 Zarzuty dotyczace obu rozporzadzen, sformutowane w skargach C-146/13 i C-147/13: Dz. Urz. UE
C 171 z 15 czerwca 2013 r., s. 15-16.

16 Tekst porozumienia JSP (Agreement on a Unified Patent Court) jest dostepny w dziale
,,Informacje”, Dz. Urz. UE C 175 z 20 czerwca 2013 r., s. 1-40.

7 Dodatkowe §wiadectwa ochronne (SPC) s3 udzielane na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu
nr 469/2009 (Dz. Urz. UE L 152 z 16 czerwca 2009 r.) i w rozporzadzeniu nr 1610/96 (Dz. Urz. WE L 198
z 8 sierpnia 1996 r.). W prawie polskim ochrona wynikajaca z tych §wiadectw jest okreslana mianem
dodatkowego prawa ochronnego (zob. art. 75'-75'° p.w.p.).

18 Informacje o pracach zwigzanych z tworzeniem JSP zawarte sa na: www.unified-patent-court.org.
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w zycie zmian do rozporzadzenia Rady (UE) nr 1215/2012'° okreslajacych
stosunek tego rozporzadzenia do porozumienia JSP, w zaleznosci od tego, ktore
wydarzenie nastapi pdzniej. W grupie 13 panstw, ktorych zwigzanie sie
porozumieniem JSP stanowi minimalny wymoég jego wejScia w zycie, musza sie
znajdowaé¢ Francja, RFN i Wielka Brytania. Rozporzadzenie nr 1215/2012
przyjete zostato 12 grudnia 2012 r., lecz bedzie stosowane dopiero od 10 stycznia
2015 r. Procedura uchwalenia jego zmian, o ktorych mowa w omawianym
przepisie, zostala wszczeta na wniosek Komisji Europejskiej z 26 lipca 2013 r.
(KOM [2013] 554). Mozna wiec zatozy¢, ze rozpoczecie stosowania tzw. pakietu
patentowego (rozporzadzen nr 1257/12 i nr 1260/12 oraz porozumienia JSP)
nastapi nie wczesniej niz w pierwszej polowie 2015 r., je$li porozumienie JSP
zostanie ratyfikowane przez wymagana liczbe 13 panstw (chyba ze TS uzna za
zasadne skargi Hiszpanii w sprawach C-146/13 i C-147/13, podwazajace
wazno$¢ obu rozporzadzen).

Patenty europejskie, ktore beda udzielane poczawszy od dnia rozpoczecia
stosowania ,,pakietu patentowego”, beda mogly uzyskaé jednolity skutek
zapewniajgcy automatyczng ochrone w panstwach uczestniczacych we wzmoc-
nionej wspoélpracy. Jednakze — jak stanowi art. 18 ust. 2 akapit drugi roz-
porzadzenia nr 1257/12 — ,,w drodze odstepstwa od art. 3 ust. 1i 2 oraz art. 4
ust. 1 patent europejski, ktorego jednolity skutek zostat wpisany do rejestru
jednolitej ochrony patentowej, ma jednolity skutek jedynie w tych uczestni-
czacych panstwach czlonkowskich, w ktorych Jednolity Sad Patentowy ma
wytaczng jurysdykcje w odniesieniu do patentow europejskich o jednolitym
skutku w dniu wpisania do rejestru”. Z postanowienia tego wynika, ze patenty
europejskie, ktorych jednolity skutek zostanie — na wniosek uprawnionego —
wpisany do rejestru jednolitej ochrony patentowej, beda miaty taki skutek tylko
w tych panstwach uczestniczacych we wzmocnionej wspoétpracy, ktore w dniu
wpisania jednolitego skutku do tego rejestru beda zwigzane porozumieniem
JSP. Tak wiec w pierwszym dniu czwartego miesiaca po ztozeniu trzynastego
dokumentu ratyfikacji jednolity skutek powstanie w 13 panstwach (jezeli beda
juz w mocy zmiany rozporzadzenia nr 1215/2012), a kazda kolejna ratyfikacja
powodowaé bedzie zwiekszenie liczby panstw, w ktorych patenty europejskie
beda moglty wywierac jednolity skutek. Biorac pod uwage tresé przytoczonego
wyzej art. 18 ust. 2 akapit drugi rozporzadzenia nr 1257/12, w ktorym jest
mowa o ,,0odstepstwie od art. 3 ust. 11 2 oraz art. 4 ust. 1” tego rozporzadzenia,
nalezy —jak sie wydaje — przyjaé, ze jednolity skutek bedzie powstawal, niejako
retroaktywnie, takze na terytoriach tych panstw uczestniczacych we wzmoc-
nionej wspolpracy, ktore zwiazg sie (ratyfikuja) porozumienie JSP w dacie
pézniejszej niz data jego wejScia w zycie.

1 Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z 12 grudnia 2012 r.
w sprawie jurysdykecji i uznawania orzeczen sagdowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych
i handlowych (Dz. Urz. UE L 351, 20 grudnia 2012 r.). Jest to przeksztalcona wersja obecnie
obowigzujacego rozporzadzenia nr 44/2001 (Dz. Urz. WE L 12 z 16 stycznia 2001 r.), ktore z dniem
10 stycznia 2015 r. zostanie zastapione rozporzadzeniem nr 1215/2012.



Patent europejski o jednolitym skutku — konstrukcja prawna i tresé 23

Mimo wielu apeli przedsiebiorcow i ekspertow?’, a takze m.in. sejmowej
Komisji Innowacyjnosci i Nowoczesnych Technologii?!, polski rzad nie wycofat
sie z decyzji o udziale we wzmocnionej wspotpracy. W Swietle przytoczonego
wyzej przepisu art. 18 ust. 2 akapit drugi rozporzadzenia nr 1257/12
niepodpisanie przez Polske porozumienia JSP (i niezwigzanie si¢ nim drogg
ratyfikacji) moze zapobiec obowigzywaniu w naszym kraju patentéw euro-
pejskich o jednolitym skutku, a tym samym — wysoce niekorzystnym konsek-
wencjom zaréwno jednolitej ochrony patentowej, jak i rozwigzan zawartych
w porozumieniu JSP?2. W takim bowiem razie patenty europejskie nie beda
miaty w Polsce jednolitego skutku, lecz — tak jak obecnie — bedg musiaty byé
walidowane i ttlumaczone na nasz jezyk, a ewentualne spory beda w Polsce
rozpatrywane przez sady krajowe, a nie JSP. Natomiast, co wymaga pod-
kreslenia, podmioty polskie beda mogly uzyskiwac¢ jednolite patenty w tych
panstwach uczestniczacych we wzmocnionej wspoétpracy, w ktorych patenty
europejskie beda miaty jednolity skutek.

Patenty europejskie o jednolitym skutku beda mogly uzyskaé nie tylko
podmioty z panstw Unii Europejskiej, lecz takze z catego Swiata. Mozliwosé ta
ma dotyczyé patentdéw udzielanych przez EUP poczawszy od daty rozpoczecia
stosowania obu rozporzadzen (okre$lonej w art. 18 ust. 2 akapit pierwszy
rozporzadzenia nr 1257/12). W rachube wchodza wiec takze patenty
europejskie udzielone na wynalazki, ktérych zgloszenia zostaty dokonane kilka,
a nawet kilkanasScie lat wczeéniej, w zaleznoSci od czasu trwania procedury
przed EUP.

II. PATENT EUROPEJSKI O JEDNOLITYM SKUTKU -
KONSTRUKCJA PRAWNA

Jednolita ochrone ma zapewniaé patent, ktéry w rozporzadzeniu nr 1257/12
zostat okreslony mianem ,,patent europejski o jednolitym skutku” (European
patent with unitary effect). Bedzie on udzielany przez EUP w dotychczasowym
trybie i na zasadach uregulowanych w KPE (dotyczacych réwniez przestanek
zdolno$ci patentowej), z tym jednak, ze po udzieleniu nie bedzie on wiazka
patentow krajowych, lecz — na wniosek uprawnionego — uzyska jednolity

20 Zob. np. list otwarty profesoréw: S. Sottysiniskiego, A. Szajkowskiego, J. Szwaji, R. Markiewicza,
A. Nowickiej i R. Skubisza, opubl. w maju 2012 r. w Internecie, np. na stronach Polskiej Izby Rzecznikow
Patentowych (www.rzecznikpatentowy.org.pl) oraz w dodatku do ,,Rzeczpospolitej” z 18 czerwca 2012 r.,
a takze apele wystosowane m.in. przez Pracodawcow Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacje
Pracodawcow Prywatnych Lewiatan, Polski Zwigzek Przemystlu Os$wietleniowego, Polskg Izbe
Inzynier6w Budownictwa, Polska Izbe Rzecznikéw Patentowych, Krajows Izbe Gospodarcza, Polski
Zwigzek Pracodawcow Przemystu Farmaceutycznego (zob. np. na: www.rzecznikpatentowy.org.pl;
www.jednolitypatent.wordpress.com).

21 Zob. dezyderat nr 5 do Prezesa Rady Ministréw z 6 grudnia 2012 r. oraz odpowiedz Ministra
Gospodarki z 10 stycznia 2013 r. (www.sejm.gov.pl).

2 Na temat niekorzystnych konsekwencji ,,pakietu patentowego” zob. stanowiska wymienione wyzej
w przypisie 20, a takze np. A. Nowicka, Kontrowersje dotyczace utworzenia jednolitej ochrony patentowej
i Jednolitego Sadu Patentowego. Analiza prawna (stan na 27 stycznia 2012 r.), ,,Rzecznik Patentowy”
2011 [2012], nr 2-4, s. 91 n.
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skutek, o ktérym mowa w rozporzadzeniu nr 1257/12, a jego rezim jezykowy
bedzie podlegal przepisom rozporzadzenia nr 1260/12. Dla swojej skutecz-
no$ci nie bedzie wymagatl walidacji, lecz bedzie obowigzywal automatycznie.
Uprawniony z patentu europejskiego o jednolitym skutku nie bedzie miat
obowigzku dostarczenia tlumaczenia na poszczegélne jezyki urzedowe, lecz
patent ten bedzie obowiazywal w jezyku, w ktorym zostal udzielony (angiel-
skim, francuskim albo niemieckim)?®. W celu unikniecia nieporozumiefi po-
jeciowych patent europejski, ktory — jesli uprawniony nie wystapi o jednolity
skutek — nadal bedzie mogt obowigzywaé w wybranych przez niego panstwach
stronach KPE (i to rowniez w panstwach uczestniczacych we wzmocnione;j
wspotpracy), jest w niniejszym opracowaniu okre§lany jako ,,klasyczny” patent
europejski.

Mimo ze jednolity patent jest tworzony aktami prawa unijnego (roz-
porzadzeniami nr 1257/12 i nr 1260/12), wydanymi na podstawie art. 118
TfUE, nie bedzie to patent Unii Europejskiej. Utworzenie takiego patentu
wymagatoby zgody wszystkich panstw czlonkowskich, a ponadto wiazatoby sie
z przystapieniem Unii do KPE, tak aby EUP moégl udzieli¢, na wniosek
zglaszajacego, patentu wyznaczajacego Unie jako miejsce ochrony. Przy-
stapienie Unii do KPE wymagaloby zmiany tej konwencji?* oraz ratyfikowania
zmiany przez panstwa strony. W rezultacie KPE stataby sie cze$cig unijnego
acquis, w zwigzku z czym podlegataby wyktadni dokonywanej przez TS. Takie
podejscie, zakladajace przystapienie Unii do KPE, bylo przyjmowane w pro-
jekcie rozporzadzenia majacego utworzy¢ patent unijny, zawartym we wniosku
Komisji Europejskiej z 1 sierpnia 2000 r. i kolejnych wariantach tego projektu
az do ostatniej wersji z 27 listopada 2009 r.?® Ostatecznie nie zostalo ono
przyjete.

Jednolity skutek ma powstawaé — na wniosek uprawnionego z patentu
europejskiego ztozony w EUP — na terytoriach panstw czlonkowskich Unii
Europejskiej uczestniczacych we wzmocnionej wspotpracy, a Scislej: w tych
spoérod nich, ktore w dniu wpisania jednolitego skutku do rejestru jednolitej
ochrony patentowej beda zwigzane porozumieniem JSP (zob. przytoczony wyzej
art. 18 ust. 2 akapit drugi rozporzadzenia nr 1257/12). Patenty te nie zapewnig
jednak jednolitej ochrony w catej Unii, lecz tylko we wspomnianych wyzej
panstwach, a co wiecej — nie beda one jednolite, lecz beda podlegaly prawom
ustalonym na podstawie art. 5 ust. 3 rozporzadzenia nr 1257/12 (zob. nizej).

23 Art. 6 rozporzadzenia nr 1260/12 przewiduje, ze w okresie przej$ciowym majacym trwaé do dnia
udostepnienia ,,wysokiej jako§ci ttumaczenn maszynowych”, wilasciciel patentu europejskiego bedzie
zobowigzany dotaczyé do wniosku o rejestracje jednolitego skutku: a) thumaczenie opisu patentowego na
jezyk angielski, je§li jezykiem postepowania przed EUP byt francuski badz niemiecki albo b) ttumaczenie
opisu patentowego na dowolny inny jezyk urzedowy Unii Europejskiej, jesli jezykiem postepowania przed
EUP byt jezyk angielski. Ttumaczenia te majg by¢ wprawdzie publikowane przez EUP, jednak nie beda
mialy mocy prawnej.

24 Zob. projekt zmian KPE, zawarty w dokumencie Rady nr 13707/09 z 29 wrzeénia 2009 r.,
przygotowany w zwigzku z 6wcze$nie rozwazanym przystapieniem Unii Europejskiej do tej konwencji.

% Zob. dokument Rady nr 16113/09 ADD 1.
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Warunkiem powstania jednolitego skutku ma byé wpisanie tego skutku do
rejestru jednolitej ochrony patentowej2. Wpis ma byé dokonywany na wniosek
uprawnionego z patentu europejskiego, ktory bedzie mogt ztozyé taki wniosek —
w jezyku postepowania przed EUP?’ —nie p6zniej niz miesigc po opublikowaniu
w ,,Europejskim Biuletynie Patentowym” informacji o udzieleniu patentu
europejskiego. Wniosek o zarejestrowanie jednolitego skutku bedzie mogt
dotyczyé patentéow europejskich udzielonych poczawszy od dnia rozpoczecia
stosowania rozporzadzen nr 1257/12 i nr 1260/12. Miato to byé mozliwe od
1 kwietnia 2014 r., jednakze stalo sie nierealne choéby ze wzgledu na czas
przeprowadzenia krajowych procedur ratyfikacyjnych dotyczacych porozu-
mienia JSP w przynajmniej 13 panstwach cztonkowskich.

Jak stanowi art. 3 ust. 1 rozporzadzenia nr 1257/12: ,patent europejski
udzielony z tym samym zestawem zastrzezen w odniesieniu do wszystkich
uczestniczacych panstw cztonkowskich ma jednolity skutek w uczestniczacych
panstwach cztonkowskich pod warunkiem zarejestrowania takiego jednolitego
skutku w rejestrze jednolitej ochrony patentowej”. Rejestr ten ma by¢ czeScia
europejskiego rejestru patentowego prowadzonego przez EUP (zob. art. 127
KPE) i ma w nim byé rejestrowany nie tylko jednolity skutek, lecz takze
ograniczenia, licencje, przeniesienie, uniewaznienie i wygasniecie patentu
europejskiego o jednolitym skutku.

Wedtug art. 3 ust. 2 rozporzadzenia nr 1257/12: ,patent europejski
ojednolitym skutku ma jednolity charakter. Zapewnia on jednolita ochrone oraz
ma taki sam skutek we wszystkich uczestniczacych panstwach czlonkowskich”.
W dalszej czeSci przepis stanowi, ze patent ten moze zostaé ograniczony,
przeniesiony, uniewazniony lub moze wygasnaé¢ tylko w odniesieniu do
wszystkich uczestniczacych panstw cztonkowskich. Przewiduje sie jednak, ze
moze on byé przedmiotem licencji w odniesieniu do catoSci lub czesci terytoriow
uczestniczgcych panstw czlonkowskich. Jednolity skutek beda miaty tylko
licencje (licences of right), o ktorych mowa w art. 8 rozporzadzenia nr 1257/12
(podobne do licencji otwartej uregulowanej w art. 80 p.w.p.). Rozporzadzenie
nie reguluje licencji przymusowych?.

W rozdziale II rozporzadzenia, opatrzonym nagltéwkiem ,,Skutki patentu
europejskiego o jednolitym skutku”, miata byé uregulowana tre§¢ praw
wylacznych, obejmujaca zaréwno prawo zakazania bezposredniego korzystania
z wynalazku (art. 6), jak i prawo zakazania poSredniego korzystania z wyna-
lazku (art. 7), a takze ograniczenia tego patentu (art. 8). Ostateczna wersja
rozporzadzenia nr 1257/12 nie zawiera jednak tych przepis6w?®, a zamiast

26 Patent europejski o jednolitym skutku ma wywieraé taki skutek w uczestniczacych panstwach
czlonkowskich od dnia opublikowania przez EUP w ,,Europejskim Biuletynie Patentowym” wzmianki
o udzieleniu patentu europejskiego (art. 4 ust. 1). Zob. tez jednak przytoczony wyzej art. 18 ust. 2 akapit
drugi rozporzadzenia nr 1257/12.

?7 Jezykiem postepowania jest jeden z trzech jezykéw urzedowych EUP (angielski, francuski badz
niemiecki). Chodzi o ten spoéréd wymienionych jezykow, w ktérym zostalo dokonane europejskie
zgloszenie patentowe lub na ktory zgloszenie to zostato przettumaczone (zob. art. 14 KPE).

% Licencje przymusowe maja podlegaé prawodawstwu uczestniczacych panstw czlonkowskich
w odniesieniu do ich odno$nych terytoriéw (zob. motyw 10 preambuty).

% Sugestia skreslenia art. 6-8 projektu rozporzadzenia zostata wyrazona 29 czerwca 2012 r. przez
Rade Europejska (zob. dokument EUCO 76/12).
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nich — w wyniku tzw. kompromisu cypryjskiego — wprowadzony zostat art. 5
(zob. nizej).

Zamieszczenie w unijnym rozporzadzeniu regulacji dotyczacych tresci
uprawnien wynikajgcych z jednolitego patentu (i ich ograniczen) oznaczatoby,
ze regulacje te bylyby czescia prawa Unii Europejskiej, w zwiazku z czym ich
wykltadnia bylaby objeta kompetencja TS. Porozumienie JSP przewiduje
w art. 21, ze sad ten bedzie wystepowatl do TS z wnioskami o wydanie orzeczen
w trybie prejudycjalnym stosownie do art. 267 TfUE. Wystapienie przez JSP
z pytaniami prejudycjalnymi miatoby wplyw na czas trwania postepowan
w sprawach o naruszenie patentéw oraz koszt tych postepowan. Zwracali na to
uwage znawcy prawa i praktyki patentowej i — dostrzegajac ponadto brak
do$wiadczenia sedziow TS w kwestiach zwigzanych z treScia patentu,
wymagajacych specjalistycznej wiedzy technicznej — domagali sie skre§lenia
regulacji zawartych w art. 6-8 projektu, tak aby wyeliminowa¢ udziat TS
w rozstrzyganiu tych kwestii®**. Mimo ze wspomniane obiekcje nalezato uznaé za
zasadne, to jednak trudno byto podzielié zgtaszane w zwigzku z tym propozycje,
aby regulacje te zamie$ci¢ w umowie miedzynarodowej tworzacej JSP, gdyz
okazaloby sie wowczas, Ze unijne rozporzadzenie nie okresla jednolitego skutku,
a zatem nie posiada — w swej zasadniczej cze$ci — tre$ci normatywnej.

Za rozwigzanie tego problemu uznano wspomniany juz kompromis
cypryjski®!, polegajacy na tym, ze — zamiast skreslonych przepiséw art. 6-8
projektu —w rozporzadzeniu nr 1257/12 zamieszczono art. 5. Jest on opatrzony
nagltéwkiem ,,Jednolita ochrona” i w ust. 1 stanowi: ,,Patent europejski
o jednolitym skutku przyznaje jego wtascicielowi prawo do uniemozliwienia
jakiejkolwiek osobie trzeciej popelniania czynow, przed ktorymi ten patent
zapewnia ochrone, na terytoriach uczestniczacych panstw cztonkowskich,
w ktorych patent ten ma jednolity skutek, z zastrzezeniem obowigzujacych
ograniczen”. Wedtug art. 5 ust. 2: ,,Zakres tego prawa i jego ograniczenia sg
jednolite we wszystkich uczestniczacych panstwach cztonkowskich, w ktérych
patent ma jednolity skutek”. Wreszcie, jak stanowi art. 5 ust. 3: ,,Czynami,
przed ktorymi patent zapewnia ochrone, o ktérych mowa w ust. 1, oraz
obowigzujacymi ograniczeniami sg czyny i ograniczenia okre§lone przez prawo
stosowane wobec patentow europejskich o jednolitym skutku w tym uczestni-
czacym panstwie cztonkowskim, ktérego prawo krajowe ma zastosowanie do
danego patentu europejskiego o jednolitym skutku jako przedmiotu wlasnosci
zgodnie z art. 7°. W kontekscie zwrotu ,,czyny, przed ktérymi patent zapewnia
ochrone” nalezy wyjasni¢, ze odnosi sie on do czynéw objetych wytacznoscig
wynikajaca z patentu, bedacego prawem bezwzglednym, skutecznym erga
omnes. Ze wzgledu na te wylaczno§¢ uprawniony z patentu (okreSlany
w rozporzadzeniu nr 1257/12 mianem ,,wlasciciel”) moze zakazaé ktérego-

30 Zob. np. European Patent Lawyers Association, The Unified Patent Court. EPLAW Resolution on
the Draft Agreement 13751/11 of September 2, 2011; R. KraBer, Effects of an Inclusion of Regulations
Concerning the Content and Limits of the Patent Holder’s Rights to Prohibit in an EU Regulation for the
Creation of Unitary European Patent Protection; R. Jacob, Opinion, 2" November 2011 (wymienione
materialy sgq dostepne na: http://www.eplawpatentblog.com).

31 Propozycje te przedstawila 6wczesna prezydencja cypryjska, a 19 listopada 2012 r. zostata ona
zaakceptowana przez Coreper oraz komisje prawng Parlamentu Europejskiego.
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kolwiek z tych czynéw wszystkim osobom niemajacym jego zgody (licencji),
chyba ze dany czyn jest objety jednym z ograniczen patentu?®2.

W celu wyjaénienia sensu prawnego regulacji zawartej w art. 5 ust. 3
rozporzadzenia nr 1257/12 niezbedne jest przedstawienie regut okreslajacych
prawo krajowe majace zastosowanie do patentu europejskiego o jednolitym
skutku ,,jako przedmiotu wtasnosci”®.

Reguly te sa zawarte w art. 7 rozporzadzenia nr 1257/12, opatrzonym
naglowkiem ,,Traktowanie patentu europejskiego o jednolitym skutku jako
patentu krajowego”. Wedlug art. 7 ust. 1: ,patent europejski o jednolitym
skutku jako przedmiot wtasno$ci traktuje sie w catoSci i we wszystkich
uczestniczacych panstwach czlonkowskich jako patent krajowy uczestni-
czgcego panstwa czltonkowskiego, w ktorym dany patent ma jednolity skutek
i w ktorym, zgodnie z Europejskim Rejestrem Patentowym: a) znajdowalo sie
miejsce zamieszkania lub siedziba lub gléwne miejsce prowadzenia dziatalno$ci
zgltaszajacego w dniu dokonania europejskiego zgloszenia patentowego; lub
b) w przypadku gdy lit. a) nie ma zastosowania, znajdowato sie miejsce prowa-
dzenia dziatalnosci zglaszajacego w dniu dokonania europejskiego zgloszenia
patentowego”3*. Natomiast ,,w przypadku gdy zaden ze zgltaszajacych nie miat
miejsca zamieszkania, siedziby, gtéwnego miejsca prowadzenia dziatalnosci ani
miejsca prowadzenia dziatalnoS§ci w uczestniczacym panstwie cztonkowskim,
w ktorym dany patent ma jednolity skutek do celow ust. 1 lub 2, patent
europejski o jednolitym skutku jako przedmiot wlasnoéci traktuje sie w catosci
i we wszystkich uczestniczacych panstwach czlonkowskich jako patent krajowy
panstwa, w ktorym zgodnie z art. 6 ust. 1 konwencji o patencie europejskim
znajduje sie siedziba Europejskiej Organizacji Patentowej” (art. 7 ust. 3
rozporzadzenia nr 1257/12). Siedziba wspomnianej organizacji znajduje sie
w RFN (Monachium), z czego wynika, ze w omawianym przypadku patent
europejski o jednolitym skutku bedzie traktowany —jako przedmiot wtasnosci —
jako patent krajowy RFN.

Komentujac to rozwigzanie, warto zaznaczy¢, Ze jest ono analogiczne do
tego, ktore obowiazuje np. w stosunku do wspélnotowego znaku towarowego??,
przy czym w tym przypadku chodzi o hiszpanski krajowy znak towarowy, gdyz
w tym panstwie miesci sie siedziba unijnego urzedu rejestrujacego wspolnotowe
znaki towarowe (OHIM). Traktowanie unijnych praw wlasnosci intelektualne;j

32 Chodzi o uregulowane przepisami prawa sytuacje, w ktérych dozwolone jest korzystanie
z opatentowanego wynalazku bez zgody (licencji) uprawnionego z patentu. W art. 5 rozporzadzenia
nr 1257/12 sg one okreslane jako ,,0bowigzujace ograniczenia”, a w porozumieniu JSP (art. 27) jako
,,ograniczenia skutkéw patentu” (zob. nizej).

33 Przy ustalaniu znaczenia zwrotu ,,jako przedmiot wlasnoséci” (as an object of property) mozna sie
odwotaé do regulacji dotyczacej wsp6lnotowego znaku towarowego zawartej w art. 16-24 rozporzadzenia
nr 207/2009 (Dz. Urz. UE L 78 z 24 marca 2009 r.). Zob. tez art. 27-34 rozporzadzenia nr 6/2002
w sprawie wzorow wspoélnotowych (Dz. Urz. WE L 3 z 5 stycznia 2002 r., s. 1).

34 Jak stanowi art. 7 ust. 2, ,,w przypadku gdy do Europejskiego Rejestru Patentowego wpisano jako
wspotzglaszajacych co najmniej dwie osoby, ust. 1 lit. a) stosuje sie do pierwszego wymienionego
wspotzgltaszajacego. Je§li to nie jest mozliwe, ust. 1 lit. a) stosuje si¢ do nastepnego wymienionego
wspotzgltaszajacego, w kolejnosci wpisu. Jesli do zadnego ze wspdtzgtaszajacych nie stosuje sie ust. 1
lit. a), odpowiednio stosuje sie ust. 1 lit. b)”.

35 Zob. wyzej przypis 33.
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przystugujacych podmiotom spoza Unii Europejskiej jako ,,przedmiotu
wlasnoéci” — w zakresie nieuregulowanym w legislacji unijnej — jako praw
krajowych okre§lonego panstwa czlonkowskiego nie jest wiec czyms$ nie-
zwyklym ani nie powinno budzié zdziwienia takze w stosunku do patentow
europejskich o jednolitym skutku, w odniesieniu do ktérych chodzi jednak nie
tylko o panstwa spoza Unii, lecz takze o pahstwa czlonkowskie nieuczestniczace
we wzmocnionej wspotpracy, a nadto o te uczestniczace panstwa cztonkowskie,
ktore nie zwigza sie porozumieniem JSP. W razie wiec niezwigzania sie przez
Polske porozumieniem JSP przystugujacy podmiotowi polskiemu patent
europejski o jednolitym skutku bedzie traktowany w uczestniczacych pan-
stwach czlonkowskich, w ktorych bedzie miat jednolity skutek —jako przedmiot
wlasnosci — jako patent krajowy RFN. Jest to sytuacja porownywalna w pewnej
mierze z istniejaca obecnie w stosunku do patentéw krajowych i patentow
europejskich. Na przyklad, jesli podmiot polski uzyska krajowy patent nie-
miecki badZz dokona w RFN walidacji patentu europejskiego, to kazdy z tych
patentow podlega prawu RFN (lex loci protectionis). Analogicznie uzyskany
przez podmiot polski patent francuski badz patent europejski walidowany we
Francji podlega prawu francuskiemu. Wynika to z zasady terytorializmu praw
wlasnoéci intelektualnej, wyrazonej takze w polskim prawie prywatnym
miedzynarodowym 36,

Regulacja zawarta w art. 5 ust. 3 rozporzadzenia nr 1257/12 oznacza, ze
tre$é jednolitego skutku (tre§é praw wylacznych i ich ograniczenia) bedzie
okreslona przez ,,prawo stosowane wobec patentéw europejskich o jednolitym
skutku” w tym uczestniczacym panstwie cztonkowskim, ktorego prawo krajowe
ma zastosowanie do danego patentu europejskiego o jednolitym skutku jako
przedmiotu wtasnoSci zgodnie z przytoczonym wyzej art. 7 rozporzadzenia.
Jesli wiec np. zglaszajacy mial w dacie dokonania europejskiego zgloszenia
patentowego glowne miejsce prowadzenia dziatalno§ci w Holandii, to tresé
jednolitego skutku bedzie podlegata prawu stosowanemu wobec patentow
europejskich o jednolitym skutku w Holandii. Natomiast z art. 7 ust. 3 roz-
porzadzenia nr 1257/12 wynika, ze tre$é jednolitego skutku patentéw euro-
pejskich udzielonych na rzecz podmiotéw, ktére w dacie zgloszenia nie miaty
miejsca zamieszkania, siedziby, glbwnego miejsca prowadzenia dziatalnosci ani
miejsca prowadzenia dziatalnoSci w uczestniczacym panstwie cztonkowskim,
w ktorym dany patent ma jednolity skutek, bedzie podlegata prawu stoso-
wanemu wobec patentéw europejskich o jednolitym skutku w RFN.

Efekt zastosowania art. 5 ust. 3 w zwiazku z art. 7 rozporzadzenia
nr 1257/12 jest zaskakujacy. Okazuje sie bowiem, ze w panstwach, w ktorych
beda obowiazywaly patenty europejskie o jednolitym skutku, powstanie
,,mozaika” jednolitych skutkéw, ktorych tre$é bedzie podlegata prawu stoso-
wanemu wobec patentéw europejskich o jednolitym skutku w tym uczestni-
czacym panstwie cztonkowskim, w ktorym w dniu dokonania europejskiego
zgloszenia patentowego zglaszajacy mial miejsce zamieszkania, siedzibe,
glowne miejsce prowadzenia dziatalno$ci albo miejsce prowadzenia dziatalnoSci.
Tak wiec np. we wszystkich panstwach, w ktorych beda obowigzywaty patenty

36 Zob. art. 46 ustawy z 4 lutego 2011 r. — Prawo prywatne miedzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432).
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europejskie o jednolitym skutku, tresé¢ tego skutku zarejestrowanego na rzecz
zgltaszajacego z Holandii bedzie podlegata prawu stosowanemu wobec patentow
europejskich o jednolitym skutku w Holandii (a na rzecz zglaszajacego ze
Szwecji — prawu stosowanemu wobec patentéw europejskich o jednolitym
skutku w Szwecji). Natomiast tres¢ jednolitego skutku zarejestrowanego na
rzecz zglaszajacego ze Standéw Zjednoczonych bedzie podlegata prawu stoso-
wanemu wobec patentow europejskich o jednolitym skutku w RFN. To samo
bedzie dotyczy¢ patentéw o jednolitym skutku zarejestrowanych na rzecz
zglaszajacych z Polski (i innych panstw uczestniczacych we wzmocnionej
wspolpracy, ktore nie zwigza sie porozumieniem JSP), a takze z panstw Unii
Europejskiej nieuczestniczacych we wzmocnionej wspotpracy (Hiszpania, Who-
chy), czy wreszcie z panstw nienalezacych do Unii Europejskiej. Wprawdzie
w kazdym z panstw, w ktorych beda obowigzywaly patenty europejskie o jedno-
litym skutku, tres¢ jednolitego skutku danego patentu bedzie podlegala temu
samemu prawu (w tym sensie zakres tego prawa i jego ograniczenia sg
,,jednolite” w rozumieniu art. 5 ust. 2 rozporzadzenia nr 1257/12), jednakze
poszczegblne patenty europejskie beda mialy jednolity skutek o tresci okres-
lonej przez rozmaite prawa, w zalezno$ci od miejsca zamieszkania, siedziby,
gtéwnego miejsca prowadzenia dziatalno$ci albo miejsca prowadzenia dziatal-
noSci zgtaszajacego.

Poza zastrzezeniami konstrukcyjnymi omawiana regulacja budzi tez
watpliwo$ci co do zgodnosci z art. 118 TfUE, bedacym podstawa prawnag
rozporzadzenia nr 1257/12. Wbrew powotanemu przepisowi, w ktérym jest
mowa o tworzeniu ,,europejskich praw wtasnosci intelektualnej w celu zapew-
nienia jednolitej ochrony praw wtasnosci intelektualnej w Unii”, rozporzadzenie
nr 1257/12 nie okreS§la treéci jednolitego skutku patentu europejskiego ma-
jacego zapewniaé owa jednolita ochrone, lecz odsyta w tej mierze do prawa,
o ktorym mowa w art. 5 ust. 3, tzn. do ,,prawa stosowanego wobec patentow
europejskich o jednolitym skutku” we wskazanym w tym przepisie uczestni-
czacym panstwie cztonkowskim.

Powyzsza analiza nie wyczerpuje probleméw zwigzanych z okre§leniem
tresci jednolitego skutku. Nalezy bowiem ustali¢, do jakiego zbioru przepisow
prawnych odnosi sie¢ uzyty w art. 5 ust. 3 rozporzadzenia nr 1257/12 zwrot
,prawo stosowane wobec patentéw europejskich o jednolitym skutku”.
Zaznaczy¢ nalezy, ze w przytoczonym sformulowaniu mowa jest o ,,prawie
stosowanym” wobec omawianych patentéow we wskazanym panstwie czlon-
kowskim, nie za§ — jak w koncowej czesSci tego postanowienia — o ,,prawie
krajowym” tego panstwa. Przystepujac do proby odkodowania sensu prawnego
tej regulacji, nalezy mie¢ na uwadze, ze wprowadzeniu art. 5 rozporzadzenia
nr 1257/12 towarzyszylo zalozenie, ze uczestniczace panstwa czltonkowskie,
w ktorych obowigzywacé bedzie jednolity skutek, beda zwigzane porozumieniem
JSP, a zatem postanowienia tej umowy miedzynarodowej stang sie czeScig
prawa tych panstw. Dotyczy to w szczegdlnosci art. 25-28 porozumienia JSP,
obejmujacych prawo materialne, w tym regulacje okreslajace tres¢ praw wy-
lacznych i ich ograniczenia. Artykut 25 porozumienia JSP reguluje prawo
zakazania bezpos$redniego korzystania z wynalazku, art. 26 — prawo zakazania
posredniego korzystania z wynalazku, art. 27 — ograniczenia skutkéw patentu,
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art. 28 — prawo oparte na uprzednim stosowaniu wynalazku. W projektach
porozumienia JSP, poczawszy od pierwotnej wersji z 14 czerwea 2011 r.3” az do
wersji z 12 pazdziernika 2012 r.3® wymienione przepisy (oznaczone 6wcze$nie
jako art. 14f-14i) dotyczylty tylko ,,klasycznych” patentéw europejskich, gdyz
odno$nie do patentéw europejskich o jednolitym skutku omawiane kwestie
(obecnie objete art. 25-27 porozumienia JSP) miaty byé regulowane unijnym
rozporzadzeniem. W ostatecznej wersji porozumienia JSP regulacje te roz-
ciagnieto jednak réwniez na patenty europejskie o jednolitym skutku®®, co
wigzato sie z decyzja o skresleniu art. 6-8 projektu rozporzadzenia. Skoro wiec
postanowienia art. 25-28 porozumienia JSP dotycza rowniez patentéw euro-
pejskich o jednolitym skutku, to wynika stad, ze przepis art. 5 ust. 3 roz-
porzadzenia nr 1257/12 odsyla posrednio do wspomnianych postanowien
porozumienia JSP. Beda one bowiem czeScig ,,prawa stosowanego wobec
patentow europejskich o jednolitym skutku” w uczestniczacych panstwach
czlonkowskich zwigzanych porozumieniem JSP, a zatem na ich podstawie
okreslane bedg ,,czyny” i ,,0bowigzujace ograniczenia”, o ktéorych mowa w art. 5
ust. 1 i 3 rozporzadzenia nr 1257/12, tzn. tre§é jednolitego skutku patentu
europejskiego.

Okazuje sie wiec, ze ,,prawem stosowanym wobec patentéw europejskich
o0 jednolitym skutku”, okreslajacym tres¢ tego skutku (tre$é praw wytacznych
iich ograniczenia) maja by¢ postanowienia porozumienia JSP. Uwzgledniajac
okolicznosé, ze beda one obowigzywacé we wszystkich panstwach zwigzanych tg
umowag miedzynarodowa, tzn. w tych panstwach, w ktérych patent europejski
bedzie miatl jednolity skutek, mozna — jak sie wydaje — zalozyé, ze tre$¢ praw
wytacznych i ich ograniczenia bedq takie same we wszystkich tych panstwach,
gdyz beda okre§lone postanowieniami porozumienia JSP. Jakkolwiek wiec
w art. 5 ust. 3 in fine rozporzgdzenia nr 1257/12 jest mowa o prawie
stosowanym wobec patentoéw europejskich o jednolitym skutku , w tym
uczestniczacym panstwie czlonkowskim, ktérego prawo krajowe ma zastoso-
wanie do danego patentu europejskiego o jednolitym skutku jako przedmiotu
wlasnosci zgodnie z art. 7”7, to jednak nalezy przyjaé, ze w kazdym uczestni-
czacym panstwie cztonkowskim tresé jednolitego skutku bedzie okreslona przez
te same przepisy, ktéorymi beda art. 25-27 porozumienia JSP. Uwzgledniajac
iunctim pomiedzy obu rozporzadzeniami i porozumieniem JSP, a takze biorac
pod uwage fakt, ze wymienione akty prawne beda stosowane przez JSP, a nie
przez sady krajowe, mozna takze zatozyé, ze omawiana grupa postanowien JSP
bedzie stosowana w sposob jednolity, chociaz nie mozna wykluczy¢ rozbieznosci
interpretacyjnych w orzeczeniach poszczegblnych oddzialéw lokalnych lub
regionalnych JSP. Natomiast ,,niejednolito$¢” jednolitego patentu dotyczyé
bedzie tych jego aspektow, ktore z mocy art. 7 rozporzadzenia nr 1257/12 bedag

37 Zob. dokument Rady nr 11533/11.

38 Zob. dokument Rady nr 14750/12.

39 Osiagnieto to w ten sposéb, ze w wyrazeniu ,,patent europejski” wystepujacym w projektach tych
przepisow skreslono wyraz ,,europejski”. Pozostaty po tym zabiegu wyraz ,,patent” oznacza — wedlug
definicji zawartej w art. 2 lit. g porozumienia JSP — oba rodzaje patentéw: patent europejski oraz patent
europejski o jednolitym skutku.
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podlegaé prawom krajowym (chodzi o kwestie zwigzane z traktowaniem tego
patentu ,,jako przedmiotu wlasnosci”).

Jak wspomniano, porozumienie JSP ma by¢ zawarte tylko pomiedzy
panstwami czlonkowskimi Unii Europejskiej, bez udzialu samej Unii. Nie
bedzie wiec czeScig unijnego acquis, w zwiazku z czym wykladnia tej
umowy miedzynarodowej nie bedzie objeta kompetencja TS (z pewnymi
wyjatkami, dotyczacymi np. postanowien odwolujacych sie do przepisow
unijnych dyrektyw)*. Nie sposéb przewidzieé, czy odestanie zawarte w art. 5
ust. 3 rozporzadzenia nr 1257/12 zostanie uznane przez TS za wystarczajaca
podstawe do dokonywania wyktadni art. 25-27 porozumienia JSP, okre§laja-
cych tres¢ jednolitego skutku. Ponownie wskazac¢ nalezy, ze wtasnie wy-
eliminowanie udziatu TS byto gtéwnym motywem skreslenia art. 6-8 projektu
rozporzadzenia.

II1. TRESC JEDNOLITEGO SKUTKU PATENTU EUROPEJSKIEGO
(PRAWA WYLACZNE I ICH OGRANICZENIA)

Tresé¢ jednolitego skutku patentu europejskiego (a takze tre$é praw
wylacznych wynikajacych z , klasycznego” patentu europejskiego), okreslona
w art. 25-27 porozumienia JSP, obejmuje prawo zakazania bezpoSredniego
korzystania z wynalazku (art. 25), prawo zakazania pos$redniego korzystania
z wynalazku (art. 26), a takze ograniczenia skutkéw obu patentéow (art. 27).

Prawo zakazania bezpos$redniego korzystania z wynalazku jest ujete
podobnie jak w art. 28 ust. 1 porozumienia TRIPS*' (oraz w art. 66 ust.
1 p.w.p.). Artykut 25 porozumienia JSP stanowi, ze patent uprawnia wtasciciela
do zakazania kazdej osobie trzeciej, niemajacej jego zgody: a) wytwarzania,
oferowania, wprowadzania do obrotu lub uzywania produktu bedacego przed-
miotem patentu, a takze importowania lub przechowywania tego produktu do
wspomnianych celéw; b) stosowania sposobu wytwarzania bedacego przedmio-
tem patentu lub, je$li osoba trzecia wie lub powinna byta wiedzieé, ze za-
stosowanie tego sposobu wytwarzania bez zgody wtaSciciela patentu jest
zakazane, oferowania tego sposobu wytwarzania do zastosowania na tery-
torium umawiajacych sie panstw czlonkowskich, w ktérych patent ten ma
skutek; c) oferowania, wprowadzania do obrotu, uzywania, importowania lub
przechowywania do wspomnianych celéow produktu uzyskanego bezpoSrednio
w drodze zastosowania sposobu wytwarzania bedacego przedmiotem patentu.

Artykutl 26 porozumienia JSP, przyznajacy ,,prawo zakazania posredniego
korzystania z wynalazku”, stanowi w ust. 1, ze patent uprawnia wtasciciela do
zakazania kazdej osobie trzeciej, niemajacej jego zgody, zaopatrywania lub

40 Zob. np. art. 27 lit. 1 porozumienia JSP, odwotujacy sie do art. 10 dyrektywy 98/44/WE.

41 Porozumienie w sprawie handlowych aspektéw praw wiasnosci intelektualnej (Dz. U. 1996, Nr 32,
poz. 143 — zalacznik). Na temat pozycji TRIPS w porzadku prawnym Unii Europejskiej zob. wyrok T'S
z 18 lipca 2013 r., C-414/11 Daiichi Sankyo Co. Ltd, Sanofi-Aventis Deutschland GmbH v. DEMO
Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon (Dz. Urz. C 260 z 7 wrze$nia 2013 r., s. 6).
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oferowania zaopatrywania na terytorium umawiajacych sie panstw czlon-
kowskich, w ktorych dany patent ma skutek, jakiejkolwiek osoby innej niz
strona uprawniona do korzystania z wynalazku chronionego patentem w $rodki
odnoszace sie do zasadniczego elementu tego wynalazku, umozliwiajace jego
praktyczne zastosowanie w tych panstwach czlonkowskich, jesli osoba trzecia
wie lub powinna byla wiedzie¢, ze takie §rodki sg odpowiednie i przeznaczone do
praktycznego zastosowania tego wynalazku. Stosownie do art. 26 ust.2
porozumienia JSP, ust. 1 nie ma zastosowania, je$li takie Srodki sg stan-
dardowymi produktami komercyjnymi, z wyjatkiem przypadkéw nakltaniania
przez osobe trzecia osoby zaopatrywanej do podejmowania dziatan zabro-
nionych przez art. 25. Wedlug art. 26 ust. 3 porozumienia JSP osob podej-
mujacych dzialania, o ktérych mowa w art. 27 lit. a-e, nie uwaza sie za strony
uprawnione do korzystania z wynalazku w rozumieniu ust. 1.

Powyzsze ujecie prawa zakazania posredniego korzystania z wynalazku jest
wzorowane na regulacji zawartej w konwencji luksemburskiej z 1975 r. (ktéra
miala utworzyé¢ patent dla 6wczesnej EWG, lecz nie weszla w zycie)*?,
a wystepuje np. w ustawach patentowych RFN*® i Wielkiej Brytanii**, nato-
miast nie zostato wyrazone ani w porozumieniu TRIPS, ani w prawie polskim.
Regulacja zawarta w art. 26 porozumienia JSP stanowi¢ bedzie podstawe
zarzutow dotyczacych poSredniego naruszenia patentu, co oznaczaé¢ bedzie
istotne wzmocnienie ochrony wynikajacej z obu rodzajéow patentéw: patentu
europejskiego o jednolitym skutku i , klasycznego” patentu europejskiego.

Jednolite maja byé rowniez ograniczenia skutkéw patentu, dotyczace
zaréwno patentu europejskiego o jednolitym skutku, jak i ,klasycznego”
patentu europejskiego. Okres§la je art. 27 porozumienia JSP, stanowiacy, ze
prawa przyznane patentem nie rozciagaja sie m.in. na: a) dziatania dokonane
w celach prywatnych i niehandlowych; b) dziatania podejmowane w celach
doswiadczalnych dotyczace przedmiotu wynalazku chronionego patentem;
¢) wykorzystywanie materiatu biologicznego do celé6w hodowli lub odkrywania
i tworzenia innych odmian ro§lin; d) dziatania dozwolone zgodnie z art. 13
ust. 6 dyrektywy 2001/82/WE* lub z art. 10 ust. 6 dyrektywy 2001/83/WE*®
w odniesieniu do kazdego patentu chronigcego produkt w rozumieniu ktoérej-
kolwiek z tych dyrektyw; e) dorazne wykonanie leku w aptece w indywidual-
nych przypadkach, zgodnie z recepta lekarska, ani na dziatania dotyczace tak
przygotowanego leku?’.

Artykut 28 porozumienia JSP reguluje ,prawo oparte na uprzednim
stosowaniu wynalazku” i stanowi, ze ,,kazdej osobie, ktéra — gdyby dla danego

42 Convention for the European Patent for the Common Market (Dz. Urz. WE L 17 z 26 stycznia
1976 r.). Zob. tez Agreement Relating to Community Patents (Dz. Urz. WE L 401 z 30 grudnia 1989 r.).
Sposrod 6wezesnych 12 panstw cztonkowskich ratyfikacji dokonato tylko 7 panstw.

43 Zob. § 10 niemieckiej ustawy patentowej (Patentgesetz). Zob. tez np. wyrok Federalnego Sadu
Najwyzszego (BGH) z 7 maja 2013 r., X ZR 69/11 Frisverfahren (www.bundesgerichtshof.de).

4 Zob. art. 60 (2) brytyjskiej ustawy patentowej (Patents Act). Zob. tez np. wyrok Sadu Apelacyjnego
dla Anglii i Walii z 28 listopada 2002 r., Menashe Business Mercantile Limited v. William Hill
Organization Limited, [2002] EWCA Civ 1702 (www.bailii.org/).

4 Dz. Urz. WE L 311 z 28 listopada 2001 r., ze zm.

46 Dz. Urz. WE L 311 z 28 listopada 2001 r., ze zm.

47 Ponadto zob. art. 27 lit. )-1) porozumienia JSP.
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wynalazku zostat udzielony patent krajowy — miataby na terytorium umawia-
jacego sie panstwa czlonkowskiego prawo oparte na uprzednim stosowaniu tego
wynalazku lub prawo osobistego posiadania tego wynalazku, przystuguja na
terytorium tego umawiajacego sie panstwa czlonkowskiego te same prawa
w odniesieniu do patentu dla tego samego wynalazku”.

Wreszcie, art. 29 porozumienia JSP reguluje wyczerpanie praw przyzna-
nych na mocy patentu europejskiego i stanowi, ze prawa te ,,nie rozciagajg sie
na dziatania dotyczace produktu chronionego tym patentem po wprowadzeniu
tego produktu do obrotu w Unii Europejskiej przez wilasciciela patentu lub
za jego zgoda, chyba Ze istnieja uzasadnione podstawy do tego, by wiasciciel
patentu sprzeciwiat sie dalszemu udostepnianiu produktu na zasadach handlo-
wych”. Przepis ten dotyczy tylko ,,klasycznego” patentu europejskiego, nato-
miast wyczerpanie praw wynikajacych z patentu europejskiego o jednolitym
skutku jest uregulowane w art. 6 rozporzadzenia nr 1257/12.

Przytoczone przepisy okresla¢ bedq tres¢ praw wytacznych przystugujacych
zaréwno wtascicielom patentéw europejskich o jednolitym skutku, jak i wtasci-
cielom ,klasycznych” patentéw europejskich. Jakiekolwiek dziatanie oséb
trzecich wchodzace w zakres uprawnien okreslonych w art. 25 i 26 porozu-
mienia JSP i nieobjete ramami ograniczen przewidzianych w art. 27 (oraz
regulacjami zawartymi w art. 28 i 29) stanowié¢ bedzie naruszenie patentu,
a jego wtasciciel bedzie mogt dochodzié roszczen i innych érodkéw prawnych
okreslonych w porozumieniu JSP (zob. zwlaszcza art. 56-72).

Jak wspomniano, sprawy o naruszenie patentéw obu rodzajéw (i SPC) majq
naleze¢ do wylacznej jurysdykcji JSP, z tym jednak, Ze w odniesieniu do
,,kKlasycznych” patentéw europejskich przewidziano okres przejSciowy (art. 83
porozumienia JSP), w ciggu ktérego mozliwe bedzie — na wniosek uprawnio-
nego — wytaczenie kompetencji tego sadu (opt-out).

Tresé ,,klasycznych” patentéow europejskich w uczestniczacych panstwach
cztonkowskich, ktore nie ratyfikuja porozumienia JSP (a takze w pozostatych
panstwach stronach KPE), bedzie podlegaé ustawodawstwom krajowym
tych panstw, a sprawy o naruszenie takich patentéw nadal beda w tych
panstwach nalezeé¢ do jurysdykcji sadéow krajowych, z tym ze w odniesieniu
do panstw stron KPE bedacych cztonkami Unii Europejskiej jurysdykcje
te bedzie okre§la¢ rozporzadzenie nr 44/2001 (a od 10 stycznia 2015 r. —
rozporzadzenie nr 1215/2012). Powyzsze zréznicowanie sytuacji patentowej
spowoduje trudne do przezwyciezenia komplikacje przy okre§laniu tresci
praw wylacznych zarowno w panstwach Unii, jak i w panstwach stronach
KPE nienalezacych do Unii.

IV. UWAGI KONCOWE

Jak wynika z powyzszej analizy, konstrukcja prawna jednolitego skutku
patentu europejskiego jest niezmiernie zlozona i skomplikowana. Sam fakt
obowigzywania wielu zrodet prawa regulujacego rozmaite aspekty jednolitych
patentow (prawo Unii Europejskiej, umowy miedzynarodowe, w tym poro-
zumienie JSP oraz KPE, a takze systemy prawa krajowego) rodzi¢ bedzie
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powazne trudno$ci i niepewno$é co do treSci i zakresu ochrony, a w celu
usuniecia tej niepewnoséci niezbedne beda skomplikowane zabiegi rozgrani-
czajace sfery zastosowania poszczegélnych porzadkow prawnych. Wbrew
zatozeniom odwotujacym sie do utworzenia jednolitej ochrony patentowej,
nastapi dalsza fragmentacja tej ochrony. Tak np., o ile obecnie patenty
europejskie skuteczne w Polsce podlegaja prawu polskiemu zaréwno ,,jako
przedmiot wlasnosci”, jak i co do tresci praw wytacznych i ich ograniczen, o tyle
wprowadzenie do Polski patentow jednolitych spowoduje, Ze powstanie
,,mozaika” praw patentowych podlegajacych — ,;jako przedmiot wtasnosci” —
prawom krajowym panstw uczestniczacych we wzmocnionej wspoétpracy (art. 7
rozporzadzenia nr 1257/12), a tre$¢ praw wylacznych i ich ograniczenia
podlegaé beda — z mocy odestania zawartego w art. 5 ust. 3 rozporzadzenia
nr 1257/12 —przepisom porozumienia JSP. Z punktu widzenia sytuacji prawno-
patentowej obowigzujacej w danym panstwie dojdzie wiec do rozcztonkowania
ochrony patentowej, a nie jej ujednolicenia.

Na krytyczna ocene zastuguje rowniez system jezykowy okreslony w roz-
porzadzeniu nr 1260/12*%, niekorzystny dla podmiotéw funkcjonujacych w pan-
stwach, ktorych jezykiem urzedowym jest jezyk inny niz angielski, francuski
czy niemiecki. Powazne zastrzezenia, w tym dotyczace zgodnoSci z polska
Konstytucja, budzi takze system rozstrzygania sporéw patentowych uregulo-
wany w porozumieniu JSP*°,

W petni aktualny jest apel o niewiazanie sie przez Polske porozumieniem
JSP. Jak bowiem wynika z przytoczonego wyzej art. 18 ust. 2 rozporzadzenia
nr 1257/12, w takim razie patenty europejskie nie bedq miaty w naszym kraju
jednolitego skutku, a zatem nie bedg one obowiazywaé automatycznie, lecz beda
musialy by¢ walidowane i ttumaczone na jezyk polski. W zwigzku z tym mozna
np. oczekiwaé, ze corocznie ,,wchodzi¢” bedzie do Polski znacznie mniej
patentéw udzielanych przez EUP?® i, co réwnie istotne, beda one — tak jak
obecnie — dostepne w tlumaczeniu na jezyk polski, majacym skutki prawne
okreS§lone w art. 70 ust. 3 KPE. Nie ulegnie tez zmianie natura prawna
patentow europejskich obowigzujacych w naszym kraju, ktore nadal beda
podlegaé prawu polskiemu, a spory dotyczace tych patentow bedg w Polsce
rozpatrywane na dotychczasowych zasadach przez organy krajowe.

dr hab. Aurelia Nowicka
Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
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48 Jeden z zarzutéw pod adresem systemu jezykowego wynika stad, ze rozporzadzenie nr 1260/12
znosi wymog dostarczania do krajowych urzedéw patentowych tlumaczen opiséw patentowych,
przewidziany w art. 65 KPE. Do patentéw europejskich o jednolitym skutku nie bedg wiec miaty
zastosowania przepisy art. 6 i 7 ustawy z 14 marca 2003 r. (zob. wyzej przypis 7).

49 Zob. S. Sottysinski, O projekcie jednolitej ochrony patentowej w Unii Europejskiej, w: Problemy
polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Ksiega pamiatkowa Profesora Mariana Kepinskiego,
Warszawa 2012, s. 385 i n.; A. Nowicka, R. Skubisz, Pakiet patentowy (ocena z perspektywy Polski),
,,Europejski Przeglad Sadowy” 2013, nr 4, s. 12 i n.

50 Na temat liczby patentéw europejskich udzielanych przez EUP i walidowanych w Polsce zob.
A. Nowicka, Jednolita ochrona patentowa i Jednolity Sad Patentowy — zagrozenia i niekorzystne
konsekwencje w Polsce, www.rzecznikpatentowy.org.pl, s. 4-51 12.
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EUROPEAN PATENT WITH UNITARY EFFECT -
THE LEGAL CONSTRUCT AND CONTENT

Summary

This paper presents legal regulations aimed to create unitary patent protection envisaged in
Regulation (EU) No 12572012 of the European Parliament and of the Council implementing enhanced
cooperation in the area of the creation of unitary patent protection, and Council Regulation (EU)
No 1260/2012 implementing enhanced cooperation in the area of the creation of unitary patent
protection with regard to the applicable translation arrangements. Since both regulations are closely
connected with the Agreement on a Unified Patent Court, the latter will also be discussed.

After a brief presentation of the current state of affairs in individual EU Member States
regarding patent protection under European patents and national patents regulations, the legal
construct of a European patent with unitary effect adopted in Regulation No 1257/2012 is
analysed, with subsequent analysis of the content of the rights conferred by to European patents
with unitary effect (i.e. the right to prevent the direct use of the invention and the right
to prevent the indirect use of the invention). The last part of the analysis covers limitations
of the effects of a patent. It is emphasised that the provisions regulating both the content
of the patent and its limitations will not only apply to European patents with unitary effect,
but will extend to include the ‘classical’ European patents as well.

A critical opinion of the three legal acts is formulated. It is argued that once Poland ratifies the
Agreement on a Unified Patent Court, European patents with unitary effect will come into force in
Poland, and this will result in highly undesirable legal and economic consequences, and be
particularly disadvantageous for small and medium-sized enterprises. Further, handing over
jurisdiction over patent-related matters to the Unified Patent Court will also bring negative
consequences and, what is more, there are serious reasons to believe that doing so would be contrary
to Poland’s Constitution.
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