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Akty prawne

35US.C. (US. Code) - wustawa patentowa Standéw Zjednoczonych Ameryki
z 1952 r., wlaczona do United States Code jako tytul 35

ATA (America Invents - ustawa o zmianie tytulu 35 U.S.C. (Kodeksu Stanéw

Act) Zjednoczonych) w celu zapewnienia reformy paten-
towej uchwalona 16.09.2011 r.

BGB - Biirgerliches Gesetzbuch - niemiecki Kodeks cywil-
ny z 18.08.1896 r.

CPI - Code de la propriété intellectuelle, francuski Ko-
deks wiasnoéci intelektualnej, ustawa nr 92-597
z 1.07.1992 r. (Journal Officiel de la République
Frangaise z 3.07.1992 r. ze zm.)

dyrektywa 98/44/WE -  dyrektywa Parlamentu Europejskiego 1 Rady
nr 98/44/WE z 6.07.1998 r. w sprawie ochrony praw-
nej wynalazkéw biotechnologicznych (Dz.Urz. UE
L213,s.13)

k.c. - ustawa z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.
22023 1. poz. 1610 ze zm.)

kk. - ustawa z 6.06.1997 r. — Kodeks karny (Dz.U. z 2024 r.
poz. 17)

k.p. - ustawaz26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U.z 2023 r.
poz. 1465)

k.p.c. - ustawaz 17.11.1964 r. - Kodeks postegpowania cywil-
nego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1550 ze zm.)

k.s.h. - ustawa z 15.09.2000 r. - Kodeks spélek handlowych
(Dz.U. 22024 r. poz. 18 ze zm.)

Konstytucja RP - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r.

(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
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Wykaz skrotéw

konwencja bernenska

konwencja
monachijska/KPE

konwencja paryska

p-w.p.

Patents Act

PatG/Patentgesetz

PCT

porozumienie JSP

pr. aut.

Akt paryski Konwencji bernenskiej o ochronie dziet
literackich i artystycznych z 9.09.1886 r., przej-
rzanej w Berlinie dnia 13.11.1908 r. i w Rzymie
dnia 2.06.1928 r. (ratyfikowanej zgodnie z ustawg
z 5.03.1934 r., Dz.U. Nr 27, poz. 213), sporzadzony
w Paryzu dnia 24.07.1971 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 82,
poz. 474, zalacznik)

Konwencja o udzielaniu patentéw europejskich
(Konwencja o patencie europejskim), sporzadzona
w Monachium 5.10.1973 r., zmieniona aktem zmie-
niajacym artykul 63 Konwencji z 17.12.1991 r. oraz
decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Or-
ganizacji Patentowej z 21.12.1978 r., z 13.12.1994 r,,
2 20.10.1995 1., 2 5.12.1996 r. i z 10.12.1998 r., wraz
z Protokolami stanowigcymi jej integralna cze$é
(Dz.U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737 ze zm.), zmieniona
aktem rewidujacym z 29.11.2000 r. (Dz.U. z 2007 r.
Nr 236, poz. 1736)

Konwencja paryska o ochronie wlasnoséci prze-
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WPROWADZENIE

Zagadnienie sytuacji prawnej tzw. uzywaczy w polskiej literaturze
prawniczej i orzecznictwie nie jest obecnie przedmiotem poglebionych
rozwazan. Nie doczekalo si¢ ono obszerniejszego omdwienia od kilku-
dziesieciu (a przynajmniej kilkunastu) lat, kiedy to nieco §wiatta rzucili
na nie w dawniejszych opracowaniach autorzy: Stefan Grzybowski,
Andrzej Kopff, Stanistaw Soltysinski, Ryszard Skubisz czy Janusz Fiotka.
W nowszej literaturze wiecej uwagi poswigcili mu Piotr Kostanski, Ad-
rian Nieweglowski, Arkadiusz Michalak i Justyna Ozegalska-Trybalska.
W $wietle wypowiedzi doktryny wylania si¢ istotne zagadnienie doty-
czgce charakteru prawnego przyznanego uzywaczom uprawnienia do
korzystania z wynalazku obok cudzej wytacznosci patentowej. Problem
kwalifikacji prawnej instytucji uzywacza (szczegdlnie uprzedniego)
stanowi zresztg staly element wszelkich wypowiedzi dotyczacych tej
instytucji. Trudno nawet moéwi¢ w ogéle o ochronie uzywaczy bez wska-
zania, ze kontrowersyjne, zardwno w doktrynie, jak i w orzecznictwie,
jest dokonanie kwalifikacji prawnej tej instytucji. Tradycyjnie wymienia
sie autorow zajmujacych stanowisko w tej kwestii oraz przekroj pre-
zentowanych przez nich pogladéw - od uznawania prawa uzywacza za
prawo podmiotowe cechujace si¢ przymiotem bezwzgledno$ci, prawo
wzgledne o rozszerzonej skutecznosci (co stanowi najbardziej powszech-
na w doktrynie kwalifikacje), po — wreszcie — sprowadzanie ochrony
uzywacza jedynie do wyltaczenia bezprawnosci jego dziatan.

Przyznane uzywaczom - zaréwno uzywaczowi uprzedniemu, jak i p6z-
niejszemu - uprawnienie do korzystania z wynalazku obok cudzej wy-
facznosci patentowej stanowi ograniczenie patentu, ktdre aktualnie
przez polskich przedstawicieli doktryny okreslane jest jednogtosnie
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jako prawo podmiotowe (i niemal jednogtos$nie — prawo o charakterze
wzglednym). Przedstawione do tej pory wypowiedzi nie dostarczaja
jednak wyczerpujacego uzasadnienia dla takiej kwalifikacji. W niniejszej
monografii szczegélowo rozwazam sytuacje prawng uzywaczy w kon-
tekscie definicji prawa podmiotowego w ujeciu Stefana Grzybowskiego
i Aleksandra Woltera i przyjmuje, Ze przyznane uzywaczom uprawnie-
nie stanowi prawo wzgledne niebedace wierzytelnoscia, wyposazone
w rozszerzong skutecznosé.

W dostepnej literaturze brakuje takze szczegétowego opracowania po-
$wieconego przestankom powstania prawa uzywacza oraz jego tresci,
w ktorych taczg si¢ i przenikaja podstawowe pojecia prawa cywilnego
(np. pojecia prawa podmiotowego, roszczenia, pierwotnego lub pochod-
nego nabycia prawa podmiotowego czy dobrej wiary) oraz zagadnienia
prawa patentowego (w szczegdlnosci tres¢ i zakres patentu oraz jego
ograniczenia). Nadzwyczajnie skape sg dotychczasowe publikacje doty-
czace prawa uzywacza pozniejszego. Zalozeniem niniejszej monografii
jest uzupetnienie wskazanych niedoboréw, co przeklada si¢ na przed-
stawiony nizej zakres tematyczny.

Zagadnienie sytuacji prawnej uzywaczy odnosi si¢ do tzw. uzywaczy
uprzednich (art. 71 p.w.p.!) oraz uzywaczy pdzniejszych (art. 75 p.w.p.).

Uzywaczami uprzednimi wynalazku, w rozumieniu prawa wlasnosci
przemystowej, sa osoby, ktére w dobrej wierze korzystaty (lub przynaj-
mniej przygotowaly sie do korzystania) z wynalazku w dacie stanowigcej
o pierwszenstwie do uzyskania - przez inng osobe — patentu obejmuja-
cego taki wynalazek. Sytuacja taka moze mie¢ miejsce wtedy, gdy dany
problem techniczny zostanie rozwiazany zasadniczo w taki sam sposob
niezaleznie przez dwie lub wigcej 0os6b. W dziedzinie prawa wlasno$ci
przemyslowej osobiste pietno tworcy wywiera mniej istotny wpltyw na
powstate dobro niz cho¢by w przypadku prawa autorskiego. Wydaje
sie, ze z tego wzgledu czesciej moze dochodzi¢ do przypadkow row-
nolegtego opracowania takich samych wynalazkéw. Z ontologicznego
punktu widzenia osoby, ktére niezaleznie od siebie stwarzajg przedmiot

! Ustawa z 30.06.2000 r. - Prawo wlasno$ci przemystowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1170).
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prawa wlasnos$ci przemystowej, s3 tworcami, i aksjologicznie zastuguja
na ochrone swojej intelektualnej twdrczosci. Poziom tej ochrony rozni
sie w zaleznosci od dalszych loséw stworzonego przedmiotu, tj. od tego,
czy zostal on zgloszony w celu uzyskania prawnie zagwarantowanej
wylacznosci, czy raczej zatrzymany na uzytek wlasny (jednak bez praw-
nej gwarancji wylacznego wykorzystania). Tego drugiego przypadku
dotyczy instytucja uzywacza uprzedniego, ktory uzyskuje mozliwosé¢
dalszego korzystania z wynalazku w ramach ograniczenia cudzego pa-
tentu obejmujacego taki wynalazek.

Z kolei prawo uzywacza pdzniejszego dotyczy sytuacji osob, ktére w do-
brej wierze uzyskaly prawo do korzystania z wynalazku objetego cudzym
prawem do uzyskania patentu (ze wzgledu na uzyskanie albo nabycie
patentu, albo uzyskanie licencji, od osoby nieuprawnionej do uzyskania
patentu na dany wynalazek), a nastepnie utracily je ze wzgledu na to, ze
udzielony patent zostal nastepnie przeniesiony na rzecz osoby uprawnio-
nej. Okoliczno$¢ ta stanowi jeden z czynnikéw odrézniajacych uzywaczy
pdzniejszych od uzywaczy uprzednich, gdyz ci ostatni uzyskuja prawo
do korzystania z wynalazku ze wzgledu na niezalezna twdrczos¢.

Uzywacze uprzedni i pézniejsi podlegaja ochronie ze wzgledu na po-
dobne aksjologicznie zatozenia, czyli potrzebe zabezpieczenia inwestycji
dokonanych przez nich w dobrej wierze. Uzywacz uprzedni jest jed-
nak osobg funkcjonujaca obok systemu prawa patentowego ze wzgledu
na korzystanie z wynalazku (lub przygotowanie si¢ do korzystania)
bez dokonania jego zgloszenia w stosownym urzedzie patentowym.
W przypadku uzywacza pozniejszego chodzi natomiast o osobe nie-
jako poszkodowang okres$lonym zdarzeniem (rzekomym pierwotnym
nabyciem prawa do patentu) albo dokonaniem okreslonej czynnosci
prawnej (nabyciem prawa do patentu lub juz udzielonego patentu, uzy-
skaniem licencji) w dobrej wierze z osobg, ktdra nie miala uprawnienia
do uzyskania patentu.

Zamystem niniejszej monografii jest przedstawienie calosciowego opra-
cowania po$wieconego ochronie uzywaczy uprzednich i pdzniejszych
w polskim prawie patentowym.
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Pierwsze rozdzialy (I i II) po$wigcone sg przedstawieniu normatyw-
nych podstaw ochrony uzywaczy, jej uzasadnienia aksjologicznego oraz
podstawowych instytucji zwigzanych z patentem, bedgcym prawem
wylacznym, ktére doznaje ograniczenia ze wzgledu na ochrong uzy-
waczy. W ramach uwag zawartych w rozdziale I omawiam réwniez
rys historyczny instytucji uzywaczy w prawie polskim, przedstawiajac
cechy odrézniajace poszczegdlne wydania praw uzywaczy w kolejnych
uregulowaniach. W rozdziale tym zawarlam takze krotkie oméwienie
regulacji istniejacych w wybranych zagranicznych porzadkach praw-
nych, odnoszacych sie do ochrony uzywaczy uprzednich - w prawie
niemieckim, francuskim, angielskim, rosyjskim i amerykanskim, oraz
uzywaczy pozniejszych — w prawie niemieckim, angielskim i rosyjskim.

Kolejne trzy rozdzialy (III-V) dotycza uzywaczy uprzednich. Rozdziat
I1I zostal poswiecony oméwieniu przestanek nabycia statusu uzywacza
uprzedniego, natomiast rozdzial IV - tresci przyznanego uzywaczo-
wi uprzedniemu prawa. Przyjety podzial znajduje swoje uzasadnienie
wbrzmieniuart. 71 p.w.p., w ktérym mozna wyrdzni¢ przestanki powsta-
nia prawa, takie jak korzystanie (lub przygotowanie si¢ do korzystania)
z wynalazku w relewantnej dacie i na okreslonym terytorium, w dobrej
wierze, jak rdwniez elementy okreslajace uprawnienia przyznane uzywa-
czowi, czyli przede wszystkim mozliwo$¢ dalszego korzystania z wyna-
lazku w swoim przedsiebiorstwie w dotychczasowym zakresie. Podziat
ten wiaze si¢ takze z rozgraniczeniem powyzszych przestanek w czasie.
Przestanki powstania prawa uzywacza muszg by¢ spetnione najpézniej
w chwili stanowiacej o pierwszenstwie do uzyskania patentu (scil. przed
data pierwszenstwa?), co oznacza, ze ich spelnienie bada si¢ na moment,
w ktdrym wynalazek objety przysztym patentem nie jest jeszcze zglo-
szony w celu objecia go ochrong. Z kolei tre$¢ prawa uzywacza umoz-
liwia korzystanie przez niego z wynalazku juz po udzieleniu patentu,
a wiec od momentu, w ktérym dochodzi do powstania prawa uzywacza
i pojawia si¢ koegzystencja wylgcznosci patentowej i jej ograniczenia
w postaci prawa uzywacza. Przed udzieleniem patentu, a tym bardziej
przed jego zgloszeniem, dziatania uzywacza wzgledem wynalazku moga
by¢ (i sa) dokonywane w sposdb nieograniczony niczyja wytacznosécia

* Stanowisko to omawiam szerzej w pkt 2 rozdziatu IIIL.
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patentowa i majg charakter prawnie obojetny. Sytuacja ta ulega zmia-
nie dopiero po udzieleniu patentu, gdy powstaje prawo uzywacza (ze
skutkiem wstecznym od daty zgloszenia wynalazku) i gdy rozpoczyna
sie okres wspomnianej koegzystencji. Dalsze korzystanie z wynalazku
przez uzywacza musi wowczas pozostaé ograniczone dotychczasowym
zakresem po to, aby zapewni¢ ochrone zaréwno interesom uzywacza, jak
i uprawnionego z patentu, dla ktérego udzielenie uzywaczowi ochrony
stanowi uszczuplenie przyznanej mu wylacznosci patentowe;.

Kluczowa czescia niniejszej monografii jest rozdzial V, w ktérym prezen-
tuje uzasadnienie kwalifikacji prawnej ochrony przyznanej uzywaczowi
uprzedniemu jako szczegdlnego prawa podmiotowego wzglednego,
niebedacego wierzytelnoscia, posiadajgcego zarazem rozszerzona sku-
tecznos¢. We wezesniejszych fragmentach monografii (tj. przed przed-
stawieniem uzasadnienia takiej kwalifikacji) postuguje si¢ juz terminem
»prawo uzywacza’, ktéry z jednej strony nawigzuje do terminologii
ustawowej (art. 71 ust. 1 zdanie drugie p.w.p.), a z drugiej stanowi syn-
tetyczny i wygodny zwrot dla opisania omawianej instytucji. Rozwa-
zania zawarte w tym rozdziale wiencze omdéwieniem prawa uzywacza
w kontekscie innej plaszczyzny ochrony prawnej, na ktéra potencjalnie
moglby sie powolac uzywacz, czyli ochrony know-how.

Rozdzial V1 zostal po$wiecony ochronie uzywaczy pdzniejszych. W ko-
lejnych czesciach tego rozdzialu omawiam przestanki powstania prawa
uzywacza pdzniejszego, jego tre$¢ oraz charakter prawny. W rozwa-
zaniach przedstawionych w tym rozdziale wielokrotnie nawigzuje do
uwag przedstawionych w poprzednich rozdzialach (w odniesieniu do
uzywacza uprzedniego), co powoduje, Ze omowienie instytucji uzywacza
poiniejszego stanowi objetosciowo materie jednego rozdzialu, a nie
trzech (jak w przypadku uzywacza uprzedniego). Ochrona uzywaczy
pdzniejszych znajduje tez istotnie rzadsze zastosowanie w praktyce, co
ogranicza dostepno$¢ stosownego materiatu badawczego obejmujacego
w szczegdlnosci wypowiedzi orzecznicze oraz doktrynalne.

Wreszcie, w rozdziale VII przedstawiam krotkie omdwienie zagad-
nien odnoszacych si¢ do proceduralnych aspektow instytucji uzywacza
uprzedniego i pdzniejszego, w szczegdlnosci w zakresie powodztwa
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o ustalenie istnienia praw uzywaczy, rozkladu ciezaru dowodu w spra-
wach, ktorych obrona pozwanego polega na powolaniu si¢ na te instytu-
cje, czy tez problematyki wpisu praw uzywaczy do rejestru patentowego.

Do zrealizowania celu niniejszej monografii, ktorym jest przedstawienie
calo$ciowego opracowania tematyki ochrony uzywaczy uprzednich
i pozniejszych w polskim prawie patentowym, w pierwszej kolejnosci
potrzebne jest zastosowanie prawno-dogmatycznej metody badawczej.
Wiaze sie z tym w szczegolnosci dokonanie wyktadni poje¢ zawartych
w tekscie prawnym (wyprowadzenie normy prawnej ze stosownych
regulacji poddanych badaniu)’ oraz umiejscowienie omawianych insty-
tucji w systemie prawa patentowego (prawa uzywaczy jako ograniczenie
patentu). Nastepnie potrzebne jest przeprowadzenie analizy pogladéw
doktryny oraz uwzglednienie uzasadnienia aksjologicznego omawia-
nych instytucji. Na wynik analizy omawianych zagadnien wplynelo
przyjecie zalozen stanowigcych, ze (i) prawo uzywacza stanowi ogra-
niczenie patentu oraz (ii) zakres przyznanych uzywaczowi uprawnien
ma odzwierciedla¢ sposdb korzystania przez niego z wynalazku przed
ich powstaniem.

Instytucja uzywacza uprzedniego w kolejnych polskich regulacjach
prawa patentowego byla unormowana w przepisach o zblizonej tresci.
Stwierdzenie to stanowi wynik zastosowania wyktadni historyczne;j.
Roéznice wystepujace pomiedzy sukcesywnie obowigzujacymi uregulo-
waniami polegaly na wprowadzaniu kolejnych cech omawianej insty-
tucji, takich jak wymog istnienia dobrej wiary w odpowiedniej chwili,
czy tez mozliwo$¢ wpisania prawa uzywacza do rejestru patentowego.
Dzigki temu, Ze zasadnicze cechy prawa uzywacza pozostawaly zbiezne,
w rozwazaniach przedstawionych w niniejszej monografii bede po-
stugiwac si¢ wypowiedziami orzeczniczymi oraz doktrynalnymi sfor-
mulowanymi w odniesieniu do instytucji uzywacza uprzedniego bez
rozrozniania, ktora z kolejnych regulacji polskiego prawa patentowego
stanowita podstawe danej wypowiedzi, o ile dana wypowiedz nie bedzie
dotykac¢ kwestii swoistych dla danej regulacji.

* Zob. L. Morawski, Zasady wyktadni prawa, Torun 2010, s. 15-17.
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W niniejszej monografii postuguje sie réwniez metoda prawnopordw-
nawczg, wykorzystang w nastepujacy sposob:

1) w rozdziale I przedstawitam uregulowania dotyczace sytuacji
uzywacza uprzedniego i pdzniejszego w wybranych zagranicz-
nych porzadkach prawnych - w prawie niemieckim, francuskim,
angielskim, rosyjskim i amerykanskim, wskazujac na podobien-
stwa i réznice pomiedzy tymi uregulowaniami a rozwigzaniami
przyjetymi w prawie polskim;

2) w tresci calej pracy postuguje sie niekiedy tzw. mikrokomparaty-
styka, odwotujac si¢ w ramach analizy poszczegolnych zagadnien
do rozwigzan stosowanych w prawie obcym (w szczegolnosci
w prawie niemieckim, obfitujagcym w wypowiedzi doktrynalne
i orzecznicze dotyczace ochrony uzywaczy), co w zalozeniu ma
wplynaé nie tylko na walory poznawcze monografii, ale takze
pelniej przedstawi¢ mozliwe podejscia do danego zagadnienia
dotyczacego ochrony uzywaczy.

%

Niniejsza monografia powstata w wyniku realizacji projektu badawczego
onumerze 2016/23/N/HS5/01752 pt. ,,Pozycja prawna uzywaczy w pra-
wie wlasnosci przemystowe;j” finansowanego ze srodkéw Narodowego
Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium. Niektdre wnioski pracy,
nieobejmujace jednak rozwigzania gléwnego problemu badawczego
pracy (kwalifikacji prawnej instytucji uzywaczy oraz jej uzasadnienia),
zostaly przedstawione w publikacji pod redakcja dr. hab. £. Zelechow-
skiego Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz (Warszawa 2021),
wydanej w serii ,Komentarze Prawa Prywatnego” (red. K. Osajda) przez
C.H. Beck - w przygotowanych przeze mnie komentarzach do art. 71,
74 1 75 p.w.p. W niniejszej monografii rozszerzam oraz uzupelniam
przedstawione tam uwagi.






Rozdziat |

PODSTAWY OCHRONY UZYWACZY ORAZ
JEJ UZASADNIENIE AKSJOLOGICZNE

1. Pojecie uzywacza uprzedniego i pozniejszego

Okreslenie ,uzywacz” (,uprzedni” oraz ,pdzniejszy”) jest pojeciem
stworzonym przez ustawodawce, wprowadzonym' w polskiej ustawie
21924 r.* i powtérzonym w kolejnej polskiej regulacji prawa wlasnosci
przemystowej — rozporzadzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 r.?

Jak wskazuje si¢ w literaturze, pojecie ,uzywacz’* stanowi krotka, wy-
godna forme definiowania instytucji okreslajacej prawa osob korzysta-
jacych z wynalazku w dacie pierwszenstwa lub — w pewnych sytuacjach
- po udzieleniu patentu. Z formy tej zrezygnowano w polskim ustawo-
dawstwie poczawszy od ustawy — Prawo wynalazcze z 1962 r.> W usta-

! Mam tu na mysli wprowadzenie samego okreslenia ,,uzywacz”, poniewaz opisowe
ujecie prawa uzywacza znalazlo sie juz we wczesniejszej polskiej regulacji, tj. w dekrecie
Naczelnika Panistwa z 4.02.1919 r. o patentach na wynalazki (art. 25).

? Ustawa z 5.02.1924 r. o ochronie wynalazkéw, wzordw i znakéw towarowych (Dz.U.
Nr 31, poz. 306 ze zm.).

* Rozporzadzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22.03.1928 r. o ochronie wyna-
lazkéw, wzordw i znakéw towarowych (Dz.U. Nr 39, poz. 384 ze zm.). Jego autorem byt
dr Fryderyk Zoll.

* Odpowiedniki tego pojecia funkcjonujg réwniez w zagranicznych jurysdykcjach:
prior user (ang.), Vorbenutzer (niem.), titulaire du droit de possession personelle anterieure
au brevet (fran.), npexdenonvsosamens (ros.).

® Ustawa z 31.05.1962 r. — Prawo wynalazcze (Dz.U. Nr 33, poz. 156).
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wie tej oraz kolejnych polskich aktach prawa wlasnosci przemystowej
omawiang instytucje okresla si¢ jedynie opisowo (np. w art. 71 p.w.p.:
»Korzystajacy z wynalazku w dobrej wierze..”; w art. 75 p.w.p.: ,Osoba,
ktéra w dobrej wierze uzyskata albo nabyla patent..”). W literaturze
i orzecznictwie pojecie ,,uzywacz” funkcjonuje jednak bez zmian, do
ktorej to praktyki nalezy sie przylaczy¢.

O tym, co kryje sie pod okresleniem ,uzywacz”, przesadza brzmienie
przepiséw zawartych w kolejnych uregulowaniach. Przepisy kolejnych
aktéw normatywnych zawierajgcych normy przewidujace ochrone uzy-
wacza uprzedniego formutowane byly w zasadniczo tozsamy sposob,
ardznice pomiedzy nimi maja przede wszystkim stylistyczny charakter®.
Na tle tych regulacji w literaturze opracowano nastepujaca definicje
uzywacza uprzedniego: ,,0soba, ktora w chwili zgloszenia wynalazku do
opatentowania przez inng osobe¢ sama juz z tego wynalazku w dobrej
wierze korzystata (lub przygotowata si¢ w swoim przedsiebiorstwie do
korzystania)™’. W tym zakresie w znacznej mierze aktualnos¢ zachowuja
zatem orzeczenia i komentarze odnoszace si¢ do instytucji uzywacza
uprzedniego (lub ,,poprzedniego”), sformulowane na tle poprzednich
aktéw normatywnych. Postugiwanie si¢ pojeciem ,,uzywacz” jest zatem
usprawiedliwione, gdyz przyczynia sie do zachowania ciaglosci instytu-
cjonalnej oraz znaczenia dotychczasowego dorobku nauki w omawia-
nym zakresie. Pojecie to zakorzenilo si¢ zresztg na dobre w §wiadomosci
teoretykow i praktykow prawa, o czym $wiadcza chociazby odwoluja-
ce sie do niego wypowiedzi judykatury formutowane w najnowszym
orzecznictwie®.

Pojecie uzywacza pozniejszego dotyczy natomiast ochrony osoby, ktora,
dzialajac w przekonaniu, ze jej dzialanie nie bedzie bezprawne, rozpoczg-
ta korzystanie z wynalazku lub przygotowala sie do takiego korzystania
juz po zgloszeniu danego wynalazku do ochrony, udzieleniu ochrony
patentowej na dany wynalazek albo i po ustaniu ochrony - i jednoczes-

¢ Szerzej w pkt 5 niniejszego rozdziatu.

7 J. Bleszynski, M. Staszkow, Prawo autorskie i wynalazcze, Warszawa 1983, s. 29.

8 Zob. np. wyrok SN z 18.02.2016 r., IT CSK 282/15, OSNC 2017/1, poz. 10; wyrok
SN z 16.03.2016 r., IV CSK 287/15, OSNC 2017/2, poz. 24.
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nie w sytuacji, w ktorej korzystanie to staloby sie nastepnie bezprawne
ze wzgledu na réznego rodzaju zdarzenia niezalezne od woli tej osoby.
Definicja ta formulowana jest przy zastrzezeniu, ze jej ogélny charak-
ter niekoniecznie bedzie odpowiadac wszystkim sytuacjom, w ktorych
ustawodawstwa réznych jurysdykcji zapewniaja ochrone opisanej osoby,
a takze ze $wiadomoscig niedoskonaloséci uzytych w niej sformutowan.

Pojecie uzywacza pozniejszego, jakkolwiek nieobecne w tresci ustawy
- Prawo wlasnoéci przemystowej, funkcjonuje niezmiennie w litera-
turze. Niekiedy zastepuje si¢ je pojeciem uzywacza ,,nastepczego’™,
jednak w doktrynie stusznie wskazano, ze nie ma powoddw, aby postu-
giwac sie tym okre$leniem zamiast dotychczasowego pojecia uzywacza
»poOzniejszego’'’. W odroznieniu od instytucji uzywacza uprzedniego,
zachowujacej wzgledng jednolitos¢ w kolejnych aktach prawnych pod
wzgledem ujecia jej tresci, kolejne akty prawa patentowego ustanawiaty
dos¢liczne i rdzne przypadki, w ktérych mozna bylo stac sie uzywaczem
pdzniejszym''.

2. Uzasadnienie aksjologiczne unormowania
sytuacji prawnej uzywaczy

Osoby, ktore zbiorczo mozna okresli¢ mianem uzywaczy (uprzednich
i pdzniejszych), podlegaja ochronie ze wzgledu na podobne aksjologicz-
nie zaloZzenia, co sprawia, ze dotyczace ich instytucje zostaly uksztal-
towane zasadniczo w zbiezny sposéb. Roznice w przestankach nabycia
lub wykonywania praw poszczegolnych uzywaczy odnosza sie do tego,
z czego dany uzywacz czerpie przeswiadczenie o mozliwosci korzysta-
nia z wynalazku. Korzystniejsza sytuacje¢ przewidziano dla uzywaczy
uprzednich, gdyz moga oni korzysta¢ nadal z wynalazku bez koniecz-
noéci uiszczania wynagrodzenia uprawnionemu z patentu.

° Zob. P. Kostanski [w:] Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, red. P. Kostanski,
Warszawa 2014, s. 487.

10" Zatozeniem takim kieruje si¢ np. R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14A,
Prawo wlasnosci przemystowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 731.

1" Zob. pkt 5 niniejszego rozdziatu oraz pkt 2 rozdzialu VI.
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Powody zapewnienia uzywaczom ochrony, wcale nieodlegte od ogol-
nie pojetych zasad stusznosci czy sprawiedliwoséci, moga uzasadnia¢
mniej lub bardziej przychylne (dla uzywacza) rozumienie i stosowanie
poszczegdlnych przestanek powstania i wykonywania prawa uzywacza.
Okoliczno$¢ ta sprawia, ze powodom tym warto si¢ przyjrze¢ przed
przejsciem do rozwazan szczegélowych.

Powodem wprowadzenia instytucji uzywaczy uprzednich w ustawo-
dawstwach krajowych i przepisach miedzynarodowych byla, ogolnie
rzecz ujmujac, potrzeba zapewnienia ochrony osobom, ktdre dokonaty
okreslonych wysitkéw tworczych w celu korzystania z wynalazku (samo-
dzielnie opracowanego lub pozyskanego w dobrej wierze)'?. Motyw ten
nie traci na aktualno$ci w sytuacji, gdy to nie twérca danego rozwigzania
podejmuje jego eksploatacje lub czyni przygotowania w tym zakresie,
ale czyni to inny podmiot, np. pracodawca tworcy (co jest przeciez cze-
sta sytuacja), zyskujac dzieki temu status uzywacza. W takim bowiem
przypadku nadal chodzi o korzystanie z rozwigzania, ktére powstalo
jako wynik niezaleznej twdrczosci.

Z kolei powodem unormowania statusu uzywacza pozniejszego jest po-
trzeba zapewnienia ochrony osobom, ktére rozpoczely korzystanie z wy-
nalazku w prze$wiadczeniu, Ze posiadajg do tego stosowne uprawnienie
(wynikajace np. z nabycia patentu czy uzyskania licencji). Niekiedy
ochrong obejmuje sie takze osobe, ktora nie miata przekonania o istnie-
niu jakiegokolwiek wlasnego uprawnienia do korzystania z wynalazku,
ale dokonata okreslonych dziatan pozostajac w przeswiadczeniu, ze
dany wynalazek stal sie czgsciag domeny publicznej. Moze to mie¢ miej-
sce np. w przypadku umorzenia postepowania zgloszeniowego zanim
doszlo do udzielenia patentu albo wygasnigcia udzielonego juz patentu
z powodu nieuiszczenia w stosownym terminie oplaty za kolejny okres
ochrony wynalazku. Wejscie wynalazku do domeny publicznej otwiera
osobom trzecim mozliwos¢ korzystania z niego, zwykle poprzedzanego
dokonaniem odpowiednich przygotowan. Zaistnienie sytuacji, w ktorej
wynalazek (wykorzystywany juz lub majacy by¢ wkrétce wykorzystanym

12 Zagadnienie to doczekalo si¢ szerokiego oméwienia w pracy K. Brzezinski, Das
Vorbenutzungsrecht, Tiibingen 2015, s. 111 in.
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przez osoby trzecie w sposob zgodny z aktualng sytuacjg prawna) na
powrdt staje si¢ objety prawem wylgcznym, a wiec ,wychodzi” z domeny
publicznej, stawia osoby trzecie w niekorzystnym polozeniu. Muszg
one bowiem zrezygnowac¢ z wykonywanej lub zamierzonej dziatalnosci
zwigzanej z wynalazkiem (czgsto wymagajacej znacznych nakladdow,
przede wszystkim finansowych) ze wzgledu na wyltaczenie wynalaz-
ku ze sfery publicznie dostepnej. Pozbawienie takich 0s6b mozliwo$ci
realizowania swoich uzasadnionych intereséw ze wzgledu na prawo
wylaczne innego podmiotu jawitoby si¢ jako sprzeczne z ogdlnym po-
czuciem sprawiedliwosci. Regulacje przewidujace ochrone takich osob
generalnie dozwalaja im zatem na kontynuowanie rozpoczetych juz lub
planowanych dzialan zwigzanych z takim wynalazkiem, jednak ogra-
niczaja je zwykle do wlasnego przedsiebiorstwa i nakladajg obowigzek
uiszczenia odpowiedniego wynagrodzenia®.

Poszukiwanie uzasadnienia aksjologicznego unormowania sytuacji
prawnej dotyczy w szczegdlnej mierze instytucji uzywacza uprzednie-
go, tj. osoby funkcjonujgcej niejako obok systemu prawa patentowe-
go ze wzgledu na korzystanie z wynalazku (lub przygotowanie si¢ do
korzystania) bez dokonania jego zgloszenia w stosownym urzedzie
patentowym. W przypadku uzywacza pozniejszego chodzi natomiast
przewaznie (na gruncie aktualnie obowiagzujgcych przepisow krajowych)
o osobe dzialajacg w nieuzasadnionym przekonaniu o przystugiwaniu jej
uprawnienia do patentu (w przypadku rzekomego nabycia pierwotnego),
a czesto takze poszkodowang dokonaniem okreslonej czynnosci prawnej
(nabyciem patentu, uzyskaniem licencji) w dobrej wierze z osobg, ktora
nie miala uprawnienia do uzyskania patentu. Z tego wzgledu niniejsze

B Ochrone uzywaczy pdzniejszych korzystajacych z wynalazku, ktérego ochrona
wygasla z powodu nieuiszczenia w terminie oplaty za kolejny okres ochrony, a nastep-
nie zostala przywrdcona na wniosek uprawnionego, uregulowano w art. 74 ustawy
219.10.1972 r. o wynalazczosci (Dz.U. 2 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.). Przepisy aktualnie
obowigzujacej ustawy — Prawo wilasnoéci przemyslowej nie zawieraja analogicznego
uregulowania. Wspolcze$nie ochrone uzywaczy pozniejszych w omawianych przypad-
kach wejscia wynalazku do domeny publicznej i nastepnie przywrocenia jego ochrony
przewidziano np. w Sec. 28A brytyjskiej Patents Act oraz art. 1400 ust. 3 i 4 rosyjskiego
Kodeksu cywilnego (zob. pkt 4.2.2. i 4.2.3. niniejszego rozdziatu).
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omoéwienie bedzie po§wiecone w przewazajacej mierze przedstawieniu
przyczyn objecia ochrong uzywaczy uprzednich.

Swiadomo$¢ potrzeby zapewnienia ochrony uzywaczowi uprzednie-
mu funkcjonowata juz od poczatku ksztaltowania sie wspdlczesnego
prawa patentowego'*. R. Skubisz zauwaza, ze ,,majgc na uwadze teorie,
w mysl ktorej udzielenie patentu jest nagroda za dokonanie i ujawnie-
nie wynalazku, przyjmuje sie, Ze niesprawiedliwe byloby rozciaganie
wylacznos$ci patentowej takze wobec 0sob, ktdre wczesniej znaly za-
sade wynalazku™". Cel wprowadzenia instytucji uzywacza nawigzuje
do koncepcji rownoleglych wynalazkéw'®, zgodnie z ktorg uznaje sie,
ze niestuszne byloby pozbawienie wynalazcy korzysci wynikajacych
z opracowania wynalazku wylacznie z tego wzgledu, ze inny wynalazca
zdazyt wezedniej zglosi¢ wynalazek w celu uzyskania nan patentu. Do
problemu réwnoleglych wynalazkéw przyczyniat sie dos¢ dlugi okres
pomiedzy zgloszeniem danego wynalazku w celu uzyskania patentu
a datg pierwszej publikacji zgloszenia patentowego. W ustawodaw-
stwach krajowych i migdzynarodowych wprowadzono zmiany majace
na celu skrécenie tego okresu, minimalizujgc tym samym ryzyko, ze
dany podmiot opracuje dany wynalazek bez wiedzy o tym, ze zostalo juz
zlozone zgloszenie obejmujace wynalazek odpowiadajacy jego cechom.
Skrécenie okresu publikacji do 18 miesiecy faktycznie spowodowalo, ze
w ostatnich dziesiecioleciach zmniejszyta si¢ liczba spraw dotyczacych
praw uzywaczy uprzednich".

W pewnym sensie potrzeba istnienia instytucji uzywacza wynika wlasnie
ze stabosci systemu udzielania praw wiasnosci przemystowej, w kto-

!4 Zob. G.H.C. Bodenhausen, Guide to the Application of the Paris Convention for
the Protection of Industrial Property as revised at Stockholm in 1967, Geneva 1968, s. 35.

!> R. Skubisz [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14A..., red. R. Skubisz, s. 560-561.
Autor odwoluje si¢ do pogladu wyrazonego m.in. przez P. Roubiera, Le droit de la prio-
priete industrielle, s. 173. Zob. rowniez J. Fiotka, Prawo uzywacza uprzedniego, ZNU]
PWiOWI 1975/5, s. 176-205.

!¢ Tak réwniez P. Kostanski [w:] Prawo..., red. P. Kostanski, s. 468, wskazujac na
pojecie twoérczosci réwnolegtej.

7" EK. Beier, Future Problems of Patent Law, ,International Review of Industrial
Property and Copyright Law” 1972/3, 5. 423-450.
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rym okres pomiedzy zgloszeniem danego przedmiotu w celu uzyskania
ochrony a publikacjg tego zgloszenia wynosi wiele miesiecy (a kiedy$
- nawet lat). W okresie tym uzywacz mogtby pozostawaé nie§wiadomy
tego, ze inna osoba zgtosita przedmiot odpowiadajacy jego dziataniom
imoze uzyskaé nan ochrone wylaczng'®. A zatem, jesli w toku tego okresu
uzywacz dokonalby inwestycji w rozwdj dzialalno$ci prowadzonej z wy-
korzystaniem takiego przedmiotu, a nastepnie miatby zosta¢ wstrzymany
w tej dzialalnosci ze wzgledu na cudze prawo, dochodzitoby do sytuaciji,
ktora niewatpliwie zaburza poczucie sprawiedliwosci spoleczne;.

Zagadnienie aksjologicznego i ekonomicznego usankcjonowania praw
uzywacza szeroko rozwazano w ramach prac nad America Invents Act
- amerykanska nowelizacja prawa patentowego'. W toku debaty nad
wprowadzeniem praw uzywaczy w znowelizowanej ustawie wskazy-
wano, ze zapewnienie ochrony interesom uzywaczy pozwoli na zbi-
lansowanie nieréwnosci cechujacej system rejestracyjny przyznajacy
pierwszenstwo do uzyskania patentu osobie, ktdra jako pierwsza zglo-
sifa dany wynalazek do ochrony, ale niekoniecznie réwniez stworzyla
go jako pierwsza®. Wskazywano zarazem, ze sposob uksztaltowania
prawa uzywacza (zblizony w wigkszosci §wiatowych ustawodawstw
patentowych) nie stanowi nieproporcjonalnego wytomu w monopolu
przyznawanym uprawnionemu z patentu. Wynika to z tego, ze prawo
uzywacza dotyczy $cisle okreslonych podmiotéw, ktére muszg spetnic
rygorystyczne przestanki i nie moze by¢ przedmiotem swobodnego
obrotu, a przy tym jest ograniczone co do zakresu mozliwego korzy-
stania z wynalazku. Skutki wprowadzenia prawa uzywacza rozwazano
w odniesieniu zaréwno do $rednio- i dlugoterminowych inwestycji

'8 Problem ten odnotowuje réwniez A. Michalak [w:] Prawo wlasnosci przemystowej.
Komentarz, red. A. Michalak, Warszawa 2016, s. 195.

19 Zob. pkt 4.1.3. niniejszego rozdzialu.

2 Zob. materialy Kongresu Stanéw Zjednoczonych Ameryki pt. ,,Strengthening
U.S. manufacturing and innovation: hearing before the Subcommittee on Intellectual
Property, Competition, and the Internet of the Committee on the Judiciary, Hou-
se of Representatives, One Hundred Twelfth Congress, second session, February 1,
20127, Washington, DC: U.S. G.P.O., 2012; https://aleph.mpg.de:443/F/Y7YXMGARE
XHUB35E62A6N1LRFDD4U97FKGX9SS43XVU45BKVBI-57170?func=service&doc_
library=GEMO01&doc_number=000253360&line_number=0001&func_code=WEB-
FULL&service_type=MEDIA%22 (dostep: 7.01.2019 r.).
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w przedsiebiorstwa niepubliczne znajdujace sie we wczesnych fazach
rozwoju (fundusze venture capital), matych i §rednich przedsigbiorcow
oraz start-upow, jak i ogélnie rozumianego wpltywu na innowacje. Za-
uwazono, ze wprowadzenie instytucji uzywacza sprzyja wytworczosci
oraz zwigkszeniu si¢ miejsc pracy, gdyz wynagradza przedsiebiorstwa,
ktore dokonuja szybkiej komercjalizacji wynikéw swoich innowacji.
Zkolei brak wprowadzenia ochrony praw uzywacza spowodowalby wie-
lokrotne zwigkszenie si¢ liczby zgloszen patentowych, czesto dokonywa-
nych w stosunku do niedopracowanych wynalazkéw lub tez rozwigzan
oczywiscie pozbawionych zdolnosci patentowej, jednak zgtaszanych, aby
unikna¢ ryzyka, ze inny podmiot wczesniej dokona danego zgloszenia®.

Ochrona praw uzywaczy w oczach jej przeciwnikow jawi si¢ natomiast
nie tylko jako ostabienie pozycji uprawnionego z patentu, ale takze
jako czynnik zniechecajacy do uzyskania ochrony patentowej, a prze-
mawiajacy za poprzestaniem na ochronie wynalazku w charakterze
tajemnicy handlowej czy tez know-how. Wysokie koszty uzyskania
patentu, egzekwowania wynikajacej z niego wylacznosci w postepo-
waniu sagdowym, a takze waski zakres ochrony moglyby przemawia¢
za rezygnacja z ubiegania sie o ochrone patentows, a tym samym - za
rezygnacja z ujawnienia danego rozwiazania, bedacego niezbedna kon-
sekwencja zgloszenia wynalazku w celu uzyskania ochrony patentowe;j.
Opfacalng alternatywa wydaje si¢ w takim wypadku utrzymywanie
ochrony danego rozwigzania jako tajemnicy handlowej, ktéra nie daje
wprawdzie wytacznos$ci prawnej ani mozliwosci sprzeciwiania si¢ uzyciu
danego niezaleznego rozwigzania przez osobe trzecia, jednak pozwala
na faktycznie wylaczne korzystanie z tego rozwigzania przez samego
przedsigbiorce, przynajmniej do czasu niezaleznego opracowania go
przez inny podmiot.

Jak bedzie jeszcze o tym mowa, istotg wynalazku jest wyrazenie okreslo-
nej zasady postepowania. Niematerialny charakter wynalazku - ktéry
moze by¢ wyrazony w materialnym przedmiocie lub zestawie przed-
miotow, jednak do nich si¢ nie ogranicza — zwigksza prawdopodobien-

! Materialy Kongresu Stanéw Zjednoczonych Ameryki pt. ,,Strengthening U.S.
manufacturing and innovation...
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stwo opracowania takiego wynalazku w drodze proceséw myslowych
niezaleznie przez wigcej niz jedng osobe. Wynalazek stanowi cechujace
sie nowoscig i poziomem wynalazczym rozwigzanie problemu technicz-
nego, ktore mozna okresli¢ wrecz jako ,efekt nagromadzonej wiedzy
i doswiadczen™®. J. Fiolka w podobnym tonie wskazuje, ze sytuacja,
w ktorej taki sam wynalazek zostaje dokonany niezaleznie przez kilka

0s0b, zdarza sie bardzo czesto®.

Sposrod powstajacych wynalazkow tylko czesé zostaje zgloszona w celu
uzyskania ochrony wytacznej wynikajacej z udzielonego patentu®. Brak
zgtoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu nie wyklucza jednak go-
spodarczej eksploatacji wynalazku. Tworca wynalazku lub inny podmiot
prawa do uzyskania patentu moze zreszta nie mie¢ swiadomosci, Ze jego
rozwigzanie posiada zdolnos$¢ patentows i z tego powodu nie decyduje
sie na zgloszenie wynalazku w celu uzyskania patentu.

Podobnie, mozliwa jest inna sytuacja, kiedy to twérca lub inny podmiot
prawa do uzyskania patentu doskonale wie o znacznej wartosci wynalaz-
ku, ale uswiadamia sobie negatywne konsekwencje zwigzane z procedura
uzyskania patentu, obejmujace w szczego6lnosci koniecznos¢ publikacji
informacji o wynalazku. Jednym z warunkow uzyskania patentu jest
dostateczne ujawnienie wynalazku, tj. przekazanie niezbednych danych
potrzebnych znawcy w danej dziedzinie techniki do jego odtworzenia.
Ujawnienie informacji o wynalazku moze prowokowa¢ osoby trzecie do
wykorzystywania go we wlasnej dzialalno$ci, co z kolei wymuszaloby
na uprawnionym z patentu konieczno$¢ podjecia odpowiednich dziatan
sadowych, czesto niezwykle kosztownych, ktdre dodatkowo powinny
zostaé podjete we wlasciwym czasie - zwlekanie moze bowiem narazi¢
uprawnionego na zarzut przedawnienia. Jezeli nawet osoby trzecie nie

22 'W. Kotarba, Zakres przedmiotowy dobr niematerialnych [w:] Naruszenia praw na
dobrach niematerialnych, red. T. Szymanek, Warszawa 2001, s. 20.

» Zob. J. Fiolka, Zakres prawa z patentu w polskim prawie wynalazczym, ZNU]
PPWTI 1985/39, s. 102.

# Wedtug danych ze Stanéw Zjednoczonych za 1952 r. statystyki patentéw obej-
mowaly jedynie 15-20% dzialalno$ci wynalazczej USA (S.C. Gilfillan [w:] L. Maunoury,
La génése des innovations, Paris 1968, s. 86, za: F. Budzinski, Wynalazki, patenty i rozwdj
gospodarczy, ZNU] PWiOWI 1977/12, 5. 92).
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decydowalyby sie na wykorzystywanie ujawnionego wynalazku wprost,
moga one usitowa¢ wprowadzi¢ w nim zmiany, ktore zapobiegna stwier-
dzeniu naruszenia patentu - czy to wprost, czy tez w oparciu o teorie
ekwiwalentow.

Ze wzgledu na opisane okoliczno$ci, wielu twércéw lub inne podmio-
ty prawa do patentu rezygnuja z ubiegania si¢ o udzielenie patentu
na opracowany wynalazek, wybierajac chronienie go jako tajemnicy
przedsigbiorstwa lub know-how?. Poprzestanie na wykorzystywaniu
wynalazku we wlasnym przedsigbiorstwie (i wobec pracownikéw zo-
bowigzanych do zachowania poufnosci) moze oznacza¢, ze wynalazek
taki nie zostanie ujawniony w sposob dostepny publicznie. Skoro jednak
wynalazek — rozwigzanie okreslonego problemu technicznego — ma by¢
efektem skumulowanej wiedzy i do§wiadczenia, to niewykluczone, ze
predzej czy pozniej takie rozwigzanie zostanie opracowane niezaleznie
przez jedng lub wigcej 0sob. Problem omawiany w niniejszej pracy
pojawia sie, gdy ktoras z tych oséb zglosi swoje rozwigzanie i uzyska
nan ochrone patentows.

Uzywacz uprzedni moze zatem korzysta¢ z wynalazku, ktdrego sam
nie opatentowal, ale ktory jednak objety jest zakresem cudzego paten-
tu. Nie zmienia to faktu, ze powstanie wynalazku wykorzystywanego
przez uzywacza wigzalo si¢ z koniecznoscig podjecia okreslonego wy-

* W niniejszej pracy nie rozwazam relacji pojecia tajemnicy przedsiebiorstwa
(zdefiniowanego w art. 11 ust. 2 u.z.n.k.) oraz pojecia know-how (ktérego definicje
ustawowgq zawarto w § 2 pkt 11 nieobowigzujacego juz rozporzadzenia Rady Mini-
strow z 13.12.2011 r. w sprawie wylaczenia okreslonych porozumien specjalizacyjnych
i badawczo-rozwojowych spod zakazu porozumien ograniczajacych konkurencje, Dz.U.
Nr 288, poz. 1691), ktére nie pokrywaja si¢, jednak pozostaja ze soba w relacji krzyzowania.
Syntetycznie ujal to A. Nieweglowski: ,, Zakres tajemnicy przedsigbiorstwa jest od strony
przedmiotowej szerszy. Dotyczy ona bowiem nie tylko informacji technologicznych, lecz
takze wszelkich informacji organizacyjnych (a wiec nie tylko powigzanych z produkgjg),
a ponadto rozciaga si¢ na «wszelkie inne informacje posiadajace warto$¢ gospodarcza»
(por.art. 11 ust. 4 u.z.n.k.). Zakres podmiotowy tajemnicy przedsigbiorstwa jest natomiast
wezszy niz zakres know-how. Dysponentem know-how nie musi by¢, inaczej niz w przy-
padku tajemnicy przedsigbiorstwa, profesjonalny uczestnik obrotu (przedsiebiorca)”;
zob. A. Nieweglowski [w:] Pozakodeksowe umowy handlowe, red. A. Kidyba, Warszawa
2018, rozdzial 30, pkt IIT; K. Szczepanowska-Koztowska [w:] System Prawa Handlowego,
t. 5b, Prawo uméw handlowych, red. M. Stec, Warszawa 2020, s. 577-578.
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sitku umystowego w celu opracowania tego wynalazku i rozwiazania
problemu w sposob nowy i cechujacy sie poziomem wynalazczym,
tworzac rozwigzanie stosowalne przemystowo — w przeciwnym razie
nie dosztoby bowiem do udzielenia patentu na wynalazek pozniejszego
uprawnionego, tj. wynalazek w zalozeniu tozsamy z ,,tym” wynalazkiem
uzywacza uprzedniego.

Uprawniony z patentu podejmuje dodatkowo dzialanie wartosciowe
spolecznie, a mianowicie zgtasza wynalazek i ujawnia go do wiadomosci
publicznej. Ponosi takze koszty i wysitek zwigzane z postgpowaniem
zgloszeniowym prowadzacym do uzyskania patentu, a po jego uzy-
skaniu - oplaty za kolejne okresy ochrony. Wynalazek ten ostatecznie
staje si¢ czescig domeny publicznej — co prawda, nastepuje to nawet
z dwudziestoletnim opéznieniem, odpowiadajacym maksymalnemu
czasowi ochrony patentu®. W czasie trwania tego opoznienia upraw-
niony zyskuje prawo wylacznego korzystania z wynalazku, co w zaloze-
niu ma réwnowazy¢ zasygnalizowane wyzej negatywne konsekwencje
ujawnienia wynalazku.

Korzystajacy z wynalazku nieopatentowanego (uzywacz) nie podejmuje
opisanych wysitkéw i nie ujawnia wynalazku do wiadomosci publicz-
nej w ramach postepowania prowadzgcego do uzyskania patentu. Nie
otrzymuje on réwniez prawnie chronionej wylacznosci korzystania
z wynalazku. Z tego punktu widzenia mozna wysuna¢ ostrozny wnio-
sek, ze z jednej strony uzywacz w mniejszym stopniu przyczynia sie do
rozwoju stanu techniki (skoro nie ujawnia wynalazku), ale z drugiej
strony nie ogranicza on - poprzez patent, ktory mogtby uzyska¢ na
swoj wynalazek — 0séb trzecich w korzystaniu z takiego wynalazku
opracowanego pdzniej przez te osoby.

% Szerzej przestanki zdolnoéci patentowej wynalazku zostang oméwione w pkt 1
rozdziatu II.

7 'W przypadku gdy wynalazek dotyczy rozwigzania, ktore moze by¢ ujete w pro-
dukcie leczniczym oraz spelnione sg kryteria wynikajace z rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 469/2009 z 6.05.2009 r. dotyczacego dodatkowego $wia-
dectwa ochronnego dla produktéw leczniczych (Dz.Urz. UE L 152, s. 1), okres ten moze
sie wydtuzy¢ o kilka lat odpowiadajacych czasowi ochrony wynikajacej z dodatkowego
prawa ochronnego.
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Moze si¢ zreszta zdarzy¢, ze uzywacz ujawni stosowany przez siebie
wynalazek do wiadomosci publicznej. Z unormowania instytucji uzy-
wacza uprzedniego w art. 71 p.w.p. nie wynika wprost zatozenie, Ze
uzywacz uprzedni powinien korzysta¢ z wynalazku (ktdry opracowat
lub przygotowal istotne urzadzenia do korzystania) w poufnoséci. Wy-
maganie poufnoéci rozwigzania wynika wylacznie z przestanki zdolnosci
patentowej, jaka jest nowos$¢ wynalazku (tj. brak ujawnienia wynalazku
przed jego data pierwszenstwa), na ktdry udzielony jest patent, ktérego
ograniczeniem miatoby by¢ prawo uzywacza. Innymi stowy, jesli uzy-
wacz ujawnitby swdj wynalazek przed data, wedtug ktdrej oznacza sie
pierwszenstwo wynalazku zgloszonego pdzniej przez inng osobe (i ob-
jetego uzyskanym patentem), to patent ten zostalby udzielony w sposéb
nieprawidlowy, poniewaz wynalazek pdzniejszego uprawnionego nie
spelnialby przestanki nowosci ze wzgledu na wczedniejsze ujawnienie
dokonane przez uzywacza. Stwierdzenie nieprawidtowos$ci udzielenia
patentu pozniejszemu uprawnionemu wymagatoby jednak odrebnego
postepowania o uniewaznienie patentu, poniewaz urzedy patentowe,
oceniajace zdolno$¢ patentowa wynalazku w postepowaniu zgtoszenio-
wym, nie biorg pod uwage publicznego stosowania wynalazku przed
datg pierwszenstwa (wydaje sie, ze, z wyjatkiem skrajnych przypadkéw,
byloby to zresztg niemozliwe — dlatego urzedy ograniczaja si¢ do bada-
nia wezesniejszych patentow i zgloszen patentowych oraz ewentualnie
literatury naukowej). A zatem ujawnienie wynalazku przez uzywacza
przed datg przyslugujacego innemu podmiotowi pierwszenstwa do
uzyskania patentu, ktérego ograniczeniem mialoby by¢ prawo uzywacza,
nie oznacza automatycznego zanegowania zdolno$ci patentowej wyna-
lazku objetego udzielonym patentem. Jezeli zaden podmiot nie wniesie
o uniewaznienie patentu udzielonego na taki wynalazek, to bedzie on
trwa¢ najdtuzej do uplywu maksymalnego czasu ochrony, a obok niego
moze istnie¢ prawo uzywacza.

Powyzszy wywod ma na celu wykazanie, ze uzywacz - tak samo jak
pOZniejszy uprawniony z patentu — moze przyczynic sie¢ do rozwo-
ju stanu techniki poprzez ujawnienie informacji o wykorzystywanym
wynalazku bez automatycznego unicestwienia patentu innej osoby;,
a zatem i wlasnego prawa uzywacza. Dzialanie uzywacza moze by¢
przy tym bardziej bezinteresowne spolecznie, poniewaz uzywacz nie
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uzyskiwalby nawet wylacznosci korzystania z wynalazku w zamian za
jego ujawnienie. Z tego punktu widzenia trudno zrozumie¢, dlaczego
pdzniejszy uprawniony z patentu w zamian za takie samo dzialanie —
tj. yjawnienie wynalazku — uzyskuje wieloletnig prawnie chroniong wy-
tacznos¢, natomiast uzywacz uprzedni jedynie prawo do nieodplatnego
kontynuowania dotychczasowego korzystania z wynalazku. Wyjaénienia
takiego rozrdéznienia mozna poszukiwaé w nastepujacych kwestiach.

Po pierwsze, przyczynienie si¢ uzywacza uprzedniego do rozwoju stanu
techniki - wyrazajace si¢ w ujawnieniu informacji o wynalazku - to
jedynie hipotetyczna ewentualnos¢, stanowigca raczej wyjatek niz re-
gule. Zazwyczaj dziatania uzywacza beda ogranicza¢ sie do korzystania
zwynalazku (lub przygotowywania istotnych urzadzen do korzystania)
w swoim przedsiebiorstwie w sposob niejawny, a przynajmniej trudny
do odkrycia przez osoby trzecie. Nawet jesli nie bedzie to korzystanie
w warunkach poufnosci, to przeciez nie bedzie ono stanowi¢ ujawnienia
wynalazku do wiadomosci publicznej w taki sposdb, jaki ma miejsce
w przypadku publikacji wynalazku zgtoszonego do opatentowania.
Elementem procedury zgloszeniowej jest, jak juz wskazano, opubli-
kowanie wynalazku w oficjalnym publikatorze, stanowigcym zrod-
to informacji o wynalazkach (odpowiednio skategoryzowanych) dla
wszystkich zainteresowanych osob i, od czasu wdrozenia publikatorow
internetowych, dostepnym w kazdym czasie i w dowolnym miejscu na
$wiecie. Jakikolwiek wktad uzywacza w rozwdj stanu techniki, polega-
jacy na podzieleniu sie informacjami o wynalazku z osobami trzecimi,
ma natomiast charakter niesformalizowany i nie réwna si¢ ujawnieniu
wynalazku dokonywanemu przez uprawnionego z patentu w ramach
procedury zgtoszeniowe;.

Po drugie, uksztaltowanie prawa uzywacza poprzez przyznanie mu wy-
tacznie uprawnienia do dalszego nieodptatnego korzystania z wynalazku
(w sposdb mocno ograniczony) obok uprawnionego z patentu wyraza
kompromis pomiedzy dwoma przeciwnymi dazeniami. Z jednej strony
udzielone prawo ma chroni¢ uzasadnione stusznosciowo umozliwienie
uzywaczowi korzystania z przedmiotu wlasnej dziatalnosci w sposéb
pozbawiony bezprawnosci. Z drugiej za$ strony, liczne ograniczenia
natozone na to prawo stanowia swego rodzaju ,kare” za dokonany przez
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uzywacza wybor o pozostaniu poza systemem udzielenia praw wias-
nosci przemystowej i za zaklocenie wyltgcznosci, ktéra ma by¢ przeciez
elementem kazdego patentu. Mozna zatem powiedzie¢, ze jakkolwiek
wysilek tworczy prowadzacy do opracowania wynalazkow wykorzy-
stywanych przez uzywacza i uprawnionego z patentu czgsto bedzie
tozsamy, to jednak uprawniony z patentu postepuje zgodnie z zasadami
prawa wlasnosci przemystowej, natomiast uzywacz préobuje ich uniknac.
Za przyznaniem uzywaczowi jedynie waskiego katalogu uprawnien
przemawia zatem istota majatkowych praw wlasnosci przemyslowe;j
i aksjologia prawa wlasnosci przemyslowej, wyrazajaca sie w zasadzie
prymatu zarejestrowanych praw wlasnosci przemystowej nad ochrona
szeroko rozumianych praw zwigzanych z twdrczo$cig wynalazcza.

Uzasadnienia dla udzielenia ochrony uzywaczowi, szczegdlnie jezeli jest
on zarazem tworcg wynalazku nieopatentowanego, mozna poszukiwacé
takze w zalozeniach, ktore legly u podltoza ochrony doébr osobistych.
W otwartym katalogu débr osobistych zawartym w art. 23 k.c. wymienia
sie tworczo$¢ wynalazczg, ktora niewatpliwie opisuje sytuacje osoby,
ktéra samodzielnie opracowala dany wynalazek i korzystata z niego lub
przygotowata do tego istotne urzadzenia, zanim taki wynalazek zostat
zgloszony w celu uzyskania patentu przez inng osob¢. Dobra osobi-
ste podlegaja ochronie za pomocg instytucji cywilnoprawnych - praw
podmiotowych osobistych®. Przepisy Kodeksu cywilnego zapewniaja
ochrone dobr osobistych o charakterze bezwzglednym (art. 24 k.c.).
Zgodnie z trafng obserwacja B. Gawlika®, dobra osobiste wyposazone
sg w prawnie zabezpieczong sfer¢ negatywna, natomiast pozbawione
w zasadzie tresci pozytywne;j.

8 B. Gawlik proponuje alternatywny model tzw. ochrony instytucjonalnej, w ramach
ktérej ochrona intereséw podmiotéw prawa cywilnego moze by¢ realizowana przez
ustanowienie wzorcéw postepowania, podczas gdy model przyznania praw podmioto-
wych nie w pelni znajduje zastosowanie; zob. B. Gawlik, Ochrona dobr osobistych. Sens
i nonsens koncepcji tzw. praw podmiotowych osobistych, ZNUJ] PWiOWTI 1985/41.

2 B. Gawlik, Ochrona..., s. 129-132.
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3. Normatywne podstawy ochrony uzywaczy
w prawie miedzynarodowym i unijnym

3.1. Prawo miedzynarodowe
3.1.1. Konwencja paryska

Ochrona uzywaczy stanowi skladnik modelu ochrony wlasnosci prze-
mystowej ustanowionego w konwencji paryskiej**. Model ten charak-
teryzuje sie kilkoma, skrétowo opisanymi nizej cechami. Wspo6lnymi
atrybutami praw wlasnoéci przemystowej sg ich bezwzgledny charakter
oraz wylaczno$¢ w korzystaniu z danego przedmiotu niematerialne-
go®!. Poszczegodlne prawa rézni sposdb uregulowania kwestii istotnych
z punktu wykonywania praw, takich jak przedmiot prawa i jego zakres,
nabycie, formy materializacji i uzywania w obrocie itd.** Z tego wzgledu
wyrazane jest stanowisko, prezentowane m.in. przez M. Czajkowska-
-Dabrowska, ze prawa wlasnosci przemystowej nie stanowia jednolitej
grupy praw podmiotowych, takiej jak np. prawa rzeczowe®.

Prawa wlasnosci przemyslowej taczy to, ze powstajg zasadniczo na skutek
wydania decyzji administracyjnej przez wlasciwy urzad powotany do
udzielania praw wlasnosci przemystowej. Decyzja taka wydawana jest
W postepowaniu zainicjowanym wniesieniem zgloszenia zawierajacego
zadanie udzielenia prawa na zgloszony przedmiot wlasnosci przemy-
stowej. Cecha wyrdzniajaca system praw wlasnosci przemystowej jest
réwniez okreslenie zasad pierwszenstwa, wedle ktorych okresla si¢ prio-

% Konwencja paryska o ochronie wlasnosci przemystowej z 20.03.1883 r. zmieniona
w Brukseli 14.12.1900 r., w Waszyngtonie 2.06.1911 r., w Hadze 6.11.1925 r., w Londynie
2.06.1934 r., w Lizbonie 31.10.1958 r. i w Sztokholmie 14.07.1967 r. (zalacznik do Aktu
sztokholmskiego sporzadzony 14.07.1967 r., Dz.U. z 1975 . Nr 9, poz. 51).

1 Cechy te beda szerzej omawiane w dalszej czeéci pracy; zob. pkt 5.1.1 5.2 rozdzia-
luv.

2 D. Miasik, Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa wlasnosci intelektualnej,
Warszawa 2012, s. 40.

3 M. Czajkowska-Dabrowska, Wiasnos¢ czy wlasnosci (intelektualne)? [w:] Wspét-
czesne problemy prawa handlowego. Ksigga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii
Pozniak-Niedzielskiej, red. A. Kidyba, R. Skubisz, Krakéw 2007, s. 53.
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rytet uprawnien do uzyskania prawa na zgloszony przedmiot. Zasady
te, o czym bedzie jeszcze mowa, oparte s3 na kryterium czasowym,
przyznajac priorytet osobie, ktora jako pierwsza dokonata w danym
kraju (badz w innym kraju zwigzanym odpowiednia umowa miedzy-
narodowa) prawidlowego zgloszenia odnoszacego si¢ do danego przed-
miotu wlasnosci przemyslowej (model first-to-file**), albo ktéra jako
pierwsza ujawnita wynalazek na miedzynarodowej wystawie oficjalnej
lub oficjalnie uznanej i dokonata nastepnie zgloszenia tego wynalazku
w odpowiednim czasie. Dodatkowym warunkiem udzielenia prawa
jest spetnienie przez dany przedmiot kryteriow zdolnoséci ochronnej
lub rejestrowej wlasciwych dla danego prawa.

Prawo (lub upowaznienie) do korzystania z dobra niematerialnego moze
by¢ przyznane takze innym osobom w §cisle okre$lonych przypadkach,
jezeli wymagaja tego wzgledy stusznosci badz inne powody podlegajace
ustawowej ochronie - chodzi tu w szczegdlnosci wlasnie o sytuacje
uzywaczy uprzednich i pézniejszych. Uregulowania prawne przewiduja
bowiem ochrone praw nabytych oséb korzystajacych z wynalazkdow,
ktérzy ograniczyli sie¢ do stosowania ich we wlasnych przedsiebior-
stwach, nie zglaszajac ich w celu uzyskania prawa wylacznego. W tym
zakresie instytucja uzywacza uprzedniego gwarantuje zachowanie prawa
do dalszego korzystania z wyniku niezaleznej twdrczosci osobie, ktora
wczesniej z niego korzystata, w ramach systemu udzielania patentow
przewidujacego pierwszenstwo do uzyskania patentu osobie, ktdra zgtosi
dany wynalazek z najwcze$niejszym pierwszenstwem.

Konwencja paryska jest pierwszg regulacja prawa miedzynarodowego
stanowiaca o poszanowaniu praw osob trzecich do korzystania z wy-

* Konwencja paryska pozostawia wybor pomiedzy systemem first-to-file a syste-
mem first-to-invent do swobodnego uznania panstw Zwigzku. Szerzej w tym temacie
zob. T. Nicolai, First-to-File vs. First-to-Invent: A Comparative Study Based on German
and United States Patent Law, ,International Review of Industrial Property and Copy-
right Law” 1972/2, s. 103 i n.; C.L. Gholz, First-to-File or First-to-Invent, ,Journal of the
Patent and Trademark Office Society” 2000/82, s. 891 i n.; J.R. Barney, The Prior User
Defense: A Reprieve for Trade Secret Owners or a Disaster for the Patent Law, ,Journal
of the Patent and Trademark Office Society” 2000/82, s. 261 i n. Wspolczesnie system
first-to-invent nie jest juz stosowany w Zadnym panstwie na §wiecie.
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nalazku, istniejacych w panstwie, w ktérym zglaszajacy powoluje sie
na pierwszenstwo (art. 4 konwencji paryskiej w jej oryginalnej redakeji
z 1883 r.). Artykul ten odnosil si¢ w zasadzie do instytucji pierwszenstwa,
znalazla si¢ w nim jednak wzmianka o tym, Ze uznanie pierwszenstwa
w innych panstwach zwigzkowych nastepuje przy zastrzezeniu ochrony
praw osob trzecich. Obecna® regulacja zawarta w art. 4 lit. B zdanie
drugie zostata wprowadzona dopiero aktem londynskim z 2.06.1934 r.
(wejscie w zycie 1.08.1938 r.). Nalezy ona do kategorii postanowien
prawa materialnego, ktore dotycza praw i obowigzkéw 0séb fizycznych
i prawnych, i ktére w pewnych sytuacjach moga by¢ bezposrednio sku-
teczne®. Ustanowienie praw osob trzecich zostalo dokonane w art. 4
lit. B zdanie drugie w dos¢ zawoalowany sposdb. Prawa osdb trzecich
okreslono w powiazaniu z prawem pierwszenstwa do uzyskania paten-
tu. Powstanie prawa pierwszenstwa — stosownie do art. 4 lit. A ust. 2
konwencji - jest spowodowane przez kazde zgloszenie, ktére zgodnie
z ustawodawstwem wewnetrznym kazdego panstwa bedacego cztonkiem
Zwiazku® albo stosownie do uméw dwustronnych lub wielostronnych
zawartych miedzy pafstwami bedgcymi cztonkami Zwigzku ma moc
prawidlowego zgloszenia krajowego. Wskutek tego zgloszenie dokonane
pdzniej wjednym z innych panstw bedacych cztonkami Zwigzku przed
uplywem terminéw okres$lonych w art. 4 lit. C ust. 1 konwencji*® nie
bedzie moglto by¢ uniewaznione przez fakty zaistniate w miedzyczasie,
aw szczegolnosci przez inne zgloszenie, przez opublikowanie wynalazku
lub wykonywanie go, przez wystawienie na sprzedaz egzemplarzy wzoru
przemystowego, przez uzywanie znaku; fakty te nie beda mogty powo-
dowac powstania jakiegokolwiek prawa osob trzecich ani jakiegokolwiek
posiadania osobistego (art. 4 lit. B zdanie pierwsze konwencji paryskiej).

O ile zatem nie ma podstaw do ochrony praw os6b trzecich powstatych
w okresie pomiedzy pierwszym zgloszeniem, powodujgcym powstanie

¥ Zgodna z treécig aktu sztokholmskiego konwencji paryskiej.

¢ Bezposrednia skutecznos¢ postanowien nalezacych do tej kategorii zalezy w pierw-
szej kolejnosci od zasad konstytucyjnych krajow Zwiazku.

7 Chodzi o Miedzynarodowy Zwigzek Ochrony Wtasnoéci Przemystowej.

* Wspomniane terminy pierwszenstwa sa nastepujace: dwanascie miesiecy dla
patentéw na wynalazki i wzoréw uzytkowych oraz sze$¢ miesiecy dla wzoréw przemy-
stowych i znakow towarowych.
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prawa pierwszenstwa konwencyjnego, a kolejnymi zgtoszeniami kra-
jowymi*’, o tyle prawa oséb trzecich moga jednak powsta¢ w okresie
przed tym pierwszym zgloszeniem®. Przewiduje to art. 4 lit. B zdanie
drugie konwencji, okreslajac, zZe prawa nabyte przez osoby trzecie przed
dniem dokonania pierwszego zgloszenia, stanowigcego podstawe prawa
pierwszenstwa, pozostaja w mocy stosownie do ustawodawstwa we-
wnetrznego kazdego panstwa bedacego cztonkiem Zwiazku.

Znaczenie prawa pierwszenstwa wynikajacego z konwencji paryskiej
bylo poczatkowo ograniczone ze wzgledu na to, ze w pierwotnym
brzmieniu art. 4 wyraznie zastrzezono jednak ochrone praw osob
trzecich powstalych w okresie pierwszenstwa (tj. okresie pomiedzy
pierwszym prawidlowym zgloszeniem krajowym a kolejnymi zgtosze-
niami w innych krajach Zwigzku). Zastrzezenie to rozumiano w taki
sposob, ze upowaznialo ono osoby trzecie, ktdre korzystaly z wynalazku
w danym kraju w okresie pierwszenstwa, lub ktore pozyskaly wiedze
o wynalazku w tym okresie, do korzystania lub dalszego korzystania
z wynalazku takze w przypadku, jezeli doszlo do udzielenia patentu
w oparciu o dang date pierwszenstwa*!. To zastrzezenie zostato jednak
wyeliminowane w toku londynskiej rewizji konwencji z 1934 r., kiedy
to zastgpiono je postanowieniem, zgodnie z ktérym dzialania oséb
trzecich dokonane w okresie pierwszenstwa ,,nie bedg mogly powodo-
wac powstania jakiegokolwiek prawa o0séb trzecich ani jakiegokolwiek
posiadania osobistego™*. Niezaleznie od tego, celem konwencji paryskiej

¥ Takie rozwigzanie funkcjonowalo w pierwotnym tekscie konwencji, jak rowniez
w tekscie brukselskim (1909), waszyngtonskim (1911) i haskim (1925).

“ Por. R. Wieczorek, Convention Applications as Patent-Defeating Prior Rights,
»International Review of Industrial Property and Copyright Law” 1975/2, s. 135 i n.

" Jak wskazuje M. Staszkéw: ,,Klauzule o prawach oséb trzecich prébowano po-
czatkowo interpretowacé w tym duchu, ze z ochrony patentowej moglby korzysta¢ kazdy,
kto stosowal wynalazek przed zgloszeniem go w danym kraju. Ostatecznie przewazylo
jednak stanowisko reprezentantéw panstw o wigkszym potencjale przemystowym,
ktorzy stali na stanowisku, ze za uzywacza uprzedniego mozna uzna¢ tylko te osobe,
ktora stosowala wynalazek przed data pierwszego zgloszenia zapewniajacego priorytet
konwencyjny” (M. Staszkow, Prawo wynalazcze w zarysie, Wroctaw 1968, s. 15).

# Wyeliminowane postanowienie stanowito zarzewie réznicy zdan pomiedzy
cztonkami Unii, wobec czego usuniecie go mialo istotne znaczenie nie tylko ze wzgledu
na praktyczne korzysci dla uprawnionych z patentu, ale takze na zapobiezenie ryzy-
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zawsze pozostawalo zapewnienie ochrony praw 0séb trzecich nabytych
w stosunku do wynalazku jeszcze przed datg pierwszenstwa, tj. przed
data pierwszego prawidtowego zgloszenia krajowego. Podkresleniu tego
celu stuzylo wprowadzenie w akcie londynskim z 1934 r. wyraznego
postanowienia zawartego w art. 4 lit. B zdanie drugie®.

Jak wynika z pierwotnej redakcji konwencji paryskiej, watpliwosci jej
autorow nie budzil fakt, ze szczegdlna sytuacja oséb trzecich, korzy-
stajacych z wynalazku lub dysponujacych wiedza o nim jeszcze przed
zgloszeniem go przez inng osobe w celu uzyskania ochrony, wymaga
przyznania im ochrony polegajacej na tym, ze patent uzyskany na taki
wynalazek przez te osobe¢ nie powinien by¢ przeciwko nim skutecz-
ny*. W literaturze zauwazono, ze regulacja ta miata stuzy¢ ochronie
interesow podmiotéw pochodzacych z panstw stabiej rozwinietych,
w mniejszym zakresie korzystajacych z instytucji pierwszenstwa kon-
wencyjnego®.

Tymczasowa modyfikacje regulacji art. 4 lit. B zdanie drugie konwencji
paryskiej wprowadzono w porozumieniu Neuchatel* (art. 6), w ktérym
stwierdzono, ze prawa 0sdb trzecich nabyte w dobrej wierze w okresie
IT wojny $wiatowej podlegaja ochronie, uwzgledniajac w tej kategorii
tworcow wynalazkow, ktérzy podczas wojny uciekli w poszukiwaniu
schronienia. Tworcy ci mieli by¢ traktowani jako osoby korzystajace
w dobrej wierze, nawet jesli korzystanie bylo niemozliwe ze wzgledu

ku wystapienia okreslonych cztonkéw z Unii; zob. Report on the Convention for the
Protection of Industrial Property as revised at London June 1935, para 15, Australian
Archives Series A432/80, poz. 38/80, zalacznik, za: S. Ricketson, The Paris Convention
for the Protection of Industrial Property, Oxford 2015, s. 84. Krajami wyrazajacymi
zastrzezenia w stosunku do tresci tego uregulowania byty m.in. Rzeczpospolita Polska
i Wegry, zainteresowane zapewnieniem ochrony osobom trzecim; zob. WUP 1930/9,
30.09.1930 .

# Zob. G.H.C. Bodenhausen, Guide..., s. 40-43.

“ Zob. takze R. Skubisz, Instytucja pierwszeristwa w konwencji paryskiej [w:] Ochrona
wlasnosci przemystowej w obrocie zagranicznym, red. S. Soltysinski, Warszawa 1983, s. 41.

# Zob. M. Staszkéw, Instytucje prawa patentowego, Katowice 1972, s. 25.

 Agreement for the Preservation or Restoration of Industrial Property Rights affected
by the Second World War, Neuchatel, 5-7.02.1947 r., Bureau de I'Union internationale
pour la protection de la propriété industrielle, Berne, 1947.
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na wojne”. Przewidziano réwniez mozliwo$¢ wprowadzenia bardziej
korzystnych regulacji w ustawodawstwach krajowych (art. 7-8).

Tres¢ regulacji art. 4 lit. B konwencji paryskiej zawarta w akcie lon-
dynskim zostala powtdrzona bez zmian w akcie lizboniskim, natomiast
w akcie sztokholmskim zostala zawarta w redakcji poddanej drobne;j
korekcie stylistycznej, niemajacej wpltywu na merytoryczne znaczenie
tej regulacji.

Warto odnotowa¢ rowniez postanowienia Konwencji o patencie eu-
ropejskim dla Wspdlnego Rynku, podpisanej w Luksemburgu w dniu
15.12.1975 r., ktdrej celem byto utworzenie systemu patentowego wspie-
rajacego realizacje celow traktatu ustanawiajacego Europejska Wspol-
note Gospodarczg oraz eliminujacego rozbiezno$ci wynikajace z tery-
torialnego charakteru ochrony patentu (tj. odrebnie w poszczegdlnych
panstwach czlonkowskich). Konwencja nie weszta w zycie ze wzgledu na
konstytucyjne przeszkody zaistniate w Danii i Irlandii. W jej art. 37 prze-
widziano, ze kazdej osobie, ktdra, jesli patent krajowy zostal przyznany
w odniesieniu do wynalazku, miataby prawo oparte na wczesniejszym
korzystaniu (ang. prior use) z tego wynalazku lub prawo do osobistego
posiadania (ang. personal possession) tego wynalazku w jednym z uma-
wiajacych sie panstw, beda przystugiwaé, w tym panstwie, te same prawa
w odniesieniu do patentu wspolnotowego na ten sam wynalazek.

W konwencji paryskiej nie przewidziano ochrony uzywaczy pozniej-
szych i w doktrynie rozwaza si¢ zagadnienie, czy ochrona ta pozostaje
w zgodzie z postanowieniami konwencji. Watpliwo$ci wigza sie ze wska-
zaniem w art. 4 lit. B konwencji mozliwosci nabycia praw przez osoby
trzecie jedynie ze wzgledu na dziatania podejmowane przed pierwszym
prawidlowym zgloszeniem wynalazku. Tymczasem instytucja uzywaczy
pézniejszych wigze sie z ich dziataniami dokonywanymi po zgtoszeniu
wynalazku, a nawet juz po udzieleniu patentu®. A. Szewc wskazuje
jednak, ze konwencja pomija milczeniem kwestie dopuszczalno$ci na-
bycia przez osoby trzecie prawa korzystania z wynalazku ze wzgledu na

47 7Zob. S. Ricketson, The Paris Convention... s. 314.
% Por. M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2017, s. 72-73.
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okreslone dzialania dokonywane w terminie p6zniejszym*. Milczenie
konwencji w tym zakresie moze zatem oznaczac brak sprzeciwu wobec
ochrony takich oséb.

3.1.2. Porozumienie TRIPS

Porozumienie z 15.04.1994 r. w sprawie handlowych aspektéw praw
wlasnosci intelektualnej (TRIPS)*® pozostawito panstwom cztonkow-
skim swobode w zakresie uznawania praw uzywaczy. W przypadku
wynalazkéw TRIPS zezwala na wprowadzenie ograniczonych wylaczen
od praw wylacznych przyznanych patentem, uwzgledniajac prawnie uza-
sadnione interesy stron trzecich (art. 30)>'. Celem formuty art. 30 TRIPS
jest wskazanie kryteriow oceny dopuszczalno$ci ograniczenia patentu,
opierajacych sie na zalozeniach tzw. testu trdjstopniowego, wprowadzo-
nego po raz pierwszy w odniesieniu do prawa zwielokrotniania w art. 9
ust. 2 konwencji bernenskiej. Test tréjstopniowy w ujeciu art. 30 TRIPS
oznacza, ze wylaczenie powinno mie¢ charakter ograniczony, nie moze
by¢ bezzasadnie sprzeczne z normalnym wykorzystaniem patentu i nie
moze bezzasadnie narusza¢ uzasadnionych prawnie intereséw upraw-
nionego z patentu. Uzupelniajac test trdjstopniowy, dodano, ze nalezy
uwzgledni¢ rowniez uzasadnione prawnie interesy osob trzecich. Na
bazie art. 30 TRIPS wyprowadza si¢ ograniczenia patentu polegajace
np. na uzywaniu go do celéw eksperymentalnych i badawczych, przy-
gotowania leku na podstawie indywidualnej recepty, przygotowania

¥ A. Szewc, Prawa uzywaczy [w:] Ochrona wlasnosci intelektualnej w dziatalnosci
naukowo-badawczej. Zbiér referatow z Seminarium Rzecznikéw Patentowych Szkét Wyz-
szych, Cedzyna 16-20.09.2008 ., red. A. Adamczak, ,Wynalazczo$¢ i Ochrona Wlasnosci
Intelektualnej” 2008/32, s. 162.

" Porozumienie w sprawie handlowych aspektéw praw wlasnosci intelektualnej
(Agreement on Trade-Related Aspects on Intellectual Property Rights), zalacznik 1C
do Porozumienia ustanawiajacego Swiatowa Organizacje Handlu z 15.04.1994 r. (Dz.U.
21996 r. Nr 32, poz. 143).

! Podobnie skonstruowano art. 13 (dotyczgcy praw autorskich), art. 17 (dotyczacy
znakow towarowych) i art. 26 ust. 2 (odnoszacy sie do wzoréw przemystowych). Przepis
art. 2 ust. 2 TRIPS nakazuje cztonkom respektowanie okreslonych artykutéw konwencji
paryskiej, w tym art. 4.
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do uzyskania pozwolenia na dopuszczenie leku do obrotu czy wlasnie
prawa uzywaczy™.

Nastepnie art. 31 TRIPS zawiera katalog postanowien wyznaczaja-
cych inne przypadki, w ktorych uzycie przedmiotu patentu bez zgo-
dy uprawnionego moze by¢ dozwolone. W przypisie do tego artykutu
jednoznacznie okreslono, ze katalog odnosi si¢ do innych przypadkow
niz ograniczenia wynikajace z art. 30. Artykul ten dotyczy warunkéw
udzielania przymusowych lub niedobrowolnych licencji, wliczajac w to
wykorzystanie wynalazku przez wladze krajowe lub osoby upowaz-
nione przez te wladze. Regulacje zawarta w art. 31 TRIPS uzupelniaja
postanowienia przewidziane w art. 31bis TRIPS®, ktéry odnosi si¢ do
przypadkow udzielania licencji przymusowych w kontekscie zapotrze-
bowania na produkty farmaceutyczne.

3.1.3. Konwencja monachijska (KPE)

Ogromna doniosloscia praktyczng cieszy si¢ system patentowy uksztat-
towany przez konwencje monachijska z 1973 r.>* Konwencja ta, cho¢ nie
stanowi regulacji prawa unijnego i nie naklada bezposrednio na panstwa

52 Szerzej zob. pkt 8.1. rozdzialu II. Krytycznie na temat ustanawiania na podstawie
art. 30 TRIPS ochrony praw uzywaczy wypowiada si¢ N.P. de Carvalho, wskazujac na
niespdjnos¢ tej instytucji z art. 28 ust. 1, a przede wszystkim z art. 70 ust. 4 TRIPS. To
ostatnie uregulowanie wydaje si¢ nie przyzwala¢ na ograniczanie praw przyznanych
patentem w taki sposéb, w jaki przewiduje to ochrona uzywaczy; zob. N.P. de Carvalho,
The TRIPS Regime of Patent Rights, The Hague 2005, s. 312. Warto takze doda¢, ze
w projekcie art. 30 z 23.07.1990 r. (okreslanym oznaczeniem MTN.GNG/NG11/W/76)
wyliczono przyktadowe wylaczenia, na pierwszym miejscu wymieniajac prawa wyni-
kajace z wezesniejszego korzystania; zob. https://www.ipmall.info/sites/default/files/
hosted_resources/lipa/trips/W76.pdf (dostep 15.05.2019 r.).

%3 Przepis ten zostal wprowadzony do tresci TRIPS na mocy protokotu zmieniajace-
go TRIPS podpisanego w Genewie dnia 6.12.2005 r. (Dz.Urz. UE z 2007 r. L 311, s. 37)
i wszedt w zycie w dniu 23.01.2017 r.

* Konwencja o udzielaniu patentéw europejskich (Konwencja o patencie euro-
pejskim), sporzadzona w Monachium 5.10.1973 r., zmieniona aktem zmieniajacym
artykut 63 Konwencjiz 17.12.1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej
Organizacji Patentowej z 21.12.1978 r., z 13.12.1994 r., z 20.10.1995 r., z 5.12.1996 r.
1210.12.1998 r., wraz z Protokolami stanowigcymi jej integralng czes¢ (Dz.U. z 2004 r.
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w niej uczestniczgce obowigzku ujednolicenia przepiséw wewnetrznych,
wywarta znaczny wplyw na uksztaltowanie si¢ standardow prawa pa-
tentowego w tych panstwach oraz ich swoiste zblizenie. W najwigkszym
stopniu dotyczy to przestanek zdolnosci patentowej wynalazku, ale
takze zasad okre$lenia zakresu przedmiotowego patentu. Konwencja
byta kilkukrotnie zmieniana — przede wszystkim aktem rewidujacym
229.11.2000 r., ktéry wszedl w zycie 13.12.2007 r.

Specyfikg systemu ustanowionego przez konwencj¢ monachijska jest
mozliwo$¢ uzyskania patentu na podstawie jednego zgtoszenia rozpa-
trywanego przez Europejski Urzad Patentowy. W razie stwierdzenia, ze
zgloszony wynalazek spelnia przestanki zdolno$ci patentowej, nastepuje
udzielenie patentu. Udzielenie patentu przez Europejski Urzad Paten-
towy otwiera uprawnionemu mozliwo$¢ uznania skutkéw tego paten-
tu w wybranych krajach-sygnatariuszach konwencji, pod warunkiem
prawidlowego dokonania tzw. walidacji (najcze$ciej chodzi o ztozenie
tlumaczenia patentu europejskiego na jezyk danego kraju w krajowym
urzedzie patentowym). Patent europejski stanowi ,wiazke” patentow
krajowych i jest skuteczny na identycznych zasadach jak patenty krajowe
(art. 64 ust. 1 KPE). Wigzka ta nie ma charakteru jednolitego.

Konieczno$¢ odnotowania konwencji monachijskiej w niniejszej mo-
nografii wynika nie tylko z jej wagi dla tzw. migedzynarodowego syste-
mu prawa patentowego, ale takze z faktu, ze konwencja wiaze Polske
ze wzgledu na jej ratyfikacje za uprzednia zgoda wyrazong w ustawie®,
a przy tym przewiduje mozliwo$¢ zapewnienia ochrony uzywaczom
pozniejszym (w do$¢ kazuistycznie okreslonych sytuacjach; szerzej
zob. pkt 8 rozdziatu VI).

W konwencji nie ustanowiono samoistnej ochrony uzywaczy uprzed-
nich w stosunku do patentu europejskiego. Wydaje sie, ze nie bylo ta-
kiej potrzeby ze wzgledu na to, ze zgodnie z art. 2 ust. 2 KPE patent

Nr 79, poz. 737 ze zm.), zmieniona aktem rewidujacym z 29.11.2000 r. (Dz.U. z 2007 r.
Nr 236, poz. 1736).

5 Zgoda na ratyfikacje aktu rewidujacego KPE z 2000 r. zostala wyrazona w ustawie
212.09.2002 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1520). Akt rewidujacy wszedl w zycie 13.12.2007 r.
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europejski posiada w kazdym umawiajacym si¢ 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. Oznacza to, ze jesli w stosunku do danego patentu
krajowego istnieje w danym kraju ochrona uzywaczy (uprzednich lub
pdzniejszych), to taka ochrona bedzie istnie¢ réwniez w odniesieniu
do patentu europejskiego walidowanego w tym kraju. Jezeli natomiast
w danym panstwie nie przewidziano w ogdle ochrony uzywaczy, nie
bedzie jej takze w odniesieniu do patentu europejskiego walidowanego
w tym panstwie, gdyz konwencja monachijska sama nie narzuca takiej
ochrony, z zastrzezeniem ponizszych uwag.

Konwencja przewiduje trzy przypadki uregulowan, ktére mozna po-
strzega¢ w kategorii ochrony sytuacji uzywaczy pdzniejszych (art. 70
ust. 4lit. b, art. 112a ust. 6 i art. 122 ust. 5 KPE). Instytucje te pozwalaja
okres§lonym osobom, pod pewnymi warunkami, na dalsze nieodptatne
korzystanie z wynalazku obok uprawnionego z patentu. Dwa z tych
przypadkow — okres$lone wart. 112a ust. 6 i art. 122 ust. 5 KPE - znajda
zastosowanie wprost na podstawie przepiséw konwencji, ustanawiajac
ograniczenia patentu europejskiego wynikajace wprost z KPE (w tym
zatem zakresie ,,konwencja stanowi inaczej”, jak powiedziano w art. 2
ust. 2 KPE). Oznacza to, ze patent udzielony na podstawie KPE nalezy
oczywiscie traktowac jak patent krajowy, jednak z uwzglednieniem
owych instytucji przewidzianych bezposrednio przez KPE. Trzeci
przypadek — ustanowiony w art. 70 ust. 4 lit. b KPE - moze natomiast
znaleZ¢ zastosowanie w razie wprowadzenia odpowiednich przepiséw
przez umawiajace sie panstwo, a wigc wymaga odpowiedniej podstawy
w prawie krajowym. Polska skorzystala z tej mozliwo$ci i wprowadzita
ochrone praw uzywaczy w tym przypadku w art. 7 ust. 4 u.s.p.e.>

Przypadki ochrony uzywaczy pézniejszych przewidziane wprost w prze-
pisach konwencji monachijskiej dotycza nastepujacych sytuacji:

1) osoba, ktéra w wyznaczonym umawiajgcym sie panstwie stoso-

wala w dobrej wierze wynalazek bedacy przedmiotem europej-

% Ustawa z 14.03.2003 r. o dokonywaniu europejskich zgloszen patentowych oraz
skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2).
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skiego zgloszenia patentowego lub patentu europejskiego albo
poczynita powazne przygotowania do stosowania takiego wyna-
lazku w okresie od wydania decyzji przez Komisje Odwotawcza
(np. o uniewaznieniu patentu chronigcego dany wynalazek) do
publikacji informacji o decyzji Rozszerzonej Komisji Odwo-
tawczej w sprawie wniosku (dotyczacego okreslonych uchybien
proceduralnych popelnionych przy wydawaniu decyzji Komi-
sji Odwotawczej i prowadzacego do uchylenia decyzji Komisji
Odwolawczej), moze nieodplatnie nadal stosowaé wynalazek
w swoim przedsiebiorstwie lub na jego potrzeby (art. 112a ust. 6
KPE);

2) osoba, ktéra w wyznaczonym umawiajagcym si¢ panstwie w okre-
sie pomiedzy utratg praw (zglaszajacego lub wladciciela patentu,
ktéry nie dotrzymal terminu) a publikacjg informacji o przywro-
ceniu tych praw, w dobrej wierze stosowata lub poczynita rzeczy-
wiste i powazne przygotowania do stosowania wynalazku, ktory
jest przedmiotem opublikowanego europejskiego zgloszenia pa-
tentowego lub patentu europejskiego, moze nieodplatnie konty-
nuowac takie stosowanie w swoim przedsiebiorstwie lub na jego
potrzeby (art. 122 ust. 5 KPE).

Z kolei w adresowanym do umawiajacych sie panstw przepisie art. 70
ust. 41it. b KPE ustanowiono swoisty (zwigzany z rozbieznoscia tresci
patentu w jezyku tekstu autentycznego oraz tekstu ttumaczenia) przy-
padek ochrony osoby, ktéra w dobrej wierze stosowata wynalazek lub
poczynita rzeczywiste i powazne przygotowania do jego stosowania,
a stosowanie tego wynalazku nie powodowaloby naruszenia patentu
europejskiego walidowanego w danym panstwie, w $wietle zakresu
ochrony tego patentu wynikajacego ze zlozonego tlumaczenia na dany
jezyk krajowy (wezszego niz zakres wynikajacy z tekstu autentyczne-
go, por. art. 70 ust. 3 KPE). Konwencja przewiduje, ze uprawniony
z patentu moze zlozy¢ tlumaczenie poprawione (przywracajace szer-
szy zakres ochrony wynikajacy z tekstu autentycznego), co jednak
moze spowodowac, ze przywrdcony szerszy zakres ochrony nastepczo
obejmie wynalazek stosowany lub przygotowany do stosowania przez
osobe trzecig w dobrej wierze. Zatem, zgodnie z omawiana regula-
cja, taka osoba trzecia moze nadal, po dacie publikacji ttumaczenia
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poprawionego, stosowa¢ wynalazek nieodptatnie w ramach swojego
przedsiebiorstwa lub dla swoich potrzeb (art. 70 ust. 4 lit. b KPE, art. 7
ust. 4 u.s.p.e.).

Opisane wyzej sytuacje wyrazaja wspolne zalozenie aksjologiczne,
ktdrego istota jest zapewnienie ochrony osobom w dobrej wierze ko-
rzystajacym lub przygotowujacym sie do korzystania z wynalazku,
ktory stal sie — z réznych przyczyn - czes$cig domeny publicznej, ale
nastepnie zostal na powrdt objety ochrong. Wynalazek, ktorego ochro-
na wynikajaca z prawa wylacznego ustata, staje si¢ wolny i dostepny
dla wszystkich, co moze usprawiedliwiac¢ rozpoczecie jego eksploatacji
albo podjecie w tym celu przygotowan przez ewentualnego uzywa-
cza. Zarazem jednak zakonczenie ochrony wynalazku moze by¢ spo-
wodowane sytuacjami, ktore nie s zamierzone ani zawinione przez
wlasciciela patentu, co wszakze nie ma znaczenia z punktu widzenia
potrzeby zapewnienia ochrony uzywaczy. W przypadkach okres$lonych
w art. 112a i 122 KPE wejscie wynalazku do domeny publicznej jest
spowodowane badz niezawinionym uchybieniem terminowi, badz tez
nieprawidtowos$ciami proceduralnymi zaistnialymi przy wydawaniu
decyzji.

3.2. Prawo unijne. Porozumienie w sprawie
Jednolitego Sqdu Patentowego

Pomimo licznych prob prawo patentowe wciaz nie doczekalo sie kom-
pleksowej regulacji na poziomie unijnym. Prawo unijne nie zawiera
takze unormowan odnoszacych sie do ochrony uzywaczy w prawie pa-
tentowym. Normy mozna jednakze odnalez¢ w regulacjach dotyczacych
innych praw wlasnosci przemystowej, a mianowicie w odniesieniu do
wzordéw wspolnotowych™.

7 O ochronie uzywaczy wspomniano w pkt 23 preambuly rozporzadzenia Rady (WE)
nr 6/2002 z 12.12.2001 r. w sprawie wzoréw wspoélnotowych (Dz.Urz. UE 2 2002 r. L 3,
s. 1) oraz okreslono ja wart. 22 tego rozporzadzenia; zob. A. Wojciechowska [w:] System
Prawa Prywatnego, t. 14B, Prawo wlasnosci przemystowej, red. R. Skubisz, Warszawa
2017, s. 259.
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Z punktu widzenia rozwazan poswieconych pojeciu wynalazku (pkt 1
rozdziatu IT) trzeba natomiast odnotowa¢ dyrektywe Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady nr 98/44/WE z 6.07.1998 r. w sprawie ochrony prawnej
wynalazkow biotechnologicznych®®, ktdrej postanowienia majg znacze-
nie dla definicji wynalazku biotechnologicznego oraz uksztaltowania
zakresu jego ochrony. Regulacje te moga zatem posrednio odnosi¢ si¢
takze do sytuacji uzywaczy.

W kontekscie uregulowan unijnych odnoszacych si¢ do patentéw nie
sposob poming¢ jednak rozporzadzen wchodzacych w sklad tzw. pakietu
patentu jednolitego, tj. rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 1257/2012217.12.2012 r. wprowadzajacego wzmocniona wspdlprace
w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej*® oraz
rozporzadzenia Rady nr 1260/2012 z 17.12.2012 r. wprowadzajacego
wzmocniong wspolprace w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu
ochrony patentowej w odniesieniu do majacych zastosowanie ustalen
dotyczacych tlumaczen® (w skltad wspomnianego pakietu wchodzi
réwniez majace charakter umowy miedzynarodowej Porozumienie
w sprawie Jednolitego Sadu Patentowego z 19.02.2013 r.°'). Rozporza-
dzenia wprowadzaja wzmocniong wspolprace w dziedzinie tworzenia
jednolitego systemu ochrony patentowej. System ten zaklada, ze patenty
europejskie, ktorych jednolity skutek zostanie wpisany do rejestru jed-
nolitej ochrony patentowej, beda mialy taki skutek w tych panstwach
uczestniczacych we wzmocnionej wspolpracy, ktore w dniu wpisania
jednolitego skutku do wspomnianego rejestru bedg zwiazane porozu-
mieniem JSP®,

Porozumienie JSP dotyczy utworzenia sagdu do prowadzenia spraw do-
tyczacych naruszenia i waznosci patentéw europejskich o jednolitym
skutku oraz tzw. klasycznych patentéw europejskich udzielonych na

8 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 98/44/WE z 6.07.1998 r. w sprawie
ochrony prawnej wynalazkéw biotechnologicznych (Dz.Urz. UE L 213, 5. 13).

% Dz.Urz. UEL 361,s. 1.

% Dz.Urz. UE L 361, s. 89.

¢ Dz.Urz. UE C175,s. 1.

2 A.Nowicka, R. Skubisz, Pakiet patentowy (ocena z perspektywy Polski), ,Europejski
Przeglad Sadowy” 2013/4, s. 15.
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podstawie postanowien konwencji monachijskiej. Patent o jednolitym
skutku ma stanowi¢ szczegdlny tytul prawny wiazacy si¢ z przyzna-
niem jednolitej i automatycznej skutecznosci patentu europejskiego we
wszystkich panstwach biorgcych udzial w systemie jednolitej ochro-
ny patentowej®. Przyznanie takiej skutecznosci nie bedzie zalezne od
uprzedniej walidacji (tj. zloZenia thumaczenia patentu lub przynajmniej
jego zastrzezen) w panstwach cztonkowskich, ktéra jest wymagana dla
skutecznosci tzw. klasycznego patentu europejskiego na terytorium
danego kraju bedacego czfonkiem Europejskiej Organizacji Patentowej**.

W porozumieniu JSP przewidziano ochrone uzywaczy. Zgodnie z art. 28
porozumienia JSP, ,,kazdej osobie, ktdra — gdyby dla danego wynalazku
zostal udzielony patent krajowy — miafaby na terytorium umawiajacego
sie panstwa cztonkowskiego prawo oparte na uprzednim stosowaniu
tego wynalazku (...), przystuguja na terytorium tego umawiajacego
sie panstwa cztonkowskiego te same prawa w odniesieniu do patentu
dla tego samego wynalazku”®. System jednolitej ochrony patentowej
przewiduje zatem ochrone¢ uzywaczy uprzednich, uzalezniajac jednak
jej tres¢ i zakres od prawa krajowego. Taki sposdb ujecia budzi pewne
watpliwosci, gdyz pomiedzy zasadami ochrony praw uzywaczy uprzed-
nich w poszczegélnych panstwach bioragcych udzial w systemie jedno-

¢ Por. A. Nowicka [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14A. Prawo wlasnosci przemy-
stowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 240 i n.

¢ Niektore kraje nalezgce do Europejskiej Organizacji Patentowej zrezygnowaly
z wymagania zlozenia ttumaczenia patentu europejskiego, albo w odniesieniu do cato-
$ci dokumentu patentowego, albo ograniczajac to wymaganie jedynie do thumaczenia
zastrzezen patentowych, w oparciu o postanowienia zawarte w tzw. porozumieniu
londynskim, czyli umowie z 17.10.2000 r. dotyczacej zastosowania art. 65 KPE (Dz.Urz.
EUP 2001/549) oraz stosowne przepisy krajowe.

¢ W angielskiej wersji jezykowej: ,, Any person, who, if a national patent had been
granted in respect of an invention, would have had, in a Contracting Member State,
a right based on prior use of that invention or a right of personal possession of that
invention, shall enjoy, in that Contracting Member State, the same rights in respect of
a patent for the same invention” Watpliwosci zwigzane z brzmieniem tego uregulowania
i praktycznym stosowaniem instytucji prawa uzywacza na tle porozumienia JSP szeroko
omawia J. Ozegalska-Trybalska, Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu,
Warszawa 2019, s. 430-434.
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litej ochrony patentowej wystepuja roznice, nawet jesli nie w tresci, to
w wykladni relewantnych uregulowan statuujacych ochrone uzywaczy®.

W art. 81 ust. 4 porozumienia JSP przewidziano przypadek ochrony uzy-
waczy pozniejszych, tj. 0sdb, ktore w dobrej wierze korzystaja z paten-
tow, w odniesieniu do ktdérych sad pierwszej instancji wydat ostateczne
orzeczenie (np. o uniewaznieniu danego patentu), a nastepnie zaistnialy
okoliczno$ci uzasadniajgce zlozenie wniosku o ponowne wystuchanie
do sadu apelacyjnego® oraz uchylenia danego orzeczenia w catosci lub
cze$ci, wznowienia postepowania i wydania nowego orzeczenia. Osoby
takie, zgodnie z treécig przywolanego uregulowania, powinny mie¢
mozliwo$¢ dalszego korzystania z tych patentow.

Losy zaréwno jednolitej ochrony patentowej, jak i Jednolitego Sadu
Patentowego dlugo pozostawaly niepewne. Pomimo réznych proble-
moéw natury formalnej, a nawet konstytucyjnej, Jednolity Sad Patentowy
rozpoczal funkcjonowanie 1.06.2023 .

% Taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku jurysdykcji polskiej oraz niemieckiej
w odniesieniu do tego, jaki jest rozmiar ilo§ciowy dozwolonego korzystania z wynalazku
przez uzywacza. O ile w Polsce uwaza sie, ze nie moze on przekracza¢ maksymalnych
mocy produkcyjnych urzadzen z daty pierwszenstwa patentu, o tyle w Niemczech nie
stawia sie takiego ograniczenia.

¢ Chodzi o nastgpujace okolicznosci: a) wykrycie przez strone wnioskujaca o po-
nowne wystuchanie okolicznosci faktycznych, ktére mogtyby mie¢ decydujacy wpltyw na
wynik sprawy, a ktore w chwili wydawania orzeczenia nie byly znane stronie wnioskujacej
o ponowne wystuchanie; wniosek taki moze by¢ uwzgledniony wylacznie w przypadku
ustalenia w ostatecznym orzeczeniu sagdu krajowego czynu stanowigcego przestepstwo;
lub b) razace naruszenie przepiséw postepowania, zwlaszcza gdy pozwanemu, ktéry nie
stawil sie w sadzie, nie doreczono dokumentu wszczynajacego postepowanie lub doku-
mentu réwnowaznego w odpowiednim czasie i w taki sposéb, by umozliwi¢ pozwanemu
przygotowanie obrony.

6 Zob. https://www.unified-patent-court.org/en/news/unified-patent-court-opens-
its-doors (dostep: 1.10.2023 r.). W chwili skladania niniejszej monografii do druku
wJednolitym Sadzie Patentowym nie rozpatrywano jeszcze jakiejkolwiek sprawy, w ktorej
powolane zostaly postanowienia dotyczace ochrony uzywaczy.
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4. Ochrona uzywaczy w ujeciu
prawnoporownawczym

4.1. Ochrona uzywaczy uprzednich

Ochrone sytuacji prawnej uzywaczy przewidziano w wielu zagranicz-
nych porzadkach prawnych®. Konflikt pomiedzy pdézniejszym patentem
uprawnionego a wczesniejszym uzywaniem uzywacza rozwigzywany jest
podobnie w niemal wszystkich porzadkach prawnych panstw konwencji
paryskiej, z wyjatkiem Standw Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, w ktd-
rych poczatkowo zaproponowano oryginalne rozwigzania™. W ostatnich
latach rozwiazania przyjete w porzadkach prawnych anglosaskich ulegly
zblizeniu do rozwigzan istniejacych w kontynentalnych porzadkach
prawnych (w Stanach Zjednoczonych - poczawszy od reformy z 2011 r.,
w Wielkiej Brytanii - juz od 1977 1.).

W niniejszej monografii pokrétce omdwione zostang uregulowania
zawarte w prawie niemieckim, francuskim, amerykanskim, brytyjskim
oraz rosyjskim. Celem omoéwienia jest przedstawienie cech wyréznia-

¥ Regulacje dotyczace uzywaczy uprzednich przewidziano m.in. w nastepujacych
panstwach: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbejdzan, Bhutan, Bulgaria, Bo$nia
i Hercegowina, Brazylia, Kanada, Chiny, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja,
Gruzja, Niemcy, Grecja, Hongkong (Chiny), Wegry, Izrael, Wiochy, Japonia, Lotwa,
Litwa, Madagaskar, Mauritius, Meksyk, Maroko, Holandia, Norwegia, Oman, Pakistan,
Peru, Portugalia, Katar, Republika Korei i Koreaniska Republika Ludowo-Demokratyczna,
Moldawia, Rumunia, Federacja Rosyjska, Serbia, Stowacja, Hiszpania, Sri Lanka, Szwecja,
Szwajcaria, Tadzykistan, Tajlandia, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone
Ameryki. Wsréd panstw, w ktorych nie ustanowiono ochrony uzywaczy, wymienia sie
Chile, Indie oraz Republike Poludniowej Afryki. Sposrod panstw Unii Europejskiej
jedynie na Cyprze nie ustanowiono ochrony praw uzywaczy. Zob. https://www.wipo.
int/edocs/mdocs/patent_policy/en/scp_20/scp_20_6.pdf (dostep: 12.12.2019 r.).

70 Jak bedzie o tym mowa w niniejszym punkcie, w przypadku Stanéw Zjednoczo-
nych uzywaczowi, bedagcemu wczesniejszym rzeczywistym wynalazcg, stuzyta, w mysl
zasady first-to-invent, mozliwo$¢ wszczecia postepowania zmierzajacego do przyznania
mu patentu. Natomiast w Wielkiej Brytanii na gruncie ustawy Patents Act z 1949 r. osoba
uprzednio korzystajaca z wynalazku mogta zZada¢ uniewaznienia patentu uzyskanego
przez inng osobe i obejmujacego taki wynalazek, nawet wtedy, gdy korzystanie przez nig
z wynalazku mialo charakter niejawny (tzw. secret prior use). Zob. T. Masashi, Compa-
rative Study on the Basis of the Prior User Right (Focusing on Common Law), ITP Bulletin
2012/21.
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jacych uregulowanie funkcjonujgce w danym panstwie na tle analo-
gicznych uregulowan w innych panstwach, w tym szczegélnie na tle
regulacji polskiej zawartej w art. 71 p.w.p.

Podstawowym punktem odniesienia dla rozwazanej instytucji jest prawo
niemieckie, zawierajace modelowe rozwiazania dla wielu koncepcji przy-
jetych w prawie polskim, wsparte dodatkowo licznymi wypowiedziami
orzeczniczymi i doktrynalnymi. Interesujace moga by¢ w szczegolnosci
stanowiska niemieckiej doktryny dotyczace charakteru prawnego insty-
tucji uzywacza uprzedniego, ktére wyrazano juz na poczatku ubieglego
wieku (a nawet wczeéniej), a takze wypowiedzi sadéw niemieckich, co
pozwala przyblizy¢, w jaki sposob instytucje te stosuje si¢ w praktyce.

Wyjatkowo na tle przepiséw innych panstw uksztaltowano jedna z prze-
stanek powstania ochrony uzywaczy uprzednich w prawie francuskim
- wymagajac od nich samego ,,posiadania” wynalazku, a nie takze ko-
rzystania z niego lub podjecia w tym zakresie przygotowan. Uzasadnia
to uwzglednienie regulacji francuskiej w przedstawionym przegladzie.
Z kolei regulacje anglosaskie dotyczace uzywaczy uprzednich cechuja
sie wyjatkowo rozbudowanym charakterem w poréwnaniu z trescia
uregulowania polskiego (szczegdlnie ma to miejsce w przypadku prawa
amerykanskiego), co pozwala na rozpoznanie, w jaki sposoéb mozliwe
jest uksztaltowanie przez ustawodawce wielu kwestii szczegdétowych
zwigzanych z powstaniem prawa uzywacza uprzedniego oraz jego tres-
cig. Wreszcie, przywolanie unormowania zawartego w prawie rosyjskim
pozwala dostrzec podobne podstawowe zalozenia ochrony uzywaczy
we wszystkich analizowanych porzadkach prawnych oraz zidentyfiko-
wa¢ przyklad ustawowego unormowania mozliwosci powstania prawa
uzywacza uprzedniego w przypadku korzystania z rozwigzania ekwi-
walentnego w stosunku do opatentowanego wynalazku.

W przypadku uzywaczy pdzniejszych ponizszy przeglad prawnoporow-
nawczy obejmuje jedynie prawo niemieckie, angielskie i rosyjskie, co
wynika z tego, ze nie we wszystkich porzadkach prawnych analizowa-
nych w odniesieniu do uzywacza uprzedniego przewidziano ochrone
drugiego typu uzywacza - pdzniejszego.
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4.1.1. Prawo niemieckie”’

Ochrong praw uzywaczy przewidziano w § 12 niemieckiej ustawy o pa-
tentach Patentgesetz z 1980 r.”> Paragraf 12 PatG stanowi, Ze patent
nie wywiera skutku wobec osoby, ktéra, w dacie zlozenia zgloszenia,
rozpoczeta stosowanie wynalazku w Republice Federalnej Niemiec
albo dokonata niezbednych przygotowan dla takiego dzialania. Osoba
taka jest uprawniona do korzystania z wynalazku na potrzeby swojej
dzialalnoéci w swoich lub cudzych zakladach. Uprawnienie to moze
by¢ przedmiotem dziedziczenia lub moze zostac zbyte wylacznie wraz
z dzialalnos$cig. W przypadku kiedy zglaszajacy lub jego poprzednik
prawny przed ztozeniem zgloszenia ujawnil wynalazek innym osobom
i, czyniac to, zastrzegl swoje prawa na wypadek udzielenia patentu,
osoba, ktora zapoznala sie z wynalazkiem w wyniku takiego ujawnie-
nia, nie moze powolywac si¢ na $rodki, o ktérych mowa w pierwszym
zdaniu, podjete w ciggu szesciu miesiecy od tego ujawnienia (ustep 1).
Jezeli wlasciciel patentu jest uprawniony do powolania si¢ na pierw-
szefistwo uprzednie, wczesniejsze zgloszenie powinno by¢ decydujace,
a nie zgloszenie okres$lone w ust. 1. Jednakze nie znajduje to zastoso-
wania do podmiotéw zagranicznych pochodzacych z panstwa, ktére
nie zapewnia wzajemnosci w tym zakresie, w przypadku gdy osoby te
powoluja sie na pierwszenstwo wynikajgce ze zgloszenia zagranicznego
(ustep 2)”. Zasadnicze cechy przytoczonej regulacji przypominajg zatem
tre$¢ art. 71 ust. 1 p.w.p.

' Szczegotowe uwagi dotyczace ochrony uzywaczy uprzednich w prawie niemieckim
zawarlam réwniez w kolejnych rozdzialach niniejszej pracy w ramach tzw. mikrokom-
paratystyki, stad w niniejszej czesci prezentuje jedynie ogélne uwagi dotyczace prawa
niemieckiego.

72 Ustawa o patentach opublikowana 16.12.1980 r. (BGBI. 1981 Is. 1), ostatnio zmie-
niona przez art. 4 ustawy z 8.10.2017 r. (BGBL. I's. 3546). Poprzednikiem § 12 Patentgesetz
jest m.in. § 7 ustawy z 1961 r. Postanowienia zawarte w tym przepisie zasadniczo nie
zmienily sig, stad nadal zasadne jest sieganie do starszej literatury i orzecznictwa w celu
pelniejszego zrozumienia omawianej instytucji.

73 Tlumaczenie wlasne. W brzmieniu oryginalnym: ,,(1) Die Wirkung des Patents
tritt gegen den nicht ein, der zur Zeit der Anmeldung bereits im Inland die Erfindung
in Benutzung genommen oder die dazu erforderlichen Veranstaltungen getroffen hatte.
Dieser ist befugt, die Erfindung fiir die Bediirfnisse seines eigenen Betriebs in eigenen
oder fremden Werkstétten auszunutzen. Die Befugnis kann nur zusammen mit dem
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W orzecznictwie niemieckim wyjasniono, ze celem regulacji zawartej
w § 12 PatG jest zapobiezenie sytuacji, w ktdrej inwestycje dokonane
przez osobe trzecig w dobrej wierze zwigzane z korzystaniem lub przy-
gotowaniem si¢ do korzystania z wynalazku zostatyby zaprzepaszczone
ze wzgledu na pdzniejsze wniesienie zgloszenia patentowego’. Srod-
kiem, ktory ma stuzy¢ do realizacji tego celu, jest przyznanie uzywaczowi
prawa dalszego korzystania z wynalazku. Wysitek, czas oraz kapital
zainwestowane przez uzywacza uprzedniego w dokonane urzadzenia,
w ktérych wynalazek byl juz wykorzystywany lub miat by¢ wykorzy-
stywany, nie powinny by¢ ponoszone na prdzno ze wzgledu na cudze
zgloszenie patentowe”.

Okreslone w § 12 PatG przestanki nabycia prawa uzywacza mozna
podzieli¢ na obiektywne (rzeczywiste stosowanie lub przygotowanie
do stosowania wynalazku w Niemczech przed datg zgloszenia) oraz
subiektywne, czyli tzw. posiadanie (Besitz) wynalazku (cecha ta wynika
posrednio z wymogu stosowania wynalazku). Przez posiadanie wyna-
lazku rozumie si¢ subiektywne rozpoznanie idei wynalazku, tj. zamystu
technicznego wynikajacego z rozwigzania problemu, oraz ukonczenie
wynalazku’®. Przypadkowe odkrycie nie uzasadnia nabycia prawa uzy-
wacza, gdy nie wigZe si¢ z poznaniem idei wynalazczej. Uzywacz nie musi
mie¢ $wiadomosci zdolnosci patentowej tego rozwigzania, a jedynie
rozpozna¢ ujety w nim zamyst wynalazczy w stopniu wystarczajacym
do jego wiarygodnego odtworzenia.

Betrieb vererbt oder verauflert werden. Hat der Anmelder oder sein Rechtsvorganger
die Erfindung vor der Anmeldung anderen mitgeteilt und sich dabei seine Rechte fiir
den Fall der Patenterteilung vorbehalten, so kann sich der, welcher die Erfindung infolge
der Mitteilung erfahren hat, nicht auf Mafinahmen nach Satz 1 berufen, die er innerhalb
von sechs Monaten nach der Mitteilung getroffen hat.

(2) Steht dem Patentinhaber ein Prioritatsrecht zu, so ist an Stelle der in Absatz 1
bezeichneten Anmeldung die frithere Anmeldung mafigebend. Dies gilt jedoch nicht
fiir Angehorige eines auslindischen Staates, der hierin keine Gegenseitigkeit verbiirgt,
soweit sie die Prioritét einer auslindischen Anmeldung in Anspruch nehmen®

7 Dla uzasadnienia ochrony przyznanej uzywaczom R. Nirk przytacza paremie
quieta non movere; zob. R. Nirk, Offene Fragen der Vorbenutzung, GRUR 2001/984, s. 985.

7> Wyrok BGH z 10.09.2009 r., Xa ZR 18/08, Fiillstoff, GRUR 2010/47.

76 Wyrok BGH z 12.06.2012 ., X ZR 131/09, Desmopressin I, GRUR 2012/895.
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Wspomniane wyzej przestanki obiektywne obejmuja z kolei korzystanie
zwynalazku (lub przygotowanie si¢ do takiego korzystania), ktére moze
obejmowac wszelkie formy korzystania wymienione w § 9 PatG jako
przypadki tzw. bezpo$redniego naruszenia patentu (np. wytwarzanie,
oferowanie, wprowadzanie do obrotu), ale takze — w okreslonych przy-
padkach - przypadki wskazane w § 10 PatG, ktory dotyczy naruszenia
posredniego.

Relacje pomiedzy wskazanymi wyzej obiektywnymi oraz subiektyw-
nymi przestankami nabycia prawa uzywacza obrazuje przyktad, sto-
sownie do ktdérego nie dochodzi do spelnienia przestanki ,,posiadania”
wynalazku w sytuacji, gdy dana osoba sprzedaje produkty realizujace
wynalazek, ale nie poznata idei wynalazczej w opisanym wyzej rozumie-
niu, poniewaz ideg te zna jedynie wytworca produktow sprzedawanych
przez te osobe”.

W orzecznictwie niemieckim rozwazano przypadek, w ktérym poten-
cjalny uzywacz uprzedni wytwarzal okreslone elementy, ktore w eko-
nomicznym oraz technicznym sensie mogly by¢ wykorzystane jedynie
w celu ztozenia w calo$¢ urzadzenia odpowiadajacego cechom wynalaz-
ku. Uzywacz ten sam nie skladal jednak takich urzadzen, tylko dostarczat
elementy osobie trzeciej, ktora nastepnie sktadata z nich urzadzenia
odpowiadajace chronionemu wynalazkowi. Okolicznosci te pozwolity,
zdaniem BGH, na uznanie wytwarzania elementéw urzadzenia oraz
dostarczania ich osobie trzeciej za bezposrednie uprzednie korzystanie
z wynalazku, prowadzace do nabycia prawa uzywacza’.

Posiadanie wynalazku musi zosta¢ uzyskane w sposob uczciwy, tj. musi
wigza¢ si¢ z prze$§wiadczeniem uzywacza, ze jest on uprawniony do
korzystania z wynalazku w sposdb staly dla wlasnych celow”.

77 H. Eichmann, Kritische Uberlegungen zum Vor- und Weiterbenutzungsrecht, GRUR
1993/73,s. 75.

7% Wyrok BGH z 14.05.2019 1., X ZR 95/18, Schutzverkleidung, GRUR Int. 2020/69(2),
s. 168-173.

7 Wyrok BGH z 10.09.2009 r., Xa ZR 18/08, Fiillstoff, GRUR 2010/47.
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W niemieckiej praktyce wypracowano stanowisko, zgodnie z ktérym
w przypadku, gdy uzywacz uprzednii pozniejszy uprawniony z patentu
zwigzani sg umowg o wspolpracy, a posiadanie wynalazku przez uzywa-
cza zostalo uzyskane w zwigzku z wykonywaniem umowy, postanowie-
nia umowne wyprzedzaja postanowienia § 12 PatG. W takim przypadku
kazda strona moze i powinna zdecydowaé na podstawie brzmienia
umowy, czy przystuguja jej jakiekolwiek uprawnienia, a jezeli tak, ja-
kie sg te uprawnienia w stosunku do wynalazku drugiej strony. Jezeli
uzywacz uprzedni nie ma zadnych wlasnych uprawnien do wynalazku,
np. dlatego, ze z mocy umowy przenidst je na pézZniejszego uprawnione-
go z patentu, uzywacz uprzedni nie moze, nawet pomimo zachowania
uczciwosci, domagac si¢ respektowania prawa dalszego stosowania przez
niego wynalazku od pézniejszego uprawnionego z patentu.

O ile do nabycia prawa uzywacza moze by¢ wystarczajace wykazanie
juz nawet tylko pojedynczego przypadku wykorzystania wynalazku,
ewentualny uzywacz uprzedni musi wykaza¢ rzeczywisty zamiar go-
spodarczego wykorzystywania wynalazku®.

Uprzednie korzystanie z wynalazku prowadzace do nabycia prawa
uzywacza musi mie¢ miejsce ,w momencie ztozenia wniosku” Jak juz
wspomniano, jezeli uprawniony z patentu zastrzega pierwszenstwo
z wezesniejszego zgloszenia, uprzednie korzystanie z wynalazku roz-
patruje si¢ na date pierwszenstwa, a nie date¢ dokonania zgloszenia
w RFN. Zasada ta nie dotyczy jednak obywateli obcego panstwa, ktére
nie gwarantuje wzajemno$ci w tym zakresie.

Jak wynika z brzmienia § 12 PatG, treécig prawa uzywacza uprzedniego
objete jest korzystanie z wynalazku na potrzeby swojej dziatalnosci
w swoich lub cudzych zakladach. W prawie niemieckim nie przewidzia-
no ograniczenia ilosciowego dalszego korzystania z wynalazku w ramach
prawa uzywacza. Ograniczenie takie istnieje jednak w odniesieniu do
form korzystania z wynalazku. W orzecznictwie sagdéw niemieckich
przyjeto, ze uzywacz, ktory wytwarzat lub przygotowat sie do wytwarza-

8 Wyrok BGH z 28.05.1968 r., X ZR 42/66, Europareise, GRUR 1969/35; wyrok
OLG w Diisseldorfie, I-2 U 109/03, BeckRS 2008/5802.
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nia wyrobow wedtug wynalazku, moze dokonywac wszelkich czynnosci
korzystania z wynalazku okreslonych w § 9 PatG. Inaczej jest w przy-
padku uzywacza, ktéry jedynie importowat lub wprowadzat do obrotu
wyroby wedlug wynalazku, nie czynigc jakichkolwiek przygotowan do
ich wytwarzania - osoba taka nie moze rozpocza¢ wytwarzania wyrobow
wedlug wynalazku w zakresie nabytego prawa uzywacza. Tym samym
nie moze doj$¢ w tym zakresie do istotnej zmiany charakteru dziatalno-
$ci prowadzonej przez uzywacza w poréwnaniu ze stanem istniejagcym
w chwili stanowigcej o pierwszenstwie.

Wiele uwagi w niemieckim orzecznictwie poswigcono réwniez roz-
wazeniu dopuszczalnosci modyfikowania przez uzywacza wynalazku.
W ocenie BGH uzywacz nie moze w ramach przyznanego mu prawa
modyfikowa¢ wynalazku, jezeli prowadzi to do przekroczenia zakresu
uprzedniego korzystania i koliduje z zakresem ochrony patentu obej-
mujacego dany wynalazek. Szerzej zagadnienie to zostalo rozwiniete
w wyroku BGH z 2019 r. w sprawie Schutzverkleidung®'. W orzecze-
niu tym BGH przyjal, ze prawo uzywacza nie pozwala na korzystanie
z wynalazku w wigkszym zakresie niz ten, ktory objety jest prawem
uzywacza, ani na korzystanie z niego w inny sposéb niz przed chwila
stanowiacg o pierwszenstwie. Zarazem prawo uzywacza uprzedniego
nie moze by¢ interpretowane tak wasko, aby uzywacz uprzedni nie
mogl z niego korzysta¢ w ekonomicznie uzasadniony sposob. Nalezy
wzia¢ jednoczesnie pod uwage, ze zawarte w dokumencie patentowym
ujawnienie wynalazku moze obejmowac rozwigzania alternatywne,
ktore ilosciowo lub jakosciowo w rdzny sposob realizujg techniczne
i ekonomiczne zalety wynalazku. Prawo uzywacza uprzedniego, kto-
ry w chwili stanowigcej o pierwszenstwie poznat i wykorzystat tylko
niektére z tych mozliwos$ci, niekoniecznie uzasadnia udostepnienie
uzywaczowi uprzedniemu wszystkich tych rozwigzan ze szkoda dla
wlasciciela patentu®. Uzywacz uprzedni nie moze zatem modyfikowa¢

81 Wyrok BGH z 14.05.2019 1., X ZR 95/18, Schutzverkleidung, GRUR Int. 2020/69(2),
s. 168-173.

8 Mogloby tak by¢ np. w przypadku, gdy uzywacz w chwili stanowigcej o pierw-
szenstwie korzystal z wykonania wynalazku, w ktérym nieobecna byla jedna z cech
zawartych w zastrzezeniu niezaleznym patentu, natomiast nastepnie, juz po zapoznaniu
sie z wynalazkiem objetym cudzym patentem, rozpoczat korzystanie z wykonania wy-
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wykorzystywanego okreslonego wykonania wynalazku poprzez sko-
rzystanie z innego przykladu wykonania ujawnionego w dokumencie
patentowym. Jezeli jednak w zastrzezeniu patentowym wymieniono
dwie w pelni rGwnowazne alternatywy dla danej cechy, fakt, ze uzywacz
uprzedni korzystal tylko z jednej z nich, z reguly nie uzasadnia ograni-
czenia prawa uzywacza tylko do tej jednej. Nalezy réwniez oceni¢, czy
w opisie patentowym ujawniono, ze uprzednio wykorzystywany przez
uzywacza przyklad wykonania moze by¢ zmodyfikowany w sposéb
oczywisty dla znawcy w dziedzinie i zarazem nawigzujacy do wiedzy
o wynalazku posiadanej przez uzywacza w chwili stanowiacej o pierw-
szenistwie®’. Federalny Trybunat Sprawiedliwo$ci stwierdzit réwniez, ze
»granice prawa uzywacza uprzedniego mogg zosta¢ przekroczone, jesli
dokonana przez niego modyfikacja wynalazku zapewnia dodatkowy
korzys¢, ktorej nie zapewnial niezmodyfikowany przyktad wykonania
wykorzystywany w chwili stanowiacej o pierwszenstwie. Moze tak by¢
w przypadku skorzystania przez uzywacza z ujawnionego w dokumencie
patentowym przyktadu wykonania, ktérego szczegélne korzysci podkre-
slono w opisie patentowym i ktory zostal ujety w zastrzezeniu zaleznym”

Szczegodlnie interesujace sa formulowane w doktrynie oraz orzecznictwie
niemieckim stanowiska co do mozliwej kwalifikacji prawnej sytuacji
uzywacza uprzedniego, obejmujgce szerokie spektrum prezentowanych
pogladow. Przed przejsciem do ich oméwienia warto przypomnie¢, ze
zawarte w § 12 PatG uregulowanie dotyczace sytuacji uzywaczy uprzed-
nich przewiduje, Ze patent nie wywiera skutku wobec uzywaczy, ktorym
przystuguje uprawnienie (die Befugnis) do dalszego korzystania z wy-
nalazku. Inaczej zatem, niz ma to miejsce w prawie polskim, ustawa
niemiecka jednoznacznie pozycjonuje sytuacje uzywaczy wzgledem
patentu, a takze postuguje si¢ okredleniem ,,uprawnienie” (a nie ,,prawo”
jak wart. 71 ust. 1 p.w.p.), co by¢ moze przeklada si¢ na mozliwo$¢ for-
mulowania bardziej zréznicowanych stanowisk w zakresie kwalifikacji
prawnej sytuacji uzywaczy uprzednich na gruncie prawa niemieckiego.

nalazku implementujacego wszystkie zastrzezone cechy techniczne; zob. wyrok BGH
213.11.2001 r., X ZR 32/99, Biegevorrichtung, GRUR 2002, s. 231-234.

8 Wyrok BGH z 14.05.2019 1., X ZR 95/18, Schutzverkleidung, GRUR Int. 2020/69(2),
5. 168-173.
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C. Gehweiler wyrodznia pig¢ zasadniczych hipotez w zakresie kwalifi-
kacji prawnej sytuacji uzywacza, ktore przedstawie nizej w porzadku
przyjetym przez tego autora®.

W pierwszej kolejnosci nalezy wymieni¢ kwalifikacje okresla-
jaca sytuacje prawng uzywaczy jako wylaczenie bezprawnosci
(Unrechtsausschlussgrund)®. W ujeciu tym podkresla sie, ze udzielenie
ochrony uzywaczowi uprzedniemu nie wigze si¢ z istnieniem jakiegokol-
wiek stosunku prawnego pomiedzy uzywaczem a uprawnionym z patentu.

W drugiej kolejnosci C. Gehweiler wymienil prezentowany przez nie-
ktorych autoréw poglad okreslajacy sytuacje uzywacza jako obciazenie
patentu (Belastung)®. Zgodnie z tym pogladem, przyznane poprzez
prawo uzywacza uprawnienie do dalszego korzystania z wynalazku
zrownuje sie w skutkach z rzeczowym obcigzeniem prawa, takim jak
licencja in rem. W kontekscie tego pogladu wymienia si¢ takze stanowi-
sko J. Kohlera, ktéry przyjmowal, Ze prawo uzywacza stanowi licencje
ustawowa, omawiajac je zarazem jako jedno z ograniczen patentu®.
W orzecznictwie poglad uznajacy prawo uzywacza za obcigzenie patentu
zostal odrzucony®.

Stosownie do kolejnego ujecia, sytuacja uzywaczy stanowi ograniczenie
patentu (Beschrdankung)®. Poglad ten uznaje si¢ obecnie za dominuja-

8 C. Gehweiler, Immaterialgiiterrechtliche Vorbenutzungsrechte, Frankfurt am Main
2012, 5. 88 i n. Autor nie wyja$nia, czy proponowane kwalifikacje maja charakter roztaczny.

8 C. Osterrieth, V. Henke [w:] Europdisches Patentiibereinkommen, red. G. Benkard,
Miinchen 2019, s. 689; L. Rinken [w:] Patentgesetz mit EPU, red. R. Schulte, K6ln 2017,
s. 483; zob. réwniez wyrok BGH 2 7.01.1965 r., Ia ZR 151/63, Lacktriankeinrichtung, GRUR
1965/411, wydany na tle poprzedniego stanu prawnego, w ktérym ochrone uzywaczy
przewidziano w § 7 ustawy patentowej z 1961 r.

8 E Baur, R. Stiirner, Sachenrecht, Miinchen 2009, s. 771 i in.; K. Bartenbach, Pa-
tentlizenz- und Know-how-Vertrag, Kéln 2007, nb 93.

8 Zob. ]. Kohler, Handbuch des deutschen Patentrechts in rechtsvergleichender
Darstellung, Berlin 1900, s. 468-469 i 478. Autor poréwnal prawo uzywacza takze do
stuzebnosci przechodu w zakresie prawa rzeczowego.

8 Zob. np. wyrok BGH z 7.01.1965 r., Ia ZR 151/63, Lacktrankeinrichtung, GRUR
1965/411; zob. takze R. Nirk, Offene Fragen..., s. 986.

8 Zob.R. Neumar [w:] E. Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz: systema-
tischer Kommentar, Carl Heymanns Verlag 1968, § 7, nb 17; H. Tetzner, Streitfragen zu
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cy”®. W ramach tej koncepcji uznaje sie, Ze prawo uzywacza wywiera
wplyw na tres$¢ patentu juz w samym jego rdzeniu, wyltaczajac upraw-
nienia zakazowe wzgledem uzywacza®'. Patent ulega zatem ograniczeniu
ze wzgledu na prawo uzywacza juz w chwili jego udzielenia, co z ko-
lei sprawia, ze korzystanie z wynalazku przez uzywacza nie wkracza
w ogdle w zakres patentu (prawo uzywacza trwale ,,odksztalca” patent
od samego zarania)®.

Jeszcze inne podejscie zaklada, ze uregulowanie przewidujace udzielenie
uzywaczom ochrony stanowi postanowienie dotyczace tre$ci prawa
ochronnego (Inhaltsbestimmung des Schutzrechts)®*. Koncepcja ta znaj-
duje oparcie wart. 906 BGB. Zaktada ona, zZe prawo uzywacza prowadzi
do rzeczywistego ograniczenia roszczen wyplywajacych z patentu, nie
stanowigc jego obcigzenia. Zasadnicza réznica pomiedzy tym pogladem
akoncepcja ,,obcigzenia” patentu przez prawo uzywacza polega na tym,
ze zgodnie z tym pierwszym, tj. w omawianym w niniejszym miejscu
pogladem, przyjmuje si¢, Ze uzywaczowi nie przystuguje zadne wlasne
uprawnienie do korzystania z wynalazku. W tym ujeciu wlasciciel pa-
tentu ma obowigzek tolerowania korzystania przez uzywacza z wyna-
lazku, ktory to obowiazek powoduje, ze wlasciciel nie moze dochodzi¢
roszczen zakazowych w stosunku do dziatan dokonywanych w ramach
prawa uzywacza.

Wreszcie, wedle piatej mozliwej kwalifikacji, prawo uzywacza, jako
prawo wymykajace sie jednoznacznej kategoryzacji, stanowi prawo sui
generis®™. W ocenie C. Gehweilera, ktory popiera te hipoteze, przyjecie

§ 7 Patentgesetz (Vorbenutzungsrecht), ,,Juristische Rundschau,, 1970/5, s. 172; R. Nirk,
Offene Fragen..., s. 986; T. Kithnen [w:] R. Schulte, Patentgesetz mit Europdischem Pa-
tentiibereinkommen, Miinchen 2008, § 12, nb 6.

% C. Gehweiler, Immaterialgiiterrechtliche..., s. 90.

°' Zob. wyroki BGH z 7.01.1965 r., Ia ZR 151/63, Lacktrankeinrichtung, GRUR
1965/411 oraz z 29.04.1986 r., X ZR 28/85, Formstein, GRUR 1986/803.

%2 R. Nirk, Oﬁene Fragen..., s. 986; R. Neumar [w:] E. Reimer, Patentgesetz..., S 7,
nb 17.

% Zob. wyrok BGH z 30.06.1959 r., Chloramphenicol, GRUR 1964/491, s. 494.

% Zob. C. Gehweiler, Immaterialgiiterrechtliche..., s. 95-96; jak réwniez G. Klauer,
P. Mohring, Patentrechtskommentar, Miinchen 1971, § 7, nb 3; H. Petzold, Die Vorbe-
nutzung im neuen Patentrecht, GRUR 1937, s. 581-592.
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jej moze wydawac¢ sie nie do$¢ satysfakcjonujace, jednak hipoteza ta
jest najbardziej uzasadniona ze wzgledu na to, Ze sytuacja uzywaczy
nie wyczerpuje si¢ w zadnej z wczesniejszych hipotez rozpatrywanych
odrebnie, a wistocie faczy w sobie cechy obcigzenia patentu, jego ogra-
niczenia oraz okre$lenia zakresu ochrony patentu®.

Wienczac powyzsze rozwazania nalezy uzupelnic, ze obok przedstawio-
nych wyzej pogladow plasuje sie zajmowane przez niektérych autoréw
stanowisko, zgodnie z ktdrym uprawnienie uzywacza uprzedniego sta-
nowi ,inne prawo” (ein sonstiges Recht) w rozumieniu § 823 ust. 1 BGB®*,
co powoduje, ze objete jest ono ochrong deliktowa””.

4.1.2. Prawo francuskie

Francuskie prawo patentowe przewiduje ograniczenie wytacznosci
przyznanej uprawnionemu z patentu ze wzgledu na wczesniejsze ,,po-
siadanie” wynalazku przez osobe trzecig.

Artykul L. 613-7 francuskiego Kodeksu wtasnosci intelektualnej (CPI)
stanowi:

»Kazdej osobie, ktdra na terytorium, na ktérym niniejszy kodeks ma
zastosowanie, w dniu zgtoszenia lub w dacie pierwszenstwa patentu
byla, w dobrej wierze, w posiadaniu wynalazku bedacego przedmiotem
patentu, przystuguje osobiste prawo do korzystania z tego wynalazku
pomimo istnienia patentu.

Prawo przyznane w niniejszym artykule moze by¢ przeniesione tylko
razem z dziatalno$cig, przedsiebiorstwem lub cze$cig przedsiebiorstwa,
do ktérego nalezy”™.

% C. Gehweiler, Immaterialgiiterrechtliche..., s. 95.

% Tak np. T. Kithnen [w:] R. Schulte, Patentgesetz..., § 12, nb 7.

%7 Stanowisko to przywoluje R. Nirk, Offene Fragen..., s. 986.

% Tlumaczenie wlasne. W brzmieniu oryginalnym: ,Toute personne qui, de bonne
foi, a la date de dépot ou de priorité d'un brevet, était, sur le territoire ot le présent livre
est applicable en possession de l'invention objet du brevet, a le droit, a titre personnel,
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Ograniczenie to powstalo we francuskim orzecznictwie na poczatku XIX
wieku, w ramach systemu prawnego stworzonego przez ustawy z 1791
i 1844 r., ktdre takiego wyjatku nie przewidywaly; zostalo nastepnie
uregulowane w ustawie w 1968 r.”

Cecha wyrozniajacg ochrone praw uzywaczy w prawie francuskim na
tle innych porzadkéw prawnych!® jest to, ze do nabycia prawa uzywacza
wystarczajace jest wykazanie posiadania wynalazku w dacie pierw-
szenstwa. Posiadanie wynalazku rozumie si¢ jako uzyskanie wiedzy
o nim (o samym pomyséle wynalazczym), nie jest natomiast potrzebne
korzystanie z wynalazku'®'. Takie uksztaltowanie warunku nabycia
prawa uzywacza wynika z tego, Ze w prawie francuskim wynalazek
stanowi ceuvre de lesprit (w wolnym tlumaczeniu — wytwor ducha),
ktéry stanowi przedmiot posiadania od chwili jego stworzenia'®. Dla
nabycia prawa uzywacza istotne jest natomiast to, aby wynalazca ukon-
czyl idee wynalazku oraz byt w posiadaniu wszystkich jego istotnych
elementow!'®.

Posiadanie musi rozpocza¢ si¢ na terytorium Francji. W doktrynie przy-
jeto, ze posiadanie wynalazku na terytorium Francji nalezy rozumiec
jako posiadanie go przez osobe, ktéra w dniu zgloszenia lub w dacie
pierwszenstwa wykonywata swojg dziatalnos¢ lub przynajmniej czes¢
swojej dzialalnosci w zwiazku z przedmiotowym wynalazkiem na tym
terytorium, przy czym lokalizacja, w ktdrej uzyskano wiedze o wyna-
lazku, jest nieistotna'®.

d'exploiter l'invention malgré l'existence du brevet. Le droit reconnu par le présent
article ne peut étre transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie
de I'entreprise auquel il est attaché”.

» G. Gaultier, Naissance et fondement de lexception de possession personnelle antérie-
ure en matiére de brevets [w:] Droits de propriété intellectuelle. Liber Amicorum Georges
Bonet, Litec 2010, s. 233.

19 Czesciowo zblizony system funkcjonuje rowniez w prawie belgijskim.

1% Por. G. Gaultier, Naissance et fondement..., s. 231.

192 Koncepcja ta przypomina konstrukcje nabycia prawa do utworu w prawie au-
torskim.

103 P. Mathély, Le nouveau droit frangais des brevets d’invention, JNA 1991, s. 299.

19 1. Passa, Droit de la propriété industrielle, t. 2, LGD] 2013, n° 514.
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