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CHARAKTER PRAWNY CZYNNOSCI SKUTKUJACYCH
WYCZERPANIEM PATENTU

Whprowadzenie opatentowanego produktu do obrotu stanowi, obok stosowania
wynalazku oraz uzywania wyrobow opatentowanych, podstawowy rodzaj dziatania
sktadajacego si¢ na korzystanie z wynalazku. Powszechnie przyjmuje si¢ rowniez, iz
stanowi ono zasadnicza przestanke warunkujaca wystapienie skutku wyczerpania
patentu’.

W artykule niniejszym podjgta zostanie proba odpowiedzi na pytanie, czy wszystkie -
a jesli nie, to ktore i z jaka chwila - czynnos$ci prawne sktadajace si¢ na wprowadzenie
opatentowanych wyrobéw do obrotu skutkuje wyczerpaniem patentu. Poza nawiasem
prowadzonych rozwazah pozostawione zostang natomiast inne kwestie co do
wprowadzenia wyroboéw do obrotu jako przestanki wyczerpania patentu dotyczace m.in.
legalnosci tego wprowadzenia.

Podstawowym aktem normatywnym dotyczacym prawa patentowego na obszarze Unii
Europejskiej jest Konwencja o Patencie Wspdlnoty?.

! Przez wyczerpanie patentu nalezy rozumieé¢ wygasnigcie prawa Wytycznego przystugujacego uprawnionemu
z patentu w stosunku do konkretnego, okreslonego wyrobu wytworzonego przez zastosowanie patentu na
wyréb jak tez wytworzonego przez zastosowanie patentu na sposob wstgpowania.

2 Konwencja o Patencie Wspdlnoty (Community Patent Convention) zwana dalej Konwencje JPC podpisana
zostata w grudniu 1975 r. w Luksemburgu. Obecnie tekst Konwencji CPC przyjmowany jest w brzmieniu
ustalonym w 1989 r.

Konwencja CPC nie weszla jeszcze dotychczas w zycie, ale nie z powodow merytorycznych, lecz z uwagi
na brak jej ratyfikacji przez wszystkie panstwa Unii Europejskiej. Ratyfikowanie konwencji CPC ma ten
skutek, iz przepisy dotyczace wyczerpania patentu staja si¢ czgscig prawa wewngtrznego. Stad tez niektore
kraje ratyfikujac Konwencj¢ CPC nie wprowadzity w obowiazujacych na ich obszarze ustawach patentowych
zadnych dodatkowych przepiséw (np. Niemcy), inne za$ wprowadzity expressis verbis t¢ konstrukcje (np.
Francja).
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Jak juz wspomniano na samym wstgpie, wprowadzenie opatentowanego produktu do
obrotu jest podstawowym sposobem eksploatacji wynalazku stanowiacym jednocze$nie
podstawowa operacj¢ konstruujaca wyczerpanie patentu.

Punktem wyjécia dla dalszych rozwazan jest art. 25 i 28 Konwencji CPC®. Stosownie do
art 25, ktory okresla zakaz bezposredniego uzycia wynalazku, ,,Patent Wspolnoty bedzie
przyznawal wiascicielowi prawo do zabronienia wszystkim stronom trzecim bez jego

zgody:

a) wytwarzania, oferowania, wprowadzania na rynek lub uzywania produktu, ktory
jest przedmiotem patentu, lub importowania dostarczania produktéw dla tych celow;

b) uzywania sposobu bedacego przedmiotem patentu lub gdy trzecia strona wie, lub

jest jasne w danych okoliczno$ciach, ze uzycie sposobu jest zakazane bez zgody
wladciciela patentu, oferowania sposobu do uzycia w obrgbie terytorium Kontraktujacych
Panstw;

C) oferowania, wprowadzania na rynek, uzywania, lub importowania dostarczania
trzecim stronom produktu otrzymanego bezposrednio w wyniku procesu bedacego
przedmiotem patentu”.

Zgodnie za$ z art. 28 Konwencji po§wigconym wyczerpaniu prawa przyznanego patentem
Wspolnoty ,,Prawa przyznane patentem Wspdlnoty nie beda rozciagane na czynnos$ci
dotyczace produktu chronionego patentem, ktore sa podejmowane w obrebie terytoridw
Kontraktujacych Panstw po tym jak ten produkt zostat wprowadzony na rynek w jednym z
tych Panstw przez wiasciciela patentu lub za jego wyrazna zgoda, chyba ze sa przyczyny
ktore, zgodnie z prawem Wspolnoty, powinny uzasadnia¢ rozciagnigcie na te czynnosci
prawa przyznanego patentem”.

W art. 28 Konwencji CPC ustawodawca uzywa okreslenia ,,wprowadzenie na rynek”
uzytego wezesniej w 2rt. 25.

W orzecznictwie Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwos$ci okreslenia ,,wprowadzenie na
rynek”, ,umiejscowienie na rynku” i ,wprowadzenie do cyrkulacji” sa uzywane
zamiennie, za$ okreslenia ,,wprowadzenie do handlu”, ,dystrybucja na rynek” i
,wprowadzenie na otwarty rynek” sa rowniez uzywane w prawniczej literaturze
przedmiotu. Majac to na wzgledzie wydawaé by si¢ mogto, iz poniewaz ustawodawca
uzywa dostownie tego samego okreSlenia, to termin ten zar6wno w 2rt. 25, jak i 28
Konwencji CPC powinien by¢ interpretowany w tym samym znaczeniu. Jak podkresla si¢
jednak w literaturze przedmiotu, interpretacja taka jest jednak nie do przyjecia i termin ten
w kazdym z tych przepisow petni inny funkcje”.

s Zmiany dokonane w Konwencji CPC w 1989 r. obejmowaty wykreslenie niektorych przepisow,

zmiang tresci niektorych oraz zmiang numeracji pozostatych. Obecny 2rt. 25 Konwencji CPC odpowiada swoja
tre$cia dawnemu (z 1975 r.) 2rt. 29, za$ 2rt. 28 art. 32.

4 Por.np. A.Benyamini: Patent Infringement in the European Community, International Review of
Industrial Property and Copyright Law 1993, No. 13, s. 334.
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Termin ,,wprowadzenie na rynek” uzyty w art. 25(a) Konwencji CPC zostal
prawdopodobnie zapozyczony z prawa patentowego Niemiec, Holandii i Wiloch, w
ktérych obszarze prawnym juz wczesniej funkcjonowat. Tak na przyktad ,,wprowadzenie
na rynek” interpretowane jest w niemieckim prawie w znaczeniu transferu kontroli nad
produktem®. Orzecznictwo niemieckie koncentrujac si¢ nad handlowymi aspektami tego
terminu interpretuje go szeroko jako obejmujacy rowniez czynno$ci przygotowawcze w
handIu®.

W orzecznictwie brytyjskim z kolei zakazano ,sprzedawania” opatentowanego
produktu, rozumiejac przez to pojgcie nie tylko sprzedaz i inne czynnosci prowadzace do
przeniesienia wlasnosci, ale rowniez przeniesienie samego posiadania produktu z
wyjatkiem jego wypozyczenia’,®.

Jak wyzej wskazano, ,,wprowadzenie na rynek” czgsto uzywane jest zamiennie z
terminami takimi, jak ,,wprowadzenie do cyrkulacji”’, ,umiejscowienie na rynku”,
,wprowadzenie do handlu” lub ,,dystrybucja na rynek”. Te synonimy moga stuzy¢ do
wyjasnienia uzytego w art. 25(a) terminu ,,wprowadzenie na rynek” jako obejmujacego
zawieranie jakichkolwiek transakcji handlowych prowadzacych do wniesienia produktow
do ,strumienia handlu”. Poprzez uzycie bardziej handlowego niz prawnego terminu
Konwencja CPC uwydatnia czy tez inaczej mowiac kladzie nacisk na handlowy,
ekonomiczny strong czynnosci sktadajacych si¢ na ,,wprowadzenie produktu na rynek”.
Sad zatem badajac naruszenie patentu poprzez ,,wprowadzenie na rynek” opatentowanego
produktu, powinien skoncentrowaé si¢ nie na tym, czy w danym konkretnym przypadku
zawarto umowg sprzedazy, najmu, dzierzawy itp., lecz czy za posrednictwem tych
czynnosci faktycznie wprowadzono produkt do handlu. ,Wprowadzenie na rynek”
wymaga, jak to si¢ okre§la w prawie Unii Europejskiej, transferu fizycznej kontroli nad
produktem nastgpujacego od jednej do drugiej osoby poprzez przeniesienie
odpowiedniego tytulu prawnego, niekoniecznie wlasnoséci, ale réwniez na przyktad
samego posiadania. Produkt moze zatem zosta¢ wprowadzony na rynek w drodze zwyktej
sprzedazy, sprzedazy komisowej, sprzedazy ratalnej, leasingu, zamiany, najmu jak

® Podobnie termin ten jest rozumiany réwniez na gruncie prawa holenderskiego i wloskiego. Por. szerzej na ten
temat U. Schatz: The Exhaustion of Patent Rights in the Common Market, International Review of Industrial
Property and Copyright Law 1971, No. 1,s. 7.

®Por.R.Gerntholz: Principles of South African Patent Law and a Comperative Reference to German
Patent Law, 1971, s. 192. Podano za A. Benyamini: op. cit., s. 119.

" Por. szerzej na ten temat B. White: Patents for Inventions and the Protection of Industrial Designs, London

1983, s. 206. Podano za A. Benyamini: op. cit.; por. rowniez B. Czachdrska-Jones: Naruszenie
patentu. Zagadnienia podstawowe, Wroctaw 1988, s. 134.
8 Wychodzac poza obszar prawa krajéw Unii Europejskiej dla przyktadu mozna rowniez podaé, iz w sec. 272(a)
Aktu Patentowego USA z 1952 r. ustawodawca zakazat ,,sprzedazy” opatentowanego produktu bez zezwolenia
(upowaznienia) uprawnionego z patentu. W orzecznictwie amerykanskim termin ,,sprzedaz” interpretowany jest
weziej niz w wigkszosci krajow europejskich jako nie obejmujacy dziatan przygotowujacych transakcjg
sprzedazy, jak reklama produktu, oferta kupna czy wystawienie na sprzedaz. Por na ten temat
B.Czachoérska-Jones: op.cit
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rowniez w drodze udzielenia licencji do uzywania produktu. Handlowe konotacje terminu
.wprowadzenie na rynek” nie oznaczaja, iz wylaczone sa z zakresu tego pojecia czynnosci
0 charakterze nieodptatnym pod warunkiem, ze nie sa to czynnosci, ktore art. 27(a)
Konwencji CPC okresla jako czynnosci prywatne i nichandlowe®.

»Wprowadzenie na rynek” nastgpuje nie tylko poprzez dokonanie czynno$ci na duza
skale, ale, jak si¢ rowniez przyjmuje, i pojedyncza sprzedaz okreslonego produktu moze
miesci¢ si¢ w ramach tego pojgcia, w tych ramach nie miesci si¢ jednak dostarczenie
produktu w celach przeprowadzenia na nim eksperymentu w imieniu dostawcy.
»Wprowadzeniem na rynek” nie jest réwniez przemieszczenie produktéw pomigdzy
zaktadami czy oddzialami w ramach tego samego przedsigbiorstwa, poniewaz nie jest ono
wprowadzeniem tych przedmiotow do handlu.

W polskiej literaturze prawa patentowego odpowiednikiem terminu ,,wprowadzenie na
rynek” jest okreslenie ,,wprowadzenie do obrotu”. Termin ten powszechnie rozumiany jest
w podobnym znaczeniu, jakie nadaje si¢ mu w prawie Unii Europejskiej. Przyjmuje sig¢
bowiem, ze wprowadzenie do obrotu okreSlonego przedmiotu stanowi czynno$é, ktdra
powoduje przejscie na inna osobg bezposredniego faktycznego wiadztwa nad tym
przedmiotem. Stan ten zachodzi woéwczas, gdy w rezultacie wykonania umowy sprzedazy,
najmu, dzierzawy itp. zbywca traci, nabywca za$ uzyskuje faktyczne wiladztwo nad
rzeczy™. Nie ma natomiast w literaturze polskiego prawa patentowego jednolitego
stanowiska w kwestii zaliczenia do ,,wprowadzenia do obrotu” produktu czynnosci czy tez
inaczej moéwiac dzialan przygotowujacych to wprowadzenie. Wedhug jednego,
przewazajacego stanowiska w pojeciu tym mieszcza si¢ czynnosci przygotowujace
wprowadzenie wyrobow na rynek, takie jak oferowanie sprzedazy czy wynajgcia produktu,
wystawienie na sprzedaz czy reklamowanie wyrobu™. Natomiast stosownie do stanowiska
przeciwnego, zgodnego z interpretacja tego pojecia na obszarze Unii Europejskiej',
wymienione czynnosci przygotowujace wprowadzenie wyrobu na rynek stanowia odrgbne
od ,,wprowadzenia do obrotu” zachowania wchodzace w sfer¢ wytacznos$ci zastrzezonej
dla uprawnionego z patentu®®, .

® Stosownie bowiem do tego przepisu prawa przyznane Patentem Wspélnoty nie rozciagaja sig na: ,,a)
czynnosci dokonane prywatnie i w celach niehandlowych...”

0 por. B. Gawlik: Cywilnoprawna ochrona praw majqtkowych [w:] Prawo wynalazcze. Zagadnienia
wybrane, Warszawa 1978, s. 351; por. rowniez A. Szajkowski: Ochrona patentu [w:] System prawa
wlasnosci intelektualnej, t. 111. Prawo wynalazcze, Wroctaw 1990, s. 283.

™ Por. np. A. Szajkowski: op. cit., s. 281; B. Czachérska-Jones: op. cit., s. 201.

12 por. art 25 pkt a Konwencji CPC.

¥ por.B.Gawlik: op.cit., s. 351.

¥ W tym miejscu podjeto jedynie probe ustalenia zakresu pojecia ,,wprowadzenie do obrotu”, nie za$, czy
czynnosci przygotowujace to wprowadzenie pociagaja za soba naruszenie patentu, czy tez nie. Na ten temat
réwniez brak w polskim orzecznictwie i doktrynie jednolitego stanowiska. Ze wzgledu jednak na ramy niniejszego

opracowania kwestia ta zostata pominigta. Por szerzej na ten temat np. A. Szajkowski: op. cit, s. 283.
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Dokonujac analizy znaczenia uzytego w art. 28 Konwencji CPC okreslenia
»~wprowadzenie na rynek” postawiono pytanie, czy transakcje, ktore nie oznaczaja czy tez
inaczej nie sa rOwnoznaczne z catkowity sprzedazy opatentowanego produktu, prowadza
do wyczerpania prawa z patentu tego produktu, w literaturze przedmiotu dotyczacej prawa
Unii Europejskiej, jak wyzej wskazano, zaproponowano przyjgcie rozwiazania, zgodnie z
ktérym nie ma konieczno$ci zawgzania okre$lenia ,,wprowadzenie na rynek” tylko i
wylacznie do sprzedazy, lecz mozna go réwniez rozciggnac na inne transakcje takie jak
najem lub leasing, ktore roéwnie jak sprzedaz pozwalaja uprawnionemu z patentu na
uzyskanie korzysci zagwarantowanych mu przez monopol patentowy. Z drugiej za$ strony
przyjmuje si¢ obecnie, ze nie wszystkie z tych transakcji prowadza do wyczerpania
patentu. Podkresla si¢ bowiem, Ze ograniczenie prawa uprawnionego z patentu poprzez
takie ujgcie okreélenia ,,wprowadzenie na rynek” w kontek$cie wyczerpania prawa jest nie
do przyjecia, poniewaz je$li obejmujemy nim réwniez najem, prowadzi ono do nie
dajacych si¢ w zaden sposob zaakceptowal rezultatow, nie uzasadnionych ponadto
potrzebami doktryny wyczerpania patentu®®, w uzasadnieniu tego stanowiska podaje sie, ze
zarowno konstrukcja wyczerpania prawa, jak i prawo Unii Europejskiej wywodzi si¢ z
drzenia do zapewnienia wolnego i swobodnego ruchu czy tez inaczej mowiac przeptywu
towarow na rynku objetym regulacja prawny. Taki przeptyw towaréw jest mozliwy, tylko
jesli produkty te zostaty wprowadzone do handlu i moga w nim swobodnie cyrkulowac™.
Przyjmujac za uzasadniony taka argumentacje¢ twierdzi si¢, ze do wyczerpania prawa
prowadza takie czynnosci, ktore jak najlepiej realizuja ide¢ wprowadzenia towaru do
handlu. Nastepuje to poprzez przeniesienie posiadania produktu i - jak przyjmuje si¢
obecnie - jego wlasnosci. Przyjmuje sie¢ zatem, ze produkty ciagle bedace wiasnoscia
uprawnionego z patentu nie moga wchodzi¢ w zakres reguly wyczerpania prawa'’, a o
moznosci i zakresie korzystania z nich rozstrzyga tre$¢ stosunku prawnego laczacego
uprawnionego z patentu z podmiotem Kkorzystajacym z przedmiotu uciele$niajacego
wynalazek.

15 por. A. Benyamini: op. cit. s. 335.

18 Podobne uzasadnienie dla konstrukcji wyczerpania prawa stosuje obecnie Niemiecki Federalny Sad
Najwyzszy, ktory przyjal, iz wyczerpanie prawa znajduje zastosowanie tylko do towarow, ktore byly lub juz sa w
wolnej cyrkulacji na obszarze Wspolnoty. Por. A. Benyamini: op. cit.

7 Jest to aktualnie obowiazujace stanowisko na gruncie prawa Unii wypracowane przez orzecznictwo
Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwo$ci oraz doktryne prawa. Wczesniej przyjmowano bowiem, iz skutek
wyczerpania moze zosta¢ osiagnigta poprzez samo przeniesienie wsiadania produktu.
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Omawiajac warunki, jakie muszka zosta¢ spelnione, aby uzna¢ dana czynno$¢ prawna
za prowadzaca do wyczerpania prawa, zwraca si¢ réwniez baczna uwage na inne
uzasadnienie doktryny wyczerpania, ktorym jest uzyskanie przez uprawnionego z patentu
pelnego wynagrodzenia za patent. Stad tez przyjmuje si¢, ze nie mozna uznal, iz
uprawniony z patentu otrzymat pelne wynagrodzenie, jesli opatentowany produkt zostat
przez niego tylko wynajety na jaki$ okreslony czas. Podobnie zwraca sig¢ rOwniez uwagg,
7ze uprawniony z patentu nie otrzymuje pelnego wynagrodzenia przed dokonaniem
sprzedazy w komisie.

Dla uzasadnienia przedstawionych wyzej warunkow, ktorych speinienie warunkuje
wyczerpanie prawa, podaje si¢ rowniez, ze w przypadku ich odrzucenia zaden uprawniony
z patentu nie chciatby na przyklad wynaja¢ opatentowanego produktu, gdyby dalsza
odsprzedaz tego produktu czy tez mozliwo$¢ zakazania jego okre$lonego uzywania nie
znajdowata juz ochrony w prawie patentowym. Stosujac prawo wyczerpania do takich
transakcji, jak si¢ zauwaza, byloby nie tylko powaznym ograniczeniem praw
przyshugujacych uprawnionemu z patentu, ale rowniez pociagatoby za soba uszczerbek dla
przystugujacego mu prawa wiasnosci w stosunku do tych produktéw, co byloby juz
sprzeczne z art. 222 Traktatu Rzymskiego'®. Wyczerpanie patentu w stosunku do
okreslonego produktu nie powoduje bowiem wyczerpania prawa wlasnosci tego produktu.

Reasumujac, obecnie w doktrynie prawa Unii Europejskiej dominujacy jest poglad,
zgodnie z ktorym wyrazenie ,,wprowadzenie na rynek” powinno by¢ interpretowane jako
odnoszace si¢ do produktow, ktore zostaty wprowadzone do obrotu handlowego jako
wolne od jakiegokolwiek prawa przystugujacego uprawnionemu z patentu. Dopoty, dopoki
uprawniony z patentu nie otrzymal pelnego wynagrodzenia za okreslony produkt i nie
wyzbyt si¢ prawa wilasnosci tego produktu, wyczerpanie prawa nie nastgpuje’®.

Majac na wzgledzie przedstawione rozwazania, przyjmuje si¢, ze zgodnie z prawem
Unii ,,wprowadzenie produktu na rynek” skutkujace wyczerpaniem patentu moze nastapic
na podstawie cywilnoprawnych umoéw: sprzedazy, komisu, zamiany, dostawy, leasingu z
opcja sprzedazy.

18 Zgodnie bowiem z tym przepisem ,, Traktat ten nie bedzie w zaden sposob naruszat regut prawnych Panstw
Cztonkowskich rzadzacych wlasnoscia™.

% Wychodzac poza obszar prawa Unii Europejskiej mozna dla przyktadu podaé réwniez, jak problem
,Wyczerpania patentu” rozwiazywany jest przez prawo Standéw Zjednoczonych.

Otoz roéwnolegle do rozwoju konstrukcji ,,wyczerpania” przez prawnikow niemieckich, orzecznictwo
amerykanskie juz pod koniec XIX w. wypracowato w wielu orzeczeniach ekwiwalentng konstrukcj¢ prawna
prowadzaca do podobnego jak. ,,wyczerpanie” skutku, okreslana jako tzw. ,,doktryng pierwszej sprzedazy” lub
tez ,,doktryng Adams v. Burkg”. Zgodnie z ta konstrukcja poprzez pierwsza uprawniona sprzedaz opatentowany
produkt zostaje niejako ,,wyniesiony” z zakresu monopolu patentowego przystugujacego uprawnionemu z
patentu. Obecnie w doktrynie amerykanskiej przyjmuje sig, iz konstrukcja wyczerpania patentu oparta jest nie
tylko na prawie patentowym, ale rOwniez na prawie antytrustowym, na gruncie ktérego powinna by¢ traktowana

jako tzw. ,reguta zdrowego rozsadku”. Por. A. Benyamini: op. cit., s. 291.



105

Konstrukcja wyczerpania patentu moze w praktyce wywolywaé watpliwosci co do
poprawnosci przyjmowanej konstrukcji prawnej. Dla przyktadu mozna poda¢ sytuacjg, w
ktorej nastgpuje sprzedaz opatentowanego produktu z jednoczesnym ustanowieniem na
nim prawa zastawu na rzecz uprawnionego z patentu. Poniewaz podkresla sig, ze
wyczerpanie prawa nastgpuje, jesli uprawniony z patentu nie zachowuje juz
jakiegokolwiek prawa w stosunku do opatentowanego przedmiotu, to by¢ moze w takiej
sytuacji wyczerpanie nie nastgpuje. Mozliwe sa do przyjecia dwa rozwigzania zaistniatej
sytuacji. Zgodnie z pierwszym, jak si¢ wydaje mniej przekonywajacym, ten przypadek
stanowi wyjatek od zasady wyczerpania prawa. Stosownie za$ do drugiego stanowiska, za
ktérym nalezy si¢ opowiedzie¢, mamy tutaj do czynienia z dwiema transakcjami: umowg
sprzedazy i ustanowieniem zastawu. Ustanowienie zastawu nastgpuje niezaleznie od
sprzedazy, ma charakter nastepczy, niejako niezalezny od samej sprzedazy, i w zwiazku z
tym skutku ,wyczerpania prawa” nie wyklucza. Problem ten nie jest obecnie
rozstrzygnigty na gruncie prawa Unii; nie rozstrzyga go bowiem ani zaden przepis
ustawowy, ani zadne z orzeczen Europejskiego Trybunatlu Sprawiedliwosci.

W polskiej literaturze prawa wynalazczego powszechnie przyjmuje si¢, analogicznie
jak w prawie Unii Europejskiej, niezaleznie czy zalicza si¢ je do zakresu pojgcia
»wprowadzenie do obrotu”, czy tez nie, ze czynno$ci przygotowujace wprowadzenie
wyrobu do obrotu nie pociagaja za soba skutku wyczerpania prawa®.

Katalog czynno$ci prawnych wywotujacych skutek wyczerpania patentu w
dotychczasowej literaturze polskiej jest szerszy niz powszechnie przyjmowany w obrgbie
prawa Unii, poniewaz obejmuje on roOwniez czynnosci prawne nie pociagajace za soba
przeniesienia wlasnosci produktu wytworzonego wedlug opatentowanego wynalazku jak
najem i dzierzawa?".

Poniewaz do tej pory orzecznictwo nie wypowiedziato si¢ na ten temat, a brak w tej
mierze ustawowe] regulacji, pojawia sie pytanie co do zasadno$ci takiego Stanowiska.
Wydaje sig, ze zwlaszcza w kontekscie regulacji obowiazujacej we Wspdlnym Rynku,
wyksztalconego tam  orzecznictwa oraz postanowien Ukladu Europejskiego
ustanawiajaCego stowarzyszenie miedzy Rzeczapospolita Polska, z jednej strony, a
Wspolnotami Europejskimi i ich pafistwami cztonkowskimi z drugiej strony?, uzasadnione
jest stanowisko postulujace rozumienie konstrukcji wyczerpania patentu przyjete na
gruncie prawa Unii, tym bardziej ze uzasadnienie tej konstrukcji jest przekonywajace.

20 Por. np. A. Szajkowski: op. cit.; B. Czachorska-Jones: op. cit.; B. Gawlik: op. cit.

2 |bid.

22 Stosownie bowiem do art. 66 pkt 1 Ukfadu ,,Polska begdzie nadal doskonalita ochrong praw wiasnosci
intelektualnej, przemystowej i handlowej w celu osiagnigcia, do konca piatego roku od dnia wejscia w Zzycie
niniejszego uktadu, poziomu ochrony podobnego do obowiazujacego we Wspolnotach, zgodnie z przepisami

Wspolnot, ..., wlaczajac w to porownywalne $rodki realizacji tych praw.
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Wprowadzenie tak rozumianego ,,wyczerpania patentu” do prawa polskiego moze
nastapi¢, albo poprzez odpowiednia regulacje¢ dokonany w drodze legislacyjnej albo
poprzez wyksztalcenie jednolitego orzecznictwa w tej mierze, w przypadku ewentualnej
odpowiedniej regulacji ustawowej mozna opowiedzie¢ si¢ za takim rozwigzaniem tylko i
wylacznie w przypadku regulacji wiasciwej nie budzacej zadnych watpliwosci
interpretacyjnych?®.

v

Dokonujac podsumowania przeprowadzonych w niniejszym artykule rozwazan,
mozemy stwierdzi¢, ze obecnie na gruncie prawa polskiego uzasadnione jest przyjecie
konstrukcji wyczerpania patentu interpretowanej zgodnie z orzecznictwem oraz doktryny
prawa w Unii Europejskiej. Stanowisko takie jest tym bardziej zasadne, ze brak
dotychczas w Polsce utrwalonego stanowiska w tej kwestii, a taka ,,recepcja” pozwoli nam
positkowo skorzysta¢ zarowno z orzecznictwa Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci,
orzecznictwa sadowego cztonkow Unii Europejskiej oraz dorobku zachodniej doktryny
prawa.

Przyjmujac proponowany interpretacj¢ konstrukcji wyczerpania patentu, nalezy
przyjaé, ze na gruncie prawa polskiego skutek ,,wyczerpania” moze zostaé osiagnigty
jedynie na podstawie cywilnoprawnych uméw: sprzedazy, zamiany, darowizny, leasingu z
opcja sprzedazy oraz dostawy.

2 Postulat ten wydaje si¢ zasadny zwlaszcza w kontekscie regulacji wyczerpania prawa w obrgbie prawa
autorskiego. Konstrukcja ,,wyczerpania” na gruncie prawa autorskiego w prawie Unii Europejskiej jest podobna
do konstrukcji przyjmowanej w zakresie prawa patentowego. Tymczasem wprowadzajac wyczerpanie prawa w
naszej nowej ustawie o prawie autorskim ustawodawca stworzyt konstrukcje ,,hybrydalny”, daleko odbiegajaca
od rozwigzan przyjetych w krajach zachodnich. Z problemem tym stara upora¢ si¢ doktryna, ale i tak
podejrzewa¢ mozna, iz w praktyce orzecznictwa sadowego wystapia powazne problemy. Por. na ten temat np. J.
Barta, R. Markiewicz: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Komentarz, Warszawa
1995, s. 264—269. Projekt konstrukcji wyczerpania patentu w nowym projekcie kodeksu ochrony wihasnosci
przemystowej (w wersji z sierpnia 1995 r.) rowniez - podobnie jak w prawie autorskim - zawiera regulacje
budzaca powazne zastrzezenia. Przeciwko takiemu rozwigzaniu nalezy zdecydowanie si¢ opowiedzie¢. Analiza
konstrukcji wyczerpania patentu w projekcie kodeksu ochrony wiasnosci przemystowej bedzie przedmiotem
odrgbnego opracowania.
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LEGAL CHARACTER OF TRANSACTIONS LEADING TO EXHAUSTION
OF THE PATENT RIGHT

Summary

Putting on the market of a patented product is the principal way of exploiting the
invention. It is also the act which triggers the operations of the exhaustion rule.

In European Community Court of Justice case law and in legal literature the terms
»marketed”, ,,put on the market”, ,,placed on the market”, ,,put into circulation”, ,,put into
trade”, ,,put into commerce” or ,,distributed on the market” are used inter- changeably.

In this article the author discusses a meaning of the term ,,putting on the market” in EC
law and in Polish law.

The term ,,putting on the market” has different meanings in Art. 25 and Art. 28 of
Community Patent Convention (CPC).

In Art. 25 CPC ,,putting on the market” requires the transfer of physical control over the
product covered by a patent from one person to another. In Art. 25 CPC this term has a
commercial connotation which implies that the product must be transferred as part of a
transaction the subject of which is the product. A product may be put on the market by way
of a sale, hiring, leasing or exchange. Referring to exploiting of patent, this term has the
same meaning in Polish literature.

In Art. 28 CPC ,,putting on the market” is limited to cases, where both possession and
title in the product are transferred by patentee. In Art. 28 CPC this term does not embrace
hiring.

The expression ,,putting on the market” should be interpreted in the context of
exhaustion as referring to products which have been brought into circulation or put into
trade, free of any right or interest on the part of the patentee. As long as the patentee has
not received the full reward in respect of the product, and he retains some part of his
property right in it, there can be no exhaustion.

In Polish legal literature the expression ,,putting on the market” has a different meaning
in the context of exhaustion. This term embraces both transactions where possession and
title in the product are transferred, and transactions where only possession is transferred,
i.e. hiring. The author of this article does not accept this meaning of the term ,,putting on
the market”.



