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Wyczerpanie patentu
w projekcie kodeksu
ochrony witasnosci przemystowe|

Przygotowany w Urzedzie Patentowym RP projekt kodeksu
ochrony wiasnosci przemystowej* w art. 71 wprowadza kons-
trukcje prawng wyczerpania patentu. Jest to w polskiej legis-
lacji patentowej regulacja nowa, chociaz nie mozna powie-
dzieé, iz nieznana polskiej doktrynie prawa patentowego®.
Biorac pod uwage coraz zywsze dyskusje na temat wyczerpa-
nia prawa, $wiadczace o coraz wiekszym znaczeniu tej kons-
trukcji, w artykule niniejszym podjeta zostanie préba oceny
zaproponowanego rozwigzania legislacyjnego.

Wprowadzenie wyczerpania patentu do polskiego porzadku
prawnego, jak sie wydaje, powinno zostaé poprzedzone
przyjeciem zasadniczych zalozen w zakresie rozumienia
tej konstrukcji. Chodzi tutaj mianowicie o to, czy ma by¢ ona
rozumiana w znaczeniu przyjetym na gruncie prawa Unii
Europejskiej, czy tez nalezy nadac¢ jej nieco inne znaczenie.
Woydaje sie, iz poniewaz u podstaw wprowadzenia do projektu
kodeksu ochrony wtasnosci przemystowej konstrukcji wy-
czerpania patentu, jak rowniez i innych projektowanych zmian,
lezy dazenie do harmonizacji polskiego prawa patentowego z
prawem Unii, to mozna sadzi¢, ze przedstawiong propozycje
wprowadzenia omawianej konstrukcji oparto na pierwszym, ze
wskazanych, znaczeniu®. Pojawia sie zatem pytanie co do
poprawnosci legislacyjnego ujecia tej konstrukcji.

Na gruncie prawa Unii Europejskiej aktualnie dominujacym
jest poglad, zgodnie z ktérym wyczerpanie patentu nastepuje
woéwczas, jesli produkt wprowadzony zostat na rynek legalnie i
.uprawniony z patentu miat mozno$¢ osiggniecia korzysci
majatkowej, jakg dawat mu patent. Wprowadzenie produktéw
na rynek rozumiane jest z kolei jako od noszace sie do
produktéw, ktére zostaty wprowadzone do obrotu handlowego
jako wolne od jakiegokolwiek prawa przystugujacego
uprawnionemu z patentu®.

W tym miejscu mozna poda¢ — jako przyktad — sposob
legislacyjnego ujecia przedstawionej konstrukcji w ustawie
francuskiej oraz Konwencji o Patencie Wspdlnoty®. Stosownie
do art. 613 — 6 francuskiego Codedela propriete intellec-
tuelle ,,Prawa wynikajgce z patentu nie obejmujg czynnosci
dotyczgcych produktu chronionego tym patentem dokonanych
na terytorium francuskim po tym, jak produkt ten zostat
wprowadzony do obrotu we Francji przez uprawnionego z pa-
tentu albo za jego wyrazng zgodg".

Zgodnie z art. 28 Konwencji CPC ,Prawa przyznane paten-
tem Wspdinoty nie bedg rozciggane na czynnosci dotyczace
produktu chronionego patentem, ktére sq podejmowane w
obrebie terytoriow Kontraktujgcych Panstw, po tym, jak
produkt ten zostat wprowadzony na rynek w jednym z tych
panstw przez wtasciciela patentu lub za jego wyrazng
zgodg, chyba ze sg przyczyny ktore, zgodnie z prawem
Wspdlnoty, powinny uzasadniaC rozciggniecie na te
czynno$ci prawa przyznanego patentem".

Urzad Patentowy RP w projekcie kodeksu ochrony wias-
nosci przemystowej proponuje nastepujaca konstrukcje

Nowator" 1/96

prawna: ,,Patent nie rozcigga sie na dziatania dotyczgce
wyrobu wedtug wynalazku lub wytworzonego sposobem
wedfug wynalazku, polegajgce w szczegdlnoSci na jego
uzywaniu, oferowaniu do sprzedazy lub sprzedawaniu, jezeli
wyrob zostat uprzednio zgodnie z prawem sprzedany bgdz
wprowadzony do obrotu przez uprawnionego z patentu lub
Za jego zgodg".

Powszechnie przyjmuje sie, iz okreslenie ,wprowadzenie
produktu do obrotu” w kontekscie wyczerpania prawa jest
pojeciem wezszym od pojecia ,wprowadzenie produktu do
obrotu”, skladajacego sie na zastrzezong monopolem paten-
towym sfere uprawnien przystugujgcych uprawnionemu z
patentu. Okreslenie to obejmuje bowiem tylko takie
dziatania, ktére mogg by¢ realizowane poprzez sprzedaz,
jak roéwniez inne czynnosci prawne prowadzace do
przeniesienia wiasnosci produktu.® Tymczasem nasz
ustawodawca w sposéb wyrazny traktuje sprzedaz jako
dziatanie odrebne od wprowadzenia do obrotu, co wydaje
sie by¢ rozwigzaniem niezasadnym, wywotujacym zupetnie
niepotrzebnie problemy interpretacyjne. Pojawia sie bowiem
pytanie, co nalezy rozumie¢ przez wprowadzenie produktu
do obrotu, skoro nie jest nim jego sprzedaz. Watpliwosci te
nie powstawatyby, gdyby ustawodawca uzyt okreslenia:
..-.Sprzedany badz w inny sposoéb wprowadzony do
obrotu...”

Drugi zarzut, jaki mozna postawi¢ proponowanemu rozwig-
zaniu legislacyjnemu, dotyczy braku regulacji zwigzanej z
eksterytorialnym wyczerpaniem prawa. Wydaje sie
bowiem celowe wprowadzenie takiej konstrukcji, chociaz
moze w wezszym zakresie niz to ma miejsce na gruncie
polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
W ustawie tej bowiem w art. 51 ust. 3 wprowadzono
nastepujacy zapis: ,Nie stanowi naruszenia autorskich praw
majatkowych import egzemplarzy wprowadzonych do obrotu
na terytorium panstwa, z ktérym Rzeczpospolita Polska
zawarta umowe o utworzeniu strefy wolnego handlu”. Jest to
zastrzezenie dokonane przez polskiego ustawodawce
jednostronnie i nie uzalezniajgce skutku wyczerpania prawa
od wprowadzenia takiej samej regulacji w prawie
wewnetrznym panstw, z ktorymi Polska podpisata umowe o
utworzeniu  strefy wolnego handlu.”  Wprowadzenie
konstrukcji miedzynarodowego wyczerpania patentu do
polskiego porzadku prawnego tylko z pozoru wydawac¢ sie
moze niekorzystne dla polskiej gospodarki i stanowisko takie
nalezatoby podzieli¢, gdyby konstrukcja ta zostata przyjeta
jednostronnie przez Polske. Jesli natomiast taka sama
zasada przyjeta zostataby przez inne panstwa w stosunku
do Polski, np. przez kraje Unii Europejskiej, to niewatpliwie
przyczynitoby sie to do swobodniejszego przeptywu towaréw
i w konsekwencji utatwitoby Polsce rozwdj gospodarczy.
Wydaje sie zatem celowe postulowanie wprowadzenia takiej
konstrukcji, ale uzalezniajgcej skutek miedzynarodowego
wyczerpania patentu od zasady wzajemnosci.

Ostatnig watpliwoscia, jaka powstaje podczas analizy pro-
ponowanej konstrukcji wyczerpania patentu, jest charakter
zgody uprawnionego z patentu na wprowadzenie
produktu do obrotu. Rozwigzanie przyjete w projekcie
kodeksu ochrony wiasnosci przemystowej oznacza, iz
skutek wyczerpania patentu nastgpi nie tylko, jesli
uprawniony z patentu udzieli zgody na jego wprowadzenie
do obrotu w sposdb wyrazny, ale i rowniez w sposob
dorozumiany. Rozwigzanie przyjete w prawie Unii
Europejskiej expresis verbis odwotuje sie tylko do zgody
wyraznej; czy zatem proponowane w projekcie rozwigzanie
nalezy uzna¢ za wtasciwe? Wydaje sie, iz biorgc pod uwage



ochrona prawna

zwlaszcza konsekwencje wyczerpania patentu, przyjecie
zgody dorozumianej bytoby bardzo ryzykowne, mogace w
praktyce wywotywac¢ wiele problemow.

Projekt konstrukcji normatywnej wyczerpania patentu w
projekcie kodeksu ochrony witasnosci przemystowej nie jest
rozwigzaniem nie budzacym zastrzezen. Poniewaz jednak
jest to jeszcze wcigz projekt, a nie juz obowigzujacy przepis
prawa, dlatego tez istnieje mozliwos¢ jego doktadnego,
ale juz nie budzacego watpliwosci, opracowania.

WALDEMAR RAKOCZY

Mgr Waldemar Rakoczy — Miedzyuczelniany Instytut
Wynalazczosci i Ochrony Wiasnosci Intelektualnej
Uniwersytetu Jagiellonskiego w Krakowie.

t Opracowanie niniejsze oparto na brzmieniu projektu
ustawy ,Prawo wiasnosci przemystowej" z sierpnia 1995 r. Projekt
ten powszechnie okreslany jest jako kodeks ochrony wtasnosci
prze- mystowej, totez taka nazwa postuzono sie w artykule.

2 por np. J. Fiotka, Zakres prawa z patentu w polskim

prawie wynalazczym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellonskiego. Prace z wynalazczosci i ochrony wiasnosci
intelektualnej, zeszyt 39, Krakéw 1985, s. 91; P. Lisiecki,

Wyczerpanie patentu [w:] Problemy prawa wynalazczego i
patentowego, cz. 1, Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego w
Katowicach, nr 62, Katowice 1974; S. Soltysinski, Charakter praw
wynalazcy, Poznan 1967, s. 82; B. Czachérska-Jones, Ochrona
patentu [w:] System prawa wiasnosci intelektualnej, t. [l — Prawo
wynalazcze, Wroctaw 1990, s. 278; B. Czachoérska-Jones, Na
ruszenie patentu . Zagadnienia podstawowe, Wroctaw 1988, s. 155 i
197.

3 Stanowisko takie wydaje sie jak najbardziej zasadne,

biorac zwlaszcza pod uwage, iz brak — jak dotad — w Polsce
ugruntowanego i powszechnie akceptowanego stanowiska, tak w
orzecznictwie jak i nauce prawa, przyjmujgcego odmienng od
stosowanej w Unii Europejskiej i jej krajach cztonkowskich
propozycje rozumienia konstrukcji wyczerpania patentu.

4 Por. szerzej na ten temat W. Rakoczy, Charakter

prawny czynno$ci skutkujgcych wyczerpaniem patentu, Zeszyty
naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z wynalazczosci i
ochrony wlasnosci intelektualnej, zeszyt 65 (w druku).

5 Konwencja o patencie Wspdlnoty (Community Patent

Convention) podpisana zostata w grudniu 1975 r. w Luksemburgu. W
obecnym brzmieniu tekst tej Konwencji ustalony zostat w 1989 r.
Ratyfikacja Konwencji ma ten skutek, iz jej postanowienia odnoszace
sie do wyczerpania patentu stajg sie ex lege czescig prawa
wewnetrznego panstwa ratyfikujgcego. Stad tez niektére kraje
cztonkowskie Unii — jak np. Niemcy — ratyfikujac Konwencje, nie
wprowadzity zadnych nowych zapiséw w ustawie patentowej,
odnoszacych sie do kwestii wyczerpania patentu, inne natomiast —
jak np. Francja — zapis konstrukcji wyczerpania patentu dostosowaty
do wymogoéw konwencyjnych.

& Tymczasem wprowadzenie produktéw do obrotu,

wchodzace j w zakres zastrzezonego dla uprawnionego z patentu
Jkorzystania ; z wynalazku", realizowane moze by¢ réwniez za
posrednictwem ; czynnosci prawnych nie powodujgcych przeniesienia
wiasnosci produktu, lecz tylko jego posiadania, jak ma to miejsce np.
przy umowie najmu.

! Polska podpisata umowe o utworzeniu strefy wolnego

handlu , z krajami nalezacymi do Unii Europejskiej oraz krajami
nalezacymi do EFTA. W stosunku do tych krajéow znajdzie zatem na
gruncie prawa autorskiego zastosowanie instytucja
migdzynarodowego wyczerpania prawa. Por na ten temat J. Barta,
R. Markiewicz, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, Warszawa 1995, s. 269.

Poktosie EUREKI "95

W dniu 15 listopada 1995 r. zakonczyly sie trwajace tydzien 44.
Miedzynarodowe Targi Wpynalazkéw, Nauki i Innowac;ji
Przemystowych ,,Brussels — Eureka” w Brukseli, w ktérych juz
po raz piaty z kolei wzielo udzial Stowarzyszenie Polskich
Wynalazcow i Racjonalizatorow. W biezacym roku w stoisku polskim
eksponowanotacznie27 wyselekcjonowanych wynalazkéw zgtoszonych
gtéwnie przez wyzsze uczelnie techniczne, instytuty naukowe, duze
zaklady produkcyjne oraz wynalazcéw indywidualnych. Jak oceniajg
organizatorzy imprezy byt to dotychczas najbardziej udany, pod
wzgledem liczby i warto$ci wystawionych wynalazkéw, pokaz dorobku
polskich twércéw innowaciji technicznych na wspomnianych targach.
Wszystkie bowiem demonstrowane tam wynalazki otrzymaty medale,
w tym 12 zlotych (7 ze specjalnym wyréznieniem Miedzynarodowego
Jury), 5 — srebrnych i 10 — brgzowych.

Z najwiekszym zainteresowaniem na wystawie spotkaty sie
wynalazki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu, Politechniki
Warszawskiej, Huty ,Czestochowa”, Instytutu Mechaniki

Precyzyjnej w Warszawie, Osrodka Badawczo-Rozwojowego
,REDOR” w Bielsku-Biatej, Instytutu Chemii i Techniki Jadrowej w
Warszawie, Zespotu Twoércéw ,HERCYKLE” z todzi, mgr
Stanistawa Szczepaniaka z Kielc oraz Zygmunta Hotogi z
Pszczyny.
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W okresie 1-5 listopada czynna byta réwniez Miedzynarodowa
Wystawa ,,Pomysty — Wynalazki — Nowosci” ,IENA’95” w
Norymberdze. | tam juz po raz drugi SPWiR zorganizowato swe
stoisko, eksponujac w roku biezagcym razem 11 wynalazkéw, z ktérych
10 wyrdzniono medalami: 2 — ziotymi, 5 — srebrmymi i 3 —
brazowymi.

Na poczatku grudnia odbylo sie w Komitecie Badan Naukowych
tradycyjne uroczyste wreczenie medali tworcom i wiascicielom
wynalazkéw, laureatom obu wystaw. Na ten temat zamiescimy w
nastepnym numerze ,Nowatora" obszerniejszg publikacje. (S.W.)
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