Podstawowym uprawnieniem
majgtkowym pojawiajacym sie
z chwilg dokonania wynalazku
jest prawo do uzyskania paten-
tu. Komu przystuguje to prawo,
w jakich okolicznosciach ono
powstaje i jak uksztattowac
zasady regulujgce korzystanie
z tego prawa? O tym traktuje
ten artykut.
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Ochrona wtasnosc

rawo do uzyskania patentu na
Pwynalazek jest uprawnieniem

do rozpoczecia procedury uzyska-
nia patentu, tj. prawem do dokonania
zgtoszenia wynalazku do opatentowa-
nia w Urzadzie Patentowym RP. W toku
postepowania Urzad Patentowy RP
oczekuje od podmiotu, ktdry dokonat
zgtoszenia wynalazku (Zgtaszajacego),
ztozenia oswiadczenia wskazujace-
go podstawe prawna nabycia prawa
do uzyskania patentu.

Na gruncie prawa wiasnosci przemysto-
wej, tj. w krajowym porzadku prawnym,
prawo do uzyskania patentu na wyna-
lazek powstaje co do zasady na rzecz
tworcy wynalazku. Wyrazeniem tej
zasady jest artykut 11 ust. 1 ustawy
z 30 czerwca 2000 r. Prawo Wtasnosci
Przemystowej (pwp). Niemniej jednak,
jak w przypadku kazde] zasady istnieja
od niej wyjatki.

Najczescie] wystepujaca sytuacja
jest powstanie prawa do uzyskania
patentu na wynalazek na rzecz pra-
codawcy, tj. sytuacja uregulowana
w art, 11 ust. 3 pwp. Z taka sytuacja
mamy do czynienia, gdy twarca wy-
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nalazku jest pracownikiem i dokonat
wynalazku w ramach $wiadczenia
pracy ze stosunku umowy o prace. Po-
nadto o tym, na czyjg rzecz powstaje
prawo do patentu moze decydowat
umowa miedzy stronami. W takim
przypadku o tym, komu przystuguje
prawo do uzyskania patentu decyduje
tres$¢ umowy, a w sytuacji, gdy umao-
wa nie wskazuje strony, ktorej przy-
stuguje prawo do uzyskania patentu,
przystuguje ono Zamawiajacemu, na
mocy art. 11 ust. 3 pwp. Aby regulacja
z art. 11 ust. 3 pwp mogta zadziatac,
istotne jest, by wynalazek powstat
w wyniku wykonywania przez tworce
obowiazkow ze stosunku pracy albo
z realizacji innej umowy. W przypadku
gdy wynalazek dokonany zostat w ode-
rwaniu od obowiazkdw zwigzanych
ze stosunkiem pracy, prawo do uzyska-
nia patentu powstaje na rzecz tworcy
wynalazku.

Czesto zdarza sie, ze wynalazku do-
konuje kilku tworcow. W takim przy-
padku, zgodnie z art. 11 ust. 2 pwp;
prawo do uzyskania patentu przystu-
guje wspdttwaorcom wspodlnie, Maja
tu zastosowanie przepisy Kodeksu Cy-
wilnego o wspdtwiasnodéci w czeéciach
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utamkowych, przy czym stosuje sie do-
mniemanie, iz udziaty sa réwne, o ile
nie zostaty ustalone miedzy tworcami
odpowiednio do ich wktadu w dokona-
niu wynalazku.

Znacznie rzadziej wystepuje sytu-
acja, w ktorej wynalazek zostat do-
konany z pomoca przedsiebiorcy.
Pomoc przedsiebiorcy moze przeja-
wiac sie uzyczeniem twarcy wynalaz-
ku przestrzeni i urzadzen nalezacych
do przedsiebiorcy, pokryciem kosztow
energii etc. W takiej sytuacji, zgodnie
z art. 11 ust. 5 pwp, przedsiebiorca
moze korzystac z tak dokonanego wy-
nalazku we wtasnym zakresie. W umo-
wie o udzielenie pomocy strony moga
ustali¢, ze przedsiebiorcy przystuguje
w catosci lub czesci prawo do uzy-
skania patentu. Decydujaca o prawie
do patentu na wynalazek, ktéry po-
wstat dzieki pomocy przedsiebiorcey,
jest tre$¢ umowy o udzielenie pomocy.

Czesto jednak poza Swiadomoscia
wspotpracujacych przedsiebiorcow
pozostaje fakt, iz w umowie miedzy
przedsiebiorcami moze by¢ okreslony
podmiot, ktdremu przystugiwac beda
prawa do uzyskania patentu - w razie
dokonania wynalazku - w zwigzku
z wykonywaniem tej umowy. Pod-
stawg takiego uregulowania wiasno-
Sci prawa do uzyskania patentu jest
art. 11 ust. 4 pwp.

Prawo do uzyskania patentu jest pra-
wem zbywalnym i podlega dziedzi-
czeniu jak kazdy sktadnik majatku.
W przypadku przedsiebiorcow jest
to aktywo podlegajace wycenie, stano-
wigce sktadnik majatku przedsiebior-

NAJCZESCIEJ WYSTEPUJACA SYTUACUA

JEST POWSTANIE PRAWA DO UZYSKANIA
PATENTU NA WYNALAZEK NA RZECZ
PRACODAWCY, TJ. SYTUACJA
UREGULOWANA W ART. 11 UST. 3 PWP

Z TAKA SYTUACJA MAMY DO CZYNIENIA,
GDY TWORCA WYNALAZKU JEST
PRACOWNIKIEM | DOKONAE WYNALAZKU
W RAMACH SWIADCZENIA PRACY

ZE STOSUNKU UMOWY O PRACE.

stwa i jako taki podlegajgce obrotowi.
Jedynym ograniczeniem stawianym
przez ustawodawce jest ograniczenie
co do formy pisemnej umowy prze-
noszacej prawo do uzyskania patentu
na inny podmiot.

Czy z prawem do uzyskania paten-
tu powiazane jest prawo do wyna-
grodzenia z tytutu dokenania wyna-
lazku? Ot6z nie. Z faktem dokonania
wynalazku nie jest zwigzane wyna-
grodzenie i nie mozna z tego tytutu
oczekiwac szczegolnych gratyfikacji
finansowych. Natomiast w sytuacji, gdy
prawo do uzyskania patentu powstato
na rzecz pracodawcy w zwiazku z do-
konaniem wynalazku przez pracowni-
ka, tj. zastosowano art. 11 ust. 3 pwp,
awynalazek ten zostanie wykorzystany
przez pracodawce, tworcy wynalazku
przystuguje prawo do wynagrodzenia
z tytutu korzystania z wynalazku przez
pracodawce.

Prawo do wynagrodzenia tworcy
z tytutu korzystania z jego wynalazku
powstaje na gruncie art. 22 ust. 1 pwp

PRAWO DO UZYSKANIA PATENTU JEST
PRAWEM ZBYWALNYM | PODLEGA
DZIEDZICZENIU JAK KAZDY

SKEADNIK MAJATKU. W PRZYPADKU
PRZEDSIEBIORCOW JEST TO AKTYWO
PODLEGAJACE WYCENIE, STANOWIACE
SKEADNIK MAJATKU PRZEDSIEBIORSTWA
| JAKO TAKI PODLEGAJACE OBROTOWI.
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i jest to prawo wzglednie obowiazuja-
ce, tzn. strony w umowie 0 prace moga
umdwic sie inaczej i wytaczy¢ stosowa-
nie tego przepisu. Ponadto jezeli strony
nie uzgodnity wysoko$ci wynagrodze-
nia, to zgodnie z art. 22 ust. 2 pwp usta-
|la sie je w stusznej proporcji do korzysci
przedsiebiorcy z wynalazku, z uwzgled-
nieniem okolicznosci, w jakich on po-
wstat (w szczegolnosci zakresu udzie-
lonej twarcy pomocy przy dokonaniu
wynalazku oraz zakresu obowigzkow
pracowniczych twércy w zwiazku z do-
konaniem wynalazku).

Wynagrodzenie za korzystanie
z wynalazku, ustalone na podstawie
art. 22 ust. 2 pwp, powinno byc pod-
wyzszone, jezeli korzysci osiggniete
przez przedsiebiorce okaza sie zna-
czaco wyzsze od korzysci przyjetych
za podstawe do ustalenia wyptaco-
nego wynagrodzenia. Taka regulacja
ustawowa zacheca do jasnego regulo-
wania kwestii wynagrodzenia z tytutu
korzystania z wynalazku w regulami-
nie wynagradzania, gdyz takie uzgod-
nienie wysokosci wynagrodzenia wy-
tacza stosowanie art. 22 ust. 2 pwp
i art. 23 pwp i zamyka kwestie do-
chodzenia roszczen z tego tytutu
na drodze sagdowej, a takze eliminuje
zagrozenie zwigzane z ewentualnym
podwyzszaniem tego wynagrodzenia
w przysztosci,

Prawo do uzyskania patentu powstate
w zwigzku z dokonaniem wynalazku
w Polsce powstaje rowniez pod innymi
porzadkami prawnymi. Mozna uznac,
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iz prawo do uzyskania patentu na wy-
nalazek w Polsce powstaje globalnie
we wszystkich panstwach Zwiazku
Paryskiego utworzonego na mocy
konwencji paryskie] o ochronie wta-
snosci przemystowe] z 1883 r. Takie
rozumienie wynika z globalnej zasa-
dy asymilacji (art. 2 KP), ktéra stano-
wi, ze osoby fizyczne i prawne innych
panstw Zwigzku Paryskiego beda mia-
ty w panistwie zwigzkowym prawa nie
gorsze niz obywatele danego panstwa
zwiazkowego. Co to oznacza w prakty-
ce? W sytuacji dokonania zgtoszenia
wynalazku do opatentowania w in-
nym panstwie Zwigzku Paryskiego niz
Polska, podmiot dokonujacy takiego
zgtoszenia bedzie musiat sprawdzic,
czy i na jakich zasadach przystuguje
mu prawo do dokonania zgtoszenia.
W niektorych panstwach Zwigzku
Paryskiego, w szczegdlnosci na teryto-
rium USA, zasady powstawania prawa
do uzyskania patentu sa odmienne
od tych wynikajacych z przepisow
prawa krajowego i mimo przeniesie-

KLUCZEM

JAROSEAW MARKIETA

7 wyksztatcenia magister inzynier autematyk o specjalnosci robotyke. Zawodewo
zajmuje sie wsparciem przedsiebiorstw w zakresie prawa wtasnosci przemystowej;
Od 2003 1. stopniowo uzyskiwat uprawnienia do wystepowania przed Urzedem Paten-
towym RP oraz bezposrednio przed Europejskim Urzedem Patentowym (EPQ), Europej-
skim Urzedem ds. Ochrony Wiasnoéci Intelektualnej (EUIPO) i Biurem Migdzynarado-
wym Swiatowej Organizacji Ochrony Wiasnosci Intelektualnej (IB/WIPO). Z powodze-
niem uzyskuje patenty europejskie dla podmiotow z Polski, USA oraz Chin. Z sukcesem
reprezentowat uprawnionych z patentéw w postepowaniach sadowych dotyczacych
egzekwowania naruszonych praw patentowych. Aktywnie prowadzi wyktady dla apli-
kantow rzecznikowskich w zakresie oceny przestanek zdolnosci patentowej, zasad
redagowania opisu patentowego oraz postepowan miedzynarodowych. Cztonek stowa-
rzyszen i organizacji miedzynarodowych zrzeszajacych zawodowych petnomocnikéw
zajmujacych sie ochrong wiasnosci przemystowej.

nia prawa do uzyskania polskiego pa-
tentu nalezy podjac dodatkowe kroki
w celu zapewnienia Zglaszajgcemu
prawa do uzyskania patentu wazne-
go na terytorium USA. Takze w przy-
padku zawierania umow transgra-
nicznych nalezy zwréci¢ uwagg na to,
ktéremu podmiotowi beda przystugi-
waty prawa witasnosci przemystowej
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(w tym prawo do uzyskania paten-
tu), a takze na to, jakich formalnosci
w kazdym z porzadkéw prawnych
nalezy dopetnic, aby powstanie tych
praw (lub ich przejécie) byto skuteczne
oraz z jakimi chowigzkami wigze sie
pozyskanie takich praw. 2
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