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rzecznik patentowy

europejski rzecznik patentowy

zawodowy petnomocnik przed EUIPO

petnomocnik przed Jednolitym Sagdem Patentowym (UPC)

- jak legalnie korzystac

z cudzego patentu
Dozwolony uzytek i umowa licencyjna

Czesc IV

W poprzednich odcinkach cyklu
~Strategie obronne” byta mowa
o tym, jak zidentyfikowac patent
i potencjalne zagrozenie jego
naruszenia, ustali¢ jego za-
kres przedmiotowy, a takze jak
wyeliminowa¢ patent z obrotu
prawnego przez jego uniewaz-
nienie. Moze jednak zdarzy¢ sie
sytuacja, ze nie chcemy walczy¢
Z cudzym patentem, ale chcieli-
bysmy skorzystac z chronionego
nim wynalazku, bo np. chronio-
ny patentem wynalazek jest nie-
zbedny do wytwarzania okreslo-
nego produktu, lepiej odpowiada
potrzebom rynku, opatentowany
sposob daje wymierne korzysci
ekonomiczne albo przyczynia
sie do rozwoju naszych tech-
nologii. Jak zatem legalnie ko-
rzysta¢ z cudzego wynalazku
chronionego patentem?

ak juz wielokrotnie podkreslano,
J patent to prawo podmiotowe,

ktore funkcjonuje w Scisle okre-
Slonych granicach przedmiotowych,
czasowych i terytorialnych. Zgodnie
z art. 63 ustawy Prawo wtasnosci prze-
mystowej (dalej pwp) przez uzyskanie
patentu nabywa sie prawo wytacznego
korzystania z wynalazku w sposéb za-
robkowy lub zawodowy na catym ob-
szarze Rzeczypospolitej Polskiej, zas
art. 66 pwp przyznaje uprawnionemu
z patentu prawo zakazania osobie trze-
ciej, niemajacej jego zgody, korzystania
z wynalazku w sposéb zarobkowy lub
zawodowy polegajacy na wytwarzaniu,
uzywaniu, oferowaniu, wprowadza-
niu do obrotu, przechowywaniu lub
sktadowaniu produktéw bedacych
przedmiotem wynalazku, eksporto-
waniu albo importowaniu ich do tych
celéw, lub stosowaniu sposobu be-
dacego przedmiotem wynalazku, jak
tez uzywaniu, oferowaniu, wprowa-
dzaniu do obrotu, przechowywaniu
czy sktadowaniu produktéw otrzyma-
nych bezposrednio takim sposobem,
eksportowaniu lub importowaniu ich
do tych celow.

Kluczowym atrybutem prawa wytacz-
nego z patentu jest zawodowy lub
zarobkowy charakter dziatalnosci po-
legajacej na korzystaniu z wynalazku.
Oznacza to, ze nie ma przeszkdd, aby
korzystac z wynalazku w celach czysto
prywatnych, przyktadowo do wykona-
nia produktu wedtug wynalazku dla
swoich wtasnych domowych potrzeb.
Natomiast kazdy, kto chce korzystac
z cudzego wynalazku w celach zawo-
dowych lub zarobkowych, tj. w celach
gospodarczych, handlowych, komer-
cyjnych, musi na to uzyskac zgode
uprawionego. W przeciwnym razie
dziatanie takie bedzie miato charakter
bezprawny i moze stanowi¢ naruszenie
prawa z patentu.

Niekiedy zgode uprawnionego z pa-
tentu zastepuje sam ustawodawca,
wprowadzajac wyjatki w ramach tzw.
dozwolonego uzytku. Sa to sytuacje,
w ktérych dziatanie osoby trzeciej,
nawet kiedy odbywa sie w zakresie za-
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strzezonej dla uprawnionego wytgcz-

nosci, nie bedzie stanowito naruszenia.

I tak, nie narusza sie patentu udzielone-

g0 na terytorium Polski przez:

1) korzystanie zwynalazku dotyczacego
Srodkéw komunikacjiiich czescilub
urzadzen, ktore znajduja sie na ob-
szarze Polski czasowo, a takze przed-
miotéw, ktore znajduja sie na tym
obszarze w komunikacji tranzytowej;

Inna sytuacja, ktéra réwniez eliminuje
stan naruszenia jest tzw. wyczerpanie
prawa z patentu. Patent nie rozcigga sie
bowiem na dziatania dotyczace wyrobu
wedtug wynalazku lub wytworzonego
sposobem wedtug wynalazku, polega-
jace w szczegblnosci na jego oferowaniu
do sprzedazy lub dalszym wprowadza-

JESLIUPRAWNIONY LUB UPOWAZNIONY
PRZEZ NIEGO PODMIOT WYPRODUKUJE

| WPROWAD/ZI DO OBROTU W POLSCE
URZADZENIE WEDEUG WYNALAZKU,

TO NIE BEDZIE MOGE NASTEPNIE
ZABRONIC ODSPRZEDAZY TEGO
KONKRETNEGO URZADZENIA W POLSCE.

2) korzystanie z wynalazku dla celéw
panstwowych w niezbednym wy-
miarze, bez prawa wytgcznosci, jezeli
jest to konieczne do zapobiezenia
lub usuniecia stanu zagrozenia waz-
nych intereséw Panistwa, w szcze-
gblnosciw zakresie bezpieczenstwa
i porzadku publicznego;
stosowanie wynalazku do celéw
badawczych i doswiadczalnych, dla
dokonania jego oceny, analizy albo
nauczania;

korzystanie z wynalazku polegajace
na wytwarzaniu, uzywaniu, przecho-
wywaniu, sktadowaniu, oferowaniu,
wprowadzaniu do obrotu, eksporto-
waniu lub importowaniu, w celu wy-
konania czynnosci, jakie na podsta-
wie przepisdw prawa sg wymagane
dla uzyskania, réwniez przez osobe
trzecia, rejestracji lub zezwolenia,
stanowiacych warunek dopuszcze-
nia do obrotu niektérych wytwordw
ze wzgledu na ich przeznaczenie,
w szczegolnosci produktéw leczni-
czych na terytorium Europejskiego
Obszaru Gospodarczego lub innego
panstwa;

wykonanie leku w aptece na podsta-
wie indywidualnej recepty lekarskiej;
korzystanie z materiatu biologiczne-
go do celéw hodowli lub odkrywania
i wyprowadzania nowych odmian
roslin.
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niu do obrotu, jezeli wyréb ten zostat
uprzednio wprowadzony do obrotu
na terytorium Polski przez uprawnio-
nego lub za jego zgoda. Nie stanowi
robwniez naruszenia patentu import
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
orazinne dziatania, o ktérych mowa wy-
zej, dotyczace wyrobu wprowadzone-
go uprzednio do obrotu na terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przez uprawnionego lub za jego zgoda.

Jesli uprawniony lub upowaznio-
ny przez niego podmiot wyprodukuje
i wprowadzi do obrotu w Polsce urza-
dzenie wedtug wynalazku, to nie bedzie

natomiast nie wyczerpato sie w zakre-
sie, w jakim dotyczy wprowadzenia
do obrotu w Polsce. Z kolei Chiny nie
naleza do Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego i eksport do tego kraju
nie powoduje wyczerpania praw przy-
stugujacych uprawnionemu w Polsce.
Wyczerpanie odnosi sie bowiem kazdo-
razowo do konkretnego egzemplarza
produktu i osobno w stosunku do kaz-
dej czynnosci nalezacej do sfery wytacz-
nosci uprawnionego z patentu.

W pozostatych przypadkach zgode
uprawnionego mozna uzyskaé w dro-
dze zawarcia umowy licencyjnej. Li-
cencja jest upowaznieniem udziela-
nym przez uprawnionego z patentu
do korzystania z wynalazku chronio-
nego patentu. Umowe o korzystanie
z wynalazku mozna zawrzed rowniez
w sytuacji, gdy wynalazek jest zgto-
szony w Urzedzie Patentowym, ale nie
udzielono jeszcze patentu, jak réwniez
w stosunku do wynalazku niezgtoszo-
nego, a stanowiacego tajemnice przed-
siebiorcy. Zawarcie umowy licencyjnej
jest zazwyczaj korzystne dla obu stron.
Uprawniony ma bowiem wptyw na ry-
nek przez upowszechnienie korzysta-
nia z opatentowanych wynalazkéw,
a zamiast wiktac sie w dtugotrwate
i kosztowne procesy sadowe o naru-
szenie patentu moze czerpad wymier-
ne korzysci z optat licencyjnych. Z kolei
licencjobiorca przez zawarcie umowy
licencyjnej uzyskuje legalny dostep

UMOWA LICENCYJNA WYMAGA
7 ACHOWANIA FORMY PISEMNEJ POD
RYGOREM NIEWAZNOSCI.

mobgt nastepnie zabroni¢ odsprzedazy
tego konkretnego urzadzenia w Polsce.
Jesli natomiast uprawniony tylko wy-
produkuje w Polsce urzadzenia wedtug
wynalazku i przeznaczy te urzadzenia
na eksport, np. do Chin, to sprowa-
dzanie tych urzadzen do Polski przez
podmiot trzeci i ich sprzedaz w Polsce
moze stanowi¢ naruszenie patentu.
Prawo uprawnionego z patentu w sto-
sunku do tych urzadzen wyczerpato sie
bowiem tylko w zakresie ich produkgji,

i prawo do korzystania z nowoczesnych
rozwiazan i technologii, a takze szereg
istotnych uprawnien.

Mozna réwniez zawrzed tzw. licencje
krzyzowe, tj. umowy, w ramach ktérych
strony wymieniaja sie upowaznieniem
do korzystania ze swoich wynalazkéw.
W przypadku patentéw istotnych dla
zgodnosci ze standardami technicz-
nymi SEP (Standard Essential Patents)
uprawnieni zwykle udostepniaja licen-
cje o charakterze otwartym na warun-
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kach FRAND (Fair, Reasonable and Non-
-Discriminatory) obejmujgcym portfele
patentéw (patent pools), a przystapie-
nie do takiej licencji dla wszystkich zain-
teresowanych mozliwe jest na podsta-
wie jednobrzmiacej umowy licencyjne;
obejmujacej wszystkie patenty z licen-
cjonowanego portfela.

Umowa licencyjna wymaga zacho-
wania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Licencji nie mozna za-
tem udzieli¢ w drodze ustnego zo-
bowiazania ani jednostronnej zgody
uprawnionego z patentu. W umowie
licencyjnej, jak w kazdej umowie, na-
lezy wskazad strony i przedmiot umo-
wy oraz uregulowac wzajemne prawa
i obowiazki stron. Przedmiot umowy
najczesciej okreslany jest przez wska-
zanie numeru patentu, zas w przypadku
wynalazkéw dopiero zgtoszonych moze
to by¢ numer zgtoszenia i dokumenta-
Cja zgtoszeniowa. W takiej sytuacji na-
lezy jednak liczy¢ sie z tym, ze patent
moze nie zosta¢ udzielony, albo moze
by¢ udzielony w wezszym zakresie niz
wynikatoby to z pierwotnej tresci zgto-
szenia, co moze mie¢ wptyw na zakres
udzielonej licencji.

Odptatnosé nie jest koniecznym
warunkiem umowy licencyjnej, jednak
w praktyce strony zawieraja w umowie
zobowigzanie licencjobiorcy do ptat-
nosci tzw. optat licencyjnych na rzecz
uprawnionego. Celem umowy licen-
cyjnej jest bowiem przede wszystkim
uzyskanie wynagrodzenia przez licen-
cjodawce (uprawnionego), ktéry wcze-
Sniej wozyt wysitek i wytozyt zasoby
finansowe na dokonanie i ochrone wy-
nalazku. Nie ma jednego, ustalonego
sposobu liczenia optat za korzystanie
z wynalazku, moze to by¢ konkretna
kwota pieniezna ptacona cyklicznie,
optata w postaci procentu od zysku

KLUCZOWYM ATRYBUTEM PRAWA
WYEACZNEGO Z PATENTU JEST
ZAWODOWY LUB ZAROBKOWY
CHARAKTER DZIAEALNOSCI
POLEGAJACEJ NA KORZYSTANIU

Z WYNALAZKU.

lub obrotu, optata liczona od kazdego
egzemplarza produktu itp.

Na wniosek zainteresowanego li-
cencja podlega wpisowi do rejestru
patentowego. Ma to zwigzek z jawno-
Scig rejestréw i domniemaniem praw-
dziwosci wpiséw w rejestrze. Kazdy
bowiem moze sprawdzi¢, kto jest li-
cencjobiorca. Wpis w rejestrze nie jest
jednak obowigzkowy, zatem brak wpisu
licencjobiorcy w rejestrze nie oznacza
braku upowaznienia do korzystania
z wynalazku.

Udzielenie licencji jednemu podmio-
towi nie oznacza, ze inne podmioty,
w tym sam uprawniony, nie beda mo-
gty korzystac z tego samego wynalazku.
Aby umowa licencyjna miata taki sku-
tek umowa musi zawiera¢ jasne i jed-
noznaczne postanowienia dotyczace
wytacznosci na rzecz licencjobiorcy.
W przeciwnym razie, jezeli umowa li-
cencyjna nie zastrzega wytacznosci
korzystania z wynalazku w okreslony
sposob, udzielenie licencji jednej oso-
bie nie wyklucza mozliwosci udzielenia
licencji innym osobom, a takze jedno-
czesnego korzystania z wynalazku przez
uprawnionego z patentu.

Z licencja wytaczna wiagze sie tez
istotne uprawnienie dla licencjobior-
cy. Uprawniony z licencji wytacznej
wpisanej do rejestru moze bowiem
na réwni z uprawnionym z patentu do-

MOZNA ROWNIEZ ZAWRZEC TZW.
LICENCJE KRZYZOWE, TJ. UMOWY,
W RAMACH KTORYCH STRONY
WYMIENIAJA SIE UPOWAZNIENIEM
DO KORZYSTANIA ZE SWOICH

WYNALAZKOW.

chodzi¢ roszczeh z powodu naruszenia
patentu, chyba Ze strony wytacza taka
mozliwos¢ w umowie. Ponadto licen-
cja moze by¢ petna albo ograniczona.
Umowa licencyjna moze bowiem by¢
udzielona w ograniczonym zakresie.
Przyktadowo, licencjobiorca moze uzy-
skad jedynie prawo produkcji urzadzen
wedtug opatentowanego wynalazku
bez prawa wprowadzania do obro-
tu na okreslonym terytorium. Jezeli
w umowie licencyjnej nie ograniczono
zakresu korzystania z wynalazku, licen-
cjobiorca ma prawo korzystania z wy-
nalazku w takim samym zakresie jak
licencjodawca. Licencjodawca jest tez
co do zasady obowigzany do przeka-
zania licencjobiorcy wszystkich posia-
danych przez niego w chwili zawarcia
umowy licencyjnej informacji i doswiad-
czen technicznych potrzebnych do ko-
rzystania z wynalazku, niemniej warto
doprecyzowad postanowienia umowy
w tym zakresie.

Kolejnym istotnym uprawnieniem,
ktore moze uzyskad licencjobiorca, jest
mozliwos¢ udzielania dalszej licenciji,
tzw. sublicencji. W interesie licencjo-
biorcy lezy jasne uregulowanie tej kwe-
stii w umowie licencyjnej, w szczegdl-
nosci w sytuacji, kiedy planuje zleci¢
cze$¢ pracy zwigzanej z licencjono-
wanym wynalazkiem podwykonawcy,
poniewaz licencjobiorca moze udzieli¢
dalszej licencji tylko za zgoda upraw-
nionego z patentu. Udzielenie dalszej
sublicencji jest natomiast ustawowo
wytaczone.

Losy umowy licencyjnej sa Scisle zwia-
zane z patentem i czasem jego trwa-
nia, niemniej nie sa zalezne od pod-
miotu uprawnionego. Licencja moze
by¢ udzielona na dowolny okres, ale
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zawsze wygasa najpdzniej z chwila
wygasniecia patentu lub ostatniego
patentu w portfelu. Strony moga prze-
widzie¢ dtuzszy okres obowiazywania
umowy w zakresie postanowien innych
niz licencja, obejmujacych w szczegdl-
nosci odptatne Swiadczenia konieczne
do korzystania z wynalazku. Natomiast
w przypadku zbycia patentu obciazo-
nego licencja przez uprawnionego
w czasie trwania umowy licencyjnej,
umowa taka jest skuteczna wobec na-
stepcy prawnego.

Szczegdlng postacia licencji jest tzw.
licencja przymusowa. W przypadku li-
cencji przymusowej zgode uprawnio-
nego zastepuje decyzja administracyj-
na wydana przez Urzad Patentowy RP.

W Polsce Urzad Patentowy RP moze
udzieli¢ zezwolenia na korzystanie
z opatentowanego wynalazku innej
0soby w nastepujacych sytuacjach:
1) gdy jestto konieczne do zapobieze-

nia lub usuniecia stanu zagrozenia

bezpieczenstwa Panstwa, w szcze-
gélnosci w dziedzinie obronnosci,
porzadku publicznego, ochrony zy-
cia i zdrowia ludzkiego oraz ochro-
ny Srodowiska naturalnego;

2) zostanie stwierdzone, Ze patent jest
naduzywany;

3) zostanie stwierdzone, ze upraw-
niony z patentu udzielonego

z wczesniejszym pierwszenstwem

(patentu wczesniejszego) uniemoz-

liwia, nie godzac sie na zawarcie

umowy licencyjnej, zaspokojenie
potrzeb rynku krajowego przez
stosowanie opatentowanego wy-
nalazku (patent zalezny), z ktérego
korzystanie wkraczatoby w zakres
patentu wczesniejszego; w tym
przypadku uprawniony z patentu
wczesdniejszego moze zadac udzie-
lenia mu zezwolenia na korzystanie

z wynalazku bedacego przedmio-

tem patentu zaleznego (licencja

wzajemna).

Warunkiem udzielenia licencji
przymusowej w tym przypadku jest
stwierdzenie, ze korzystanie z wyna-
lazku bedacego przedmiotem patentu
zaleznego, jezeli sa to wynalazki doty-
czace tego samego przedmiotu, wpro-
wadza istotny postep techniczny o po-
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W PRZYPADKU LICENCJI PRZYMUSOWEJ
/GODE UPRAWNIONEGO ZASTEPUJE
DECYZJA ADMINISTRACYINA WYDANA
PRZEZ URZAD PATENTOWY RP

waznym znaczeniu gospodarczym.
W przypadku wynalazku dotyczacego
technologii pétprzewodnikéw licen-
Cja przymusowa moze by¢ udzielona
tylko dla przeciwdziatania praktykom
bezzasadnie ograniczajacym konku-
rencje.

Licencja przymusowa moze zostad
udzielona, jezeli ubiegajacy sie o nig
wykaze, 7e czynit wczesniej, w dobrej
wierze, starania w celu uzyskania li-
cencji. Spetnienie tego warunku nie
jest jednak co do zasady konieczne
do udzielenia licencji przymusowej
w celu zapobiezenia lub usuniecia
stanu zagrozenia bezpieczenstwa
Panstwa albo w przypadku ogtoszenia
o mozliwosci ubiegania sie o licencje
przymusowa.

Zamiast umowy licencyjnej
to Urzad Patentowy RP okresla za-
kres i czas trwania licencji przymu-
sowej oraz szczegdtowe warunki jej
wykonywania, a takze, odpowiednio
do wartosci rynkowej licencji, wyso-
kos¢ optaty licencyjnej oraz sposob
i terminy jej zaptaty. W szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach decyzja
o udzieleniu licencji przymusowe],
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w czesci dotyczacej zakresu i czasu
trwania licencji lub wysokosci opta-
ty licencyjnej, moze by¢ po uptywie
dwdch lat od jej wydania zmieniona
na wniosek zainteresowanego.

Licencja przymusowa jest licencja
niewytaczna, za$ korzystajacy z wyna-
lazku na podstawie licencji przymu-
sowej jest obowiazany uisci¢ na rzecz
uprawnionego optate licencyjna.
Licencja przymusowa oraz licencja
wzajemna podlegaja na wniosek za-
interesowanego wpisowi do rejestru
patentowego.

Licencja przymusowa moze zostac
przeniesiona tylko tacznie z przedsie-
biorstwem lub tg jego czescia, w ktorej
jest ona wykonywana. Licencja przy-
musowa dotyczaca patentu wczesniej-
szego moze byc przeniesiona na inng
osobe tylko tacznie z patentem zalez-
nym.

Podsumowaujac, jesli nie mozna
podwazy¢ patentu blokujacego dostep
do rynku, warto rozwazy¢ uzyskanie
licencji. Korzystanie z cudzego wyna-
lazku moze by¢ bowiem gospodarczo
optacalne, jesli odbywa sie w prawnie
dopuszczalnych ramach.

7 wyksztatcenia magister inzynier automatyk o specjalnosci robotyka. Zawodowo
zajmuje sie wsparciem przedsiebiorstw w zakresie prawa wtasnosci przemystowej
od 2003 r., stopniowo uzyskujac uprawnienia do wystepowania przed Urzedem
Patentowym RP oraz bezposrednio przed Europejskim Urzedem Patentowym (EPO),
Europejskim Urzedem ds. Ochrony Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO) i Biurem Mie-
dzynarodowym Swiatowej Organizacji Ochrony Wiasnosci Intelektualnej (IB/WIPO).
Petnomocnik przed Jednolitym Sadem Patentowym (UPC).

Z powodzeniem uzyskuje patenty europejskie dla podmiotow z Polski i innych
panstw, w tym USA oraz Chin. Z sukcesem reprezentowat uprawnionych z paten-
tow w postepowaniach sadowych dotyczacych egzekwowania naruszonych praw
patentowych. W ramach aplikacji rzecznikowskiej organizowanej przez Polska Izbe
Rzecznikdw Patentowych prowadzi wyktady w zakresie oceny przestanek zdolnosci
patentowej, zasad redagowania opisu patentowego oraz postepowan miedzynaro-
dowych. Autor zadan egzaminacyjnych i cztonek Komisji Egzaminacyjnej Polskiej
Izby Rzecznikdéw Patentowych. Cztonek stowarzyszen oraz organizacji miedzyna-
rodowych zrzeszajgcych zawodowych petnomocnikéw zajmujacych sie ochrona

wtasnosci przemystowe;.

Kontakt: jarek.markieta@ipandlaw.com. Strona internetowa: www.ipandlaw.com.
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