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Wyczerpanie prawa z patentu

Wyczerpanie patentu okresla granice monopolu wynikajgcego z patentu. Jezeli wyrdb, ktory sta-
nowi materialne ucielesnienie praw z patentu zostaje wprowadzony przez uprawnionego (albo za
jego zgodag) do obrotu, traci on kontrole nad jego dalszym losem. Na skutek wyczerpania prawa
uprawniony nie moze podejmowaé dziatan zmierzajagcych do sprzeciwienia si¢ wykorzysta-
niu jego wyrobu, ktéry za jego zgoda znalazt juz sie w obrocie, m.in. nie moze zapobiec jego
odsprzedazy. W pierwszej czesci tego tekstu przypominamy, w jaki sposéb ustawodawca okresla
treS¢ patentu i przytaczamy treS¢ przepisu dotyczacego wyczerpania prawa w ustawie z dnia 30
czerwca 2000 r. - Prawo wiasnosci przemystowej (PWP). Nastepnie osadzamy te regulacje w kon-
tekscie systemu prawnego Unii Europejskiej (UE) — mamy bowiem do czynienia z inkorporacjg do
polskiego porzadku rozwigzania wypracowanego przez Trybunat Sprawiedliwo$ci UE (TSUE).
Wskazujemy réwniez na pewne watpliwosci interpretacyjne, ktbre moga pojawiac sie w zakresie
zastosowania wiasciwego przepisu PWP.
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Wyczerpanie praw z patentu jako ograniczenie patentu

Jak dobrze wiadomo, zgodnie z art. 63 PWP ust. 1, przez uzyskanie patentu nabywa sie
prawo wytgcznego korzystania z wynalazku w sposob zarobkowy lub zawodowy na catym obsza-
rze Rzeczypospolitej Polskiej. Co istotne, jezeli dany wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania, to
ochrona rozcigga sie rowniez na wytwory uzyskane tym sposobem (art. 64 ust. 1). Art. 66 okresla
tre$¢ patentu, ustanawiajgc “katalog dziatan stanowiacych wkroczenie w sfere wytgcznosci” (Ewa
Nowiniska, Urszula Prominska, Krystyna Szczepanowska-Koztowska, Prawa wtasnosci przemy-
stowej. Przedmiot, tresc i naruszenie, Wolters Kluwer, Warszawa 2021). Ustawa precyzuje, ze
uprawniony z patentu moze zakaza¢ osobie trzeciej, niemajgcej jego zgody, nastepujgcych form
korzystania z wynalazku w sposéb zarobkowy lub zawodowy:

1) wytwarzanie, uzywanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu, przechowywa-
nie lub sktadowanie produktéw bedgcych przedmiotem wynalazku, eksportowa-
nie lub importowanie ich do tych celow, lub

2) stosowanie sposobu bedgcego przedmiotem wynalazku, jak tez uzywanie,
oferowanie, wprowadzanie do obrotu, przechowywanie lub sktadowanie produk-
tow otrzymanych bezposrednio takim sposobem, eksportowanie lub importowa-
nie ich do tych celéw.

Jezeli jednak do wyczerpania patentu dojdzie, uprawniony z niego traci mozliwosé
kwestionowania takich dziatan w stosunku do wyrobéw stanowigcych materialne uciele-
Snienie patentu; tym samym nalezy stwierdzi¢, ze w istocie dochodzi do ograniczenia praw z pa-
tentu.

Wiasciwg regulacje w przedmiocie wyczerpania patentu odnajdujemy w art. 70 PWP.
Zgodnie z ust. 1, patent nie rozcigga sie na dziatania dotyczace wyrobu weditug wynalazku
lub wytworzonego sposobem wedtug wynalazku, polegajace w szczegé6lnosci na jego ofe-
rowaniu do sprzedazy lub dalszym wprowadzaniu do obrotu, jezeli wyréb ten zostat
uprzednio wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez upraw-
nionego lub za jego zgoda. Co wigcej, naruszenia nie stanowi rébwniez import na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej oraz inne dziatania, o ktérych mowa w ust. 1, dotyczgce wyrobu wprowa-
dzonego uprzednio do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez upraw-
nionego lub za jego zgoda.
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Zakres terytorialny wyczerpania patentu

Mozemy mowi¢ o wyczerpaniu w skali kraju lub danego regionu. Krajowe wyczerpanie nie
jest konstrukcjg prawna, ktéra budzitaby znaczace watpliwosci. Jak zwraca sie uwage w monogra-
fii “Prawo patentowe” Michata du Valla to wyczerpanie migdzynarodowe jest zagadnieniem bar-
dziej kontrowersyjnym (red. Elzbieta Trapie, Piotr Kostanski, Justyna Ozegalska-Trybalska, Pawet
Podrecki, 2. wyd, Wolters Kluwer, Warszawa 2017). Polega¢ miatoby ono na tym, ze jezeli wynala-
zek chroniony jest patentem w kilku panstwach, to wprowadzenie wyrobu wedtug wynalazku (lub
wytworzonego sposobem wedtug wynalazku) przez uprawnionego do obrotu w tylko jednym z nich
oznaczatoby utrate prawa wytgcznego wzgledem tego wyrobu rowniez w pozostatych parnstwach.
W przywotywanej publikacji wskazuje sie, ze dopuszczeniu takiej mozliwosci sprzeciwiataby sie
reguta z art. 4 bis Konwencji paryskiej z 1883 r. o ochronie wiasnosci przemystowej, zgodnie z kt6-
ra “patenty, zgtoszone przez przynaleznych do Zwigzku w réznych krajach zawierajgcych umowe,
beda niezaleznie od patentdbw uzyskanych na ten sam wynalazek w innych krajach, nalezacych lub
nienalezgcych do Zwigzku” (zasada terytorializmu). Dodaje sie ponadto, ze nie doszto jednak do
wyksztatcenia sie jednoznacznych regut w tym zakresie na poziomie migdzynarodowym. Porozu-
mienie TRIPS pozostawia panstwom-stronom swobode w zakresie regulacji wyczerpania praw.

Nalezy zaznaczyé¢, ze na terytorium UE, czy raczej szerzej — catego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, mamy do czynienia z ponadkrajowa, regionalng forma wyczerpa-
nia patentu.

Inne pytanie, jakie si¢ nasuwa to, czy panstwa cztonkowskie UE mogtyby stosowac¢ wy-
czerpanie miedzynarodowe. Warto zaznaczyé, ze z orzeczenia TSUE z 16 lipca 1998 r. w sprawie
C-355/96 Silhouette v. Hatlauer wynika, ze parnstwa nie majg takiej swobody w zakresie ustano-
wienia miedzynarodowego systemu wyczerpania praw w przypadku znakow towarowych. Sporng
kwestig pozostaje mozliwos¢ rozciggniecia reguty sformutowanej w tej sprawie na patenty — w
dokumencie WIPO z kwietnia 2022 r. mozemy przeczytaé, ze znajdzie ona zastosowanie do pa-
tentéw, jednak w podreczniku du Valla zwraca sie uwage na istotng réznice: w ramach prawa UE
przepisy dotyczace znakéw towarowych zostaty zharmonizowane, czego nie mozna powiedzie¢ o
regulacjach dotyczgcych patentow, co miatoby przemawia¢ za dopuszczeniem mozliwosci przyje-
cia wyczerpania miedzynarodowego.

Geneza wyczerpania prawa z patentu w Unii Europejskiej

Na poziomie UE zasada wyczerpania prawa z patentu zostata skonstruowana w
orzecznictwie Trybunatu Sprawiedliwosci i siega lat 70-tych XX wieku (a wiec sensu stricto wy-
przedza samg UE pod postacig, pod jakg znamy jg dzisiaj). Nalezy podkresli¢, ze jedng z podsta-
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wowych zasad rynku wewnetrznego UE jest zasada swobodnego przeptywu towaréw, znajdujaca
wyraz w art. 28-37 Traktatu o funkcjonowaniu UE. Pomigdzy nig a terytorializmem praw wynikaja-
cych z patentu wystepuje zatem napiecie. Instytucje wyczerpania nalezy wiec traktowac jako probe
ich pogodzenia.

W orzecznictwie Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci konstrukcja wyczerpania praw
autorskich pojawita sie po raz pierwszy w wyroku z 8 czerwca 1971 r. w sprawie Deutsche Gram-
mophon Gesellschaft przeciwko Metro-SB-Grossmadrtke, C-78/70. Trybunat stwierdzit, ze chociaz
traktat nie wptywa na krajowe ustawodawstwo dotyczgce praw z zakresu wtasnos$ci przemystowej i
handlowej, sposéb wykonywania tych praw moze jednak wchodzi¢ w zakres regulacji traktatowe;j.
Nastepnie zaznaczyt, ze chociaz postanowienia traktatu dopuszczajg ograniczenia w swobodzie
przeptywu towaréw uzasadnione ochrong wtasnosci przemystowej i handlowej, takie ogranicze-
nia dopuszczalne sg tylko w zakresie, w jakim sg uzasadnione specyficznym przedmiotem
ochrony tej wiasnosci. Trybunat stwierdzit, ze jezeli producent nagran wykonuje swoje wytgczne
prawa do dystrybucji chronionych wyrobdéw wprowadzonych do obrotu w jednym parnstwie czton-
kowskim w taki sposéb, ze zakazuje ich sprzedazy w innym panstwie cztonkowskim na tej tylko
podstawie, ze do takiej dystrybucji nie doszto w pierwszym panstwie cztonkowskim, dochodzi do
naruszenia przepiséw dotyczgcych swobodnego przeptywu towaréw w obrebie rynku wspolnego.

W Kkolejnych orzeczeniach ten poglad byt rozwijany. Tak chociazby w_wyroku z dnia 31
pazdziernika 1974 r. w sprawie C-15/74 Centrofarm BV v. Sterling Drug Inc. Trybunat Sprawiedli-
wosci sprecyzowat, co nalezy rozumieé przez specyficzny przedmiot ochrony — mianowicie,
chodzi tu o gwarancje, ze uprawniony z patentu otrzyma za twérczy wysitek wynalazcy wy-
nagrodzenie. W tej tez sprawie Trybunat wskazat, ze jezeli uprawniony z patentu mogtby zapobiec
importowi produktéw wprowadzonych do obrotu przez niego lub za jego zgodg na terytorium inny-
ch panstw cztonkowskich, mogtby dokonac¢ rozdzielenia krajowych rynkéw i tym samym ograniczy¢
handel miedzy parfistwami cztonkowskimi. Jezeli sam wprowadzit produkt do obrotu lub kto$ uczy-
nit to za jego zgoda, nalezy uzna¢, ze uprawniony otrzymat wynagrodzenie, a zatem nie mozna
uzasadnia¢ ograniczen importu, powotujgc sie na specyficzny przedmiot ochrony.

Majgc na wzgledzie geneze wyczerpania prawa z patentu w obrebie UE, nalezy podkresli¢
w $lad za Nowinska i in., Zze wyczerpanie patentu w prawie polskim “stanowi odzwierciedlenie
koncepcji wypracowanej w orzecznictwie TS”.

Przestanki wyczerpania prawa

Osadzenie konstrukcji wyczerpania prawa w kontekscie orzecznictwa TSUE, réwniez doty-
czgcego innych praw wiasnosci przemystowej, zwtaszcza znakéw towarowych, jest pomocne przy
interpretacji poszczeg6lnych przestanek, ktore znalazty wyraz w art. 70 ust. 1 PWP.
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Pierwsza przestanka, t.j., “wprowadzenie do obrotu w jednym z panstw cztonkowski-
ch UE”, jak wskazuje Nowicka i in., powinna by¢ interpretowana w $wietle wyroku TSUE z 30 li-
stopada 2004 r. w sprawie C-16/03 Peak Holding AB v. Axolin-Elinor AB w ten sposéb, ze wprowa-
dzenie do obrotu nastepuje dopiero z chwilg dokonania sprzedazy (a wiec przeniesienia wtasno-
8ci); samo dokonanie importu w celu sprzedazy na terytorium EOG, a nawet zaoferowanie produk-
tow do sprzedazy jest pod tym wzgledem niewystarczajgce. Warto wskazac, ze w podreczniku Du
Valla jako decydujgcy moment dla okre$lenia, czy doszto do wprowadzenia egzemplarza produktu
do obrotu, odmiennie wskazuje sie chwile “przeniesienia fizycznego wiadztwa nad egzemplarzem
produktu na osobe trzecig, niezaleznie od tytutu prawnego”. Wspomnie¢ warto, ze poza sprzedazg
innym tytutem przeniesienia wtadztwa moze by¢ np. umowa zamiany czy darowizny.

Co do drugiej przestanki, orzecznictwem TSUE warto positkowa¢ sie przy wyjasnie-
niu, kiedy mamy do czynienia ze spetnieniem wymogu zgody uprawnionego. Nowicka i in.
wskazujg w tym zakresie, ze “wprowadzenie towaréw za zgodg uprawnionego oznacza wprowa-
dzenie do obrotu przez podmiot, ktéry jest powigzany z uprawnionym bgdz to przez wigzy prawne,
badz ekonomiczne”; w razie braku takiego powigzania, zgoda “powinna by¢ wyrazna i w sposéb
pozytywny wypowiedziana”. W pewnych wypadkach moze wystepowa¢ dorozumiana zgoda, jed-
nak to na podmiocie, ktéry powotuje sie nig, spoczywa ciezar dostarczenia dowodu jej istnienia; z
pewnoscig nie moze wynika¢ z samego tylko milczenia uprawnionego albo z braku powiadomienia
0 jego sprzeciwie (wyrok z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawach potgczonych C-414/99 do
C-416/99 Zino Davidoff SA przeciwko A & G Imports Ltd i Levi Strauss & Co. i inni przeciwko Tesco
Stores Ltd i inni. Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: High Court of Justice
(England & Wales), Chancery Division (Patent Court) - Zjednoczone Krolestwo). Bazujgc na
orzecznictwie TSUE, mozna wskaza¢ dodatkowo, ze do wyczerpania nie dojdzie, jezeli wyrdb zo-
stanie wprowadzony do obrotu przez podmiot, ktéry korzysta z licencji przymusowej (zob. wyrok z
9 lipca 1985 r. w sprawie C 19/84 Pharmon BV v. Hoescht AG). Jezeli natomiast uprawniony
wprowadza wyrdb do obrotu na terytorium paristwa EOG, w ktérym brak jest ochrony patentowej,
przyjmuje sie, ze wprowadzenie do obrotu nastgpito za zgodag uprawnionego (zob. wyrok z 14 lipca
1981 r. w sprawie C 187/80 Merck v. Stephar).

Zakres wyczerpania

Podkreslic nalezy, ze wyczerpanie dotyczy jednostkowego egzemplarza produktu.
Sam patent pozostaje w mocy. Wynika z tego, jak zaznacza sie w monografii Du Valla, ze “przy
ocenie dziatan podejmowanych przez osoby trzecie nalezy stosowac kryterium integralnosci i iden-
tycznosci przedmiotu”. Innymi stowy, w razie wyczerpania prawa uprawniony nie moze ingerowac
w dziatania innych podmiotéw wzgledem tego konkretnego egzemplarza. Inaczej bedzie jednak w
sytuacji, gdy dziatania os6b trzecich powodujg naruszenie integralnosci i identycznosci przedmio-
tu. Jezeli bedziemy mieli do czynienia np. z odtworzeniem zuzytego wyrobu, jego rekonstrukcja,
nie bedzie mozna moéwi¢ o wyczerpaniu. Wszystkie uprawnienia poprzedzajace wprowadzenie
produktu do obrotu dalej beda pozostawa¢ pod ochrona, a nabywca nie zyskuje prawa do wy-
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twarzania danego wyrobu (zob. Tobiasz Serafin, Wyczerpanie praw wtasnosci intelektualnej, Ze-
szyty naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, zeszyt 87/2015, Prawo 16, p. 144-153).

Ciekawym zagadnieniem, ktére byto dotgd w przewazajgcej mierze pomijane w literaturze i
orzecznictwie, jest kwestia, czy tylko wynalazki wskazane w art. 70 PWP mogg podlega¢ wyczer-
paniu. Przepis art. 70 wskazuje bowiem tylko na wyréb wediug wynalazku lub wytworzony
sposobem wedtug wynalazku. Nasuwa sie pytanie, czy wyczerpa¢ mozna prawa dotyczgce spo-
sobu, ktéry nie zostaje wykorzystany do wytworzenia wyrobu, np. patentowalnego sposobu dia-
gnostycznego. Wydaje sie, ze na podstawie przepisow PWP nie mozna doj$¢ do takiej konkluz;ji.
Wyktadnia jezykowa jest dos¢ jednoznaczna: aby o wyczerpaniu byta mowa, musi powstac¢ jakis
wyréb —albo wedtug wynalazku, albo wytworzony sposobem wedtug wynalazku. Jezeli sposéb
nie prowadzi do wytworzenia wyrobu, ktéry bedzie wprowadzony do obrotu, nie moze mieé
miejsce wyczerpanie prawa. Podobnie Michat Bohaczewski w komentarzu do ustawy PWP pod
red. tukasza Zelechowskiego wskazuje, ze wprowadzenie do obrotu urzgdzenia, dzieki ktéremu
sposob jest realizowany, nie powoduje wyczerpania patentu na sposéb — z zastrzezeniem
jednak, ze “moze by¢ to poczytane jako zgoda uprawnionego na wykorzystywanie urzgdzenia do
wytwarzania produktow, na ktore rozcigga sie patent”. Co istotne, nie poruszamy si¢ w tym wypad-
ku w zakresie zastosowania przepiséw unijnych o swobodzie przeptywu towardéw, a wiec uzasad-
nienie dla instytucji wyczerpania prawa w systemie unijnym nie bedzie w tym wypadku adekwatne.

Na zakonczenie warto wspomnie¢ jeszcze o szczegdélnym przypadku wynalazkéw bio-
technologicznych. Zgodnie z art. 935 ust. 1 PWP, patent nie rozcigga si¢ na materiat biologiczny
otrzymany przez jednokrotng reprodukcje materiatu biologicznego wprowadzonego do obrotu
przez uprawnionego z patentu lub za jego zgoda, jezeli reprodukcja jest nieodzownym nastep-
stwem wykorzystywania materiatu biologicznego.
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