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Skutek uniewaznienia a skutek
wygashniecia patentu

Prawo witasnosci przemystowej zna dwie fundamentalne instytucje, ktére moga doprowa-
dzi¢ do ustania praw z patentdw: wygasniecie i uniewaznienie. Obie te instytucje, szczegbtowo
uregulowane przez ustawe z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo wiasno$ci przemystowej, tgczy to, ze
powodujg one, iz dobro niematerialne chronione przez patent wchodzi do domeny publicznej i sta-
je sie dostepne do powszechnego korzystania. W tym tekscie zwracamy uwage na subtelne, ale
donioste réznice w zakresie skutkbw wywieranych przez uniewaznienie i wygasniecie. Stawiamy
pytania: czy patent, ktéry wygast, moze zostaé uniewazniony? | dlaczego ma to znaczenie?
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Uniewaznienie patentu

Charakteryzujac zwiezle wskazane w tytule instytucje, nalezy wskazaé, ze do uniewaznie-
nia patentu odnosi si¢ art. 89 PWP. Patent moze zostaC uniewazniony na wniosek w catosci lub
czesci na wniosek kazdego, kto wykaze jedno z ponizszych:

1) Nie zostaty spetnione warunki wymagane do uzyskania patentu;

2) Wynalazek nie zostat przedstawiony na tyle jasno i wyczerpujgco, aby znawca mogt
ten wynalazek urzeczywistnic;

3) Patent zostat udzielony na wynalazek nieobjety trescig zgtoszenia lub zgtoszenia
pierwotnego;

4) Zastrzezenia patentowe nie okres$laja przedmiotu zgdanej ochrony w sposéb jasny i
zwiezly lub nie sg w catosci poparte opisem wynalazku.

Uniewaznienie patentu moze nastgpi¢ w dwdch procedurach:

- w wyniku ztozenia sprzeciwu (zgodnie z art. 256 PWP, kazdy moze wnies¢ umotywowany
sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzedu Patentowego o udzieleniu patentu w ciggu 6
miesiecy od daty opublikowania w ,Wiadomosciach Urzedu Patentowego” informaciji
0 udzieleniu prawa — podstawe sprzeciwu muszg stanowi¢ okolicznosci, ktére uzasadnia-
ja uniewaznienie patentu)

- W postepowaniu o0 uniewaznieniu patentu (postgpowanie sporne prowadzone przed Urze-
dem Patentowym RP).

Obydwa postgpowania koriczg sie decyzjg UPRP, ktéra uniewaznia patent w catosci lub
czesci albo skutkuje oddaleniem sprzeciwu/wniosku o uniewaznienie. Uniewaznienie podlega wpi-
sowi do rejestru patentowego (art. 92 PWP).

Jakkolwiek kwestia ta budzi w doktrynie pewne konstrowersje, nalezy zgodzi¢ sie, ze de-
cyzja o0 uniewaznieniu patentu ma charakter konstytuwny — ksztattuje ona bowiem nowy
stan prawny. Uniewaznienie patentu wywotuje skutek ex tunc — a zatem prawo wytaczne przy-
znane na mocy patentu jest traktotwane w taki sposob, jakby nigdy nie istniato. Decyzja o udziele-
niu patentu dotknieta wadg zostaje wyeliminowana z obrotu prawnego. Uprawniony traci zatem
prawo do wytgcznego korzystania z danego dobra niematerialnego, ktére trafia do domeny pu-
bliczne;.

Réwnoczesnie dochodzi do unicestwienia patentu jako przedmiotu dokonanych po-
przednio czynnosci prawnych. Pojawia sie wigc problem, jak potraktowaé¢ skutecznos¢ tych
czynnosci. Nalezy zgodzié sie z pogladem wyrazonym przez . Zelechowskiego w komentarzu do
PWP, ze uniewaznienie nie powoduje pierwotnej niemozliwosci Swiadczen polegajgcych na doko-
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naniu rozporzgdzenia patentem, tylko raczej niemozliwo$¢ nastepczg. Nie znajdg jednak tutaj za-
stosowanie ogo6lne zasady prawa cywilnego, ktére zostang omowione szerzej w kontekscie wyga-
$niecia patentu, tylko szczeg6lny przepis art. 291 PWP.

Zgodnie z art. 291, w razie uniewaznienia patentu nabywca, licencjobiorca albo inna
osoba, na rzecz ktérej uprawniony dokonat odptatnego rozporzadzenia, moze wysunaé na-
stepujace roszczenia kompensacyjne: zgda¢ zwrotu wniesionej zaptaty oraz naprawienia
szkody na zasadach ogdlnych. Jest to przepis dyspozytywny — strony mogg inaczej te kwestie
uregulowaé¢ w drodze umowy. Dodac nalezy, ze art. 291 proponuje mechanizm rozliczerh miedzy
stronami: zbywca moze potraci¢ sobie korzysci, jakie nabywca uzyskat przez korzystanie z wyna-
lazku przed uniewaznieniem patentu; jezeli korzysci te sg wyzsze od wniesionej zaptaty i docho-
dzonego odszkodowania, zbywca nie ponosi odpowiedzialnos$ci.

O uniewaznieniu patentu pisaliSmy bardziej szczegbétowo w jednym z naszych wczesniej-
szych artykutow (zob. tutaj).

Wygasniecie patentu

Przechodzgc do wygasniecia, nalezy zacza¢ od tego, ze zodnie z art. 90 ust. 1 PWP, pa-
tent wygasa w razie ziszczenia si¢ jednego z wymienionych zdarzen:

1) Uptyw okresu, na ktory patent zostat udzielony — czyli maksymalnie 20 lat;

2) Zrzeczenie sie patentu przez uprawnionego przed Urzedem Patentowym — musi to
jednak nastagpic¢ za zgodg o0so6b, ktorym stuzg prawa na patencie;

3) Nieuiszczenie w przewidzianym terminie optaty okresowej;

4) Trwata utrata mozliwosci korzystania z wynalazku z powodu brau potrzebnego do
tego materiatu biologicznego, ktéry stat sie niedostepny i nie moze by¢ odtworzony
na podstawie opisu.

W przypadku uptywu okresu ochrony UPRP nie podejmuje juz zadnych dziatan, natomiast
w pozostatych sytuacjach wydaje decyzje stwierdzajgcg wygasnigcie patentu. Wygasniecie podle-
ga wpisowi do rejestru (art. 92). Decyzja ma przy tym charakter deklaratoryjny — stwierdza
ona cos, co nastapito samoistnie, z mocy prawa.

Wygasniecie wywotuje skutek okreslany jako ex nunc. Chroniony uprzednio wynalazek
wchodzi do domeny publicznej i korzystanie nie wymaga juz zgody uprawnionego. jednak czyn-
nosci podjete przed wygasnieciem patentu pozostajg w mocy.

Jezeli istniejg istniejg osoby trzecie, ktérym przystugiwato prawo do korzystania z wynalaz-
ku na podstawie umow z uprawnionym, utracg oni swojg szczegblng pozycje. Np. w najbardziej
klasycznym przypadku umowy licencyjnej, uprawniony z patentu nie bedzie mogt dtuzej wykony-
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wac swojego Swiadczenia na skutek utraty wytgcznosci. Jak wiec potraktowac takie czynnosci, gdy
dojdzie do wygasniecia patentu? Jak wskazuje sie w “Prawach wtasnosci przemystowej” pod red.
E. Nowinskiej, U. Prominskiej i K. Szczepanowskiej-Koztowskiej, w takim wypadku zastosowanie
powinny znalez¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny o niemozliwosci
Swiadczenia —“odpowiedzialno$¢ bedzie ponosic¢ strona zobowigzana, a wigec uprawniony z dane-
go prawa wytgcznego”. Roszczenia przystugujgce drugiej stronie bedg sie jednak réznic w zalez-
nosci od tego, czy wygasniecie patentu nastgpito z przyczyn, za ktdre uprawniony z patentu odpo-
wiada badz tez nie ponosi on za nie winy.

Zgodnie z art. 495 § 1 Kodeksu cywilnego, jezeli jedno ze Swiadczen wzajemnych stato sie
niemozliwe wskutek okolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci (np. uptyw
ustawowego okresu ochrony patentu), strona, ktéra miata to Swiadczenie spetnic, nie moze zadaé
Swiadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy je juz otrzymata, jest obowigzana do zwrotu wedtug
przepisOw o bezpodstawnym wzbogaceniu. Jezeli jednak uprawniony z patentu ponosi wine za
wygasniecie (np. nieuiszczenie optaty za kolejny okres ochrony), to zastosowanie znajdzie art. 493
KC. Przepis ten stanowi, ze jezeli jedno ze Swiadczent wzajemnych stato sie niemozliwe wskutek
okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnosé strona zobowigzana, druga strona moze, wedtug
swego wyboru, albo zgda¢ naprawienia szkody wyniktej z niewykonania zobowigzania, albo od
umowy odstapi¢. Oczywiscie, strony mogg inaczej uregulowaé¢ wzajemne stosunki w drodze umo-
wy.

Warto tez zaznaczy¢, ze wygasniecie patentu pozostaje bez wptywu na skuteczno$¢ doko-
nanych przed wygasnieciem rozporzadzer prawem. Jesli chodzi o ustanowione na patencie ogra-
niczone prawa rzeczowe, takie jak np. zastaw, wygasng one razem z patentem. Zelechowski
wskazuje, ze w takim wypadku “skutki takich rozporzadzen sg juz skonsumowane, patent za$
przystugiwat zbywcy w okresie po jego przeniesieniu, a przed jego wygasnieciem, jako prawo po-
zostajgce w petni w mocy”.

Kluczowe jest, ze jezeli patent wygast, nie mozna wytoczy¢é powoédztwa naruszeniowego.
Powddztwo o zaniechanie naruszen, jak wskazuje sie w literaturze, moze zosta¢ bowiem
uwzglednione tylko, jezeli patent trwa w chwili zamknigcia rozprawy (Art. 90 — komentarz do PWP
do red. t. Zelechowskiego). Nasuwa sie jednak pytanie, co z roszczeniami pienieznymi doty-
czacymi stanéw naruszen, ktdre istniaty w czasie trwania ochrony patentowej. Biorac pod
uwage skuteczno$¢ wygasniecia ex nunc, nalezy jednoznacznie opowiedzie¢ si¢ za ich do-
puszczalnoscia. Tu wiasnie ujawnia sie kluczowa roznica miedzy skutkiem uniewaznieniem a
skutkiem wygasniecia: jezeli przyjmujemy, ze w przypadku uniewaznienia patent nigdy w istocie
nie istniat, to w zadnym momencie nie mogto doj$¢ do jego naruszenia.
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Czy mozna uniewaznié patent, ktory wygast? Przypadek rewalidaciji

Odpowiadajac na postawione we wstepie pytanie, warto pochyli¢ sie nad przypadkiem re-
walidacji patentu europejskiego, ktéry dobrze ilustruje trudnosci, jakie mogg powstawacé w praktyce
na tle relacji pomiedzy dwiema omawianymi instytucjami zwigzanymi z ustaniem praw z patentu.

Aby uprawniony z patentu europejskiego mogt korzysta¢ z ochrony na terytorium Polski,
konieczne jest oczywiscie dokonanie walidacji. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o dokonywaniu europejskich zgtoszenn patentowych i skutkach patentu europejskiego,
uprawniony z patentu europejskiego jest obowigzany ztozy¢ w UPRP ttumaczenie patentu euro-
pejskiego na jezyk polski w terminie 3 miesiecy od daty opublikowania przez Europejski Urzad Pa-
tentowy (EPO) informaciji o jego udzieleniu. Zwykle jest to publikacja B1. Tak samo ttumaczenie
musi zosta¢ przedtozone, jezeli w wyniku rozpatrzenia sprzeciwu przez EPO patent europejski zo-
stanie zmieniony, lub na wniosek uprawnionego, dojdzie do jego ograniczenia (art. 6 ust. 3). Art. 7
ustawy naktada na UPRP bezwzgledny obowigzek publikacji ttumaczenia ptentu europejskliego
niezwiocznie po jego otrzymaniu z zamieszczeniem daty publikacji przez EPO informaciji o udzie-
leniu patentu europejskiego. Jezeli wymogi dotyczgce ttumaczenia nie zostang spetnione, to pa-
tent europejski na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bedzie niewazny od daty jego udzielenia
(art. 6 ust. 4).

Moze wigc wystapi¢ nastepujgca sytuacja: wyobrazmy sobie, ze mamy patent europejski
walidowany w Polsce, ktory wygast ze wzgledu na brak optaty za ochrone. Przed EPO toczy sie
postepowanie sprzeciwowe i prowadzi ono do zmiany patentu (publikacja EPO B2). Norma wyra-
zona w art. 6 ust. 3 pozostaje w mocy bez wzgledu na status patentu w kraju: uprawniony wcigz
zobowigzany jest do przedtozenia ttumaczenia patentu europejskiego zmienionego po sprzeciwie.
Niedopetnienie tego obowigzku skutkuje niewaznoscig patentu na terytorium Polski. Tak samo na
UPRP cigzy obowigzek publikacji takiego ttumaczenia (art. 7). Innymi stowy, unikniecie skutku nie-
waznos$ci wymaga dokonania czynnosci rewalidacji patentu europejskiego.

Sytuacja ta pokazuje, ze w istocie patent, ktory wygast, moze zosta¢ uniewazniony. Skutek
ex nunc moze przerodzi¢ sie w skutek ex tunc.

Znaczenie stwierdzenia niewaznosci patentu, ktory wygast

Z przeprowadzonego wczesniej porownania skutkbw uniewaznienia i wygasniecia patentu,
wytania sie jasna konkluzja: skutki uniewaznienia sa dalej idace. Najistotniejsza rdznica dotyczy
mozliwosci dochodzenia roszczen pienieznych zwigzanych z naruszeniem patentu: przy wyga-
$nieciu mogg by¢ dochodzone roszczenia odnoszgce sie do okresu trwania ochrony, natomiast w
razie uniewaznienia mozliwo$¢ taka bedzie wytgczona. Z tego wzgledu nalezy wiec zgodzic sie z
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L. Zelechowskim, ze “nie istniejg temporalne ograniczenia dotyczace ztozenia wniosku o uniewaz-
nienie patentu w czasie trwania ochrony patentowe;j”.
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