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Licencja przymusowa
jako instrument transferu wiedzy

Streszczenie. Artykut poswiecony jest licencji przymusowej, ktora w odroznieniu od innych
licencji nie powstaje w drodze umownej, ale jej udzielenie nastepuje z zatozenia wbrew woli upraw-
nionego na skutek decyzji wlasciwego organu. Artykul zawiera analize krytyczng obowigzujgcych
regulacji tej instytucji prawnej jako instrumentu transferu wiedzy na gruncie przepisow ustawy
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej, w szczegolnosci pod kqtem przestanek
udzielenia licencji przymusowej, a co za tym idzie — mozliwosci jej uzyskania przez zainteresowa-
nych przedsiebiorcow. Rozwazania te prowadzq do wniosku, iz licencja przymusowa moze stanowic
atrakcyjng alternatywe dla licencji umownej w sytuacji braku zgody uprawnionego na zawarcie
umowy licencyjnej, pod warunkiem speinienia pozostalych przestanek ustawowych. Jednoczesnie
wskazano koniecznos¢ interwencji ustawodawcy celem usunigcia watpliwosci, jakich nastrecza
obecna regulacja licencji przymusowej.

Stowa kluczowe: licencja przymusowa, wlasnos¢ przemystowa, transfer wiedzy

Wstep

Licencja przymusowa stanowi niedoceniany instrument transferu wiedzy
umozliwiajacy zainteresowanym przedsigbiorcom korzystanie z cudzych roz-
wigzan technicznych. W literaturze' znacznie wigcej uwagi poswigca si¢ drodze
umownej, w jakiej nastepuje zezwolenie przez uprawnionego innym podmiotom

' Szerzej na temat umow licencyjnych w prawie wlasnosci przemystowej: M. Salomonowicz,
Licencje patentowe i know-how na tle zakazu porozumien antykonkurencyjnych, C.H. Beck, War-
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na korzystanie z rozwigzan technicznych, do ktorych przystuguja mu prawa, tj.
umowom licencyjnym, anizeli licencji przymusowej. Sytuacja ta jest w petni
zrozumiata, jezeli wzia¢ pod uwage sporadyczne przypadki udzielania licencji
przymusowej’. Tymczasem w przypadku licencji przymusowej — w odréznieniu
od innych typéw licencji — zrodtem uprawniania licencjobiorcy nie jest umowa,
ale decyzja administracyjna uprawnionego organu, jakim jest Urzad Patentowy
Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP). W konsekwencji udzielenie licencji nastepuje
z zatozenia wbrew woli uprawnionego, a wigc stanowi forme przymusowego upo-
waznienia osoby trzeciej do korzystania z przedmiotu ochrony.

Licencje przymusowa przewiduja przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo wtlasnosci przemystowej (dalej: PrWiPrzem)® w stosunku do paten-
tu (art. 82 PrW1P), prawa ochronnego na wzor uzytkowy (art. 100 ust. 1 w zw.
z art. 82 PrWiPrzem), prawa z rejestracji wzoru przemystowego (art. 118 ust. 1
w zw. z art. 82 PrW1Przem) oraz prawa z rejestracji topografii uktadu scalonego
(art. 221 ust. 1 w zw. z art. 82 PrWiPrzem). Licencje przymusowa w odniesieniu
do prawa wylacznego do odmiany roslin przewiduja tez art. 31-35 ustawy z dnia
26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roslin (dalej: OchPrOdmRoU)*.
Licencja ta jednak z uwagi na jej przedmiot, jakim jest prawo wylaczne do od-
miany roslin wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej przez hodowce, zo-
stata pominigta w dalszych rozwazaniach jako nieodnoszaca si¢ do dziatalnosci
gospodarczej’.

Nalezy zaznaczy¢, ze instytucja dopuszczajaca przymusowe korzystanie z wy-
nalazku wbrew woli uprawnionego akceptowana jest w $wietle prawa migdzy-
narodowego. Przewiduje jg art. SA ust. 2 konwencji paryskiej z dnia 20 marca
1883 r. 0 ochronie wlasnosci przemystowej®, wskazujac, iz kazde panstwo moze
przewidzie¢ w ustawodawstwie wewnetrznym udzielanie licencji przymusowych,
aby zapobiec naduzyciom, jakie moglyby wynikna¢ z wykonywania prawa wy-
tacznego, przyznanego przez udzielenie patentu np. na skutek zaniechania stoso-

szawa 2011; K. Szczepanowska-Koztowska, Umowy licencyjne w prawie wtasnosci przemystowej,
LexisNexis, Warszawa 2012.

2 W literaturze wskazuje sig, iz na gruncie nicobowiazujacej juz ustawy z dnia 19 pazdziernika
1972 r. o wynalazczo$ci opublikowana zostata tylko jedna decyzja o udzieleniu licencji przymu-
sowej, tj. decyzja Urzedu Patentowego z dnia 17 sierpnia 1990 1., Sp. 66/90 (Wiadomosci Urzedu
Patentowego 1991, nr 3, poz. 63, s. 290) dotyczaca ,,Urzadzenia do gaszenia ognia, przeznaczonego
zwlaszcza dla maszyn gérniczych” (patent nr 142 240), za$ na gruncie obecnie obowigzujacej usta-
wy nie odnotowano zadnego przypadku udzielenia licencji przymusowej. A. Nowicka, w: Prawo
wilasnosci przemystowej, red. U. Prominska, Difin, Warszawa 2004, s. 99.

3 Tj.Dz.U.z2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.

4 Dz.U. 22003 r., nr 137, poz. 1300 ze zm.

5 W kwestii licencji wytacznej na odmiang roslin zob. Ustawa o ochronie prawnej odmian
roslin. Komentarz, red. K. Felchner, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 199-209.

¢ Dz.U.z 1975 r., nr 9, poz. 51.
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wania. Przepis ten umozliwia zatem udzielanie licencji przymusowych, pozosta-
wiajac panstwom swobodg co do unormowania zasad ich udzielania’. Jednak po
wejsciu w zycie Porozumienia w Sprawie Handlowych Aspektow Praw Wtasnos$ci
Intelektualnej (TRIPS)? autonomia poszczegdlnych krajow w zakresie regulacji
licencji przymusowych zostata ograniczona na skutek szczegétowych ograniczen
zawartych w art. 31 TRIPS.

1. Przestanki udzielenia licencji przymusowe;j

Licencja przymusowa na gruncie PrWtPrzem w odniesieniu do wspomnianych
praw wilasnosci przemystowej udzielana jest w trzech przypadkach okre§lonych
w art. 82 ust. 1 pkt 1-3 PrWiPrzem. Obecny katalog przypadkdéw udzielenia licen-
cji przymusowej odbiega od uprzedniej regulacji zawartej w art. 49 ust. 1 ustawy
z dnia 19 pazdziernika 1972 r. o wynalazczosci (dalej: WynalazU)°. Ewolucja tej
regulacji odzwierciedla przebieg zmian ustrojowych i priorytetdéw przyswieca-
jacych ustawodawcy oraz koniecznosci dostosowania prawa polskiego do regu-
lacji migdzynarodowych'’. Kazda z sytuacji okreslonych w art. 82 ust. 1 pkt 1-3
PrWiPrzem w odrebny sposob ksztattuje przestanki udzielenia licencji przymu-
sowej, a co za tym idzie — kazda z nich moze by¢ samodzielng podstawg wydania
przez UPRP decyzji uwzgledniajacej wniosek o udzielenie licencji przymusowe;.

Zdaniem Stanistawa Sottysinskiego ,,stwierdzenie braku gotowos$ci zawarcia
umowy licencyjnej przez uprawnionego stanowi niezbedny warunek wydania de-
cyzji administracyjnej o udzieleniu licencji przymusowej we wszystkich przypad-
kach okreslonych w ustawie. Oferta udzielenia licencji w drodze umowy, zgtoszo-
na nawet w czasie postgpowania wszczetego przez wilasciciela patentu zaleznego,
powinna prowadzi¢ z reguly do zawieszenia postgpowania i wyznaczenia stronom
terminu do zakonczenia negocjacji. Z drugiej jednak strony sam fakt zgloszenia
gotowosci udzielenia licencji przez uprawnionego z patentu nie stanowi przeszko-
dy do udzielenia licencji przymusowej, o ile UPRP stwierdzi, ze warunki propo-
nowane przez oferenta sg tak wygoérowane, iz nie dojdzie do zawarcia umowy
i realizacji celdéw, dla ktorych wprowadzono instytucje licencji przymusowej’!!.

" M. du Vall, w: Konwencja paryska o ochronie wlasnosci przemystowej. Komentarz, red.
A. Adamczak, A. Szewc, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008, s. 146.

8 Dz.U. z 1996 ., nr 32, poz. 143.

® Tj.Dz.U.z 1993 r., nr 26, poz. 117 ze zm.

1 B. Gawlik, Licencje przymusowe w prawie wynalazczym, ,,Studia Cywilistyczne” 1979,
t. 23, s. 77 inn.; S. Sottysinski, w: System prawa wtasnosci intelektualnej, t. l1I: Prawo wynalazcze,
red. J. Szwaja, A. Szajkowski, PAN, Wroctaw — Warszawa — Krakow — Gdansk —£6dz 1990, s. 502-
-503; M. Tyczka, Licencje przymusowe, ,,RPEiS” 1974, z. 3, s. 312 i nn.

" S. Sottysinski, w: System prawa prywatnego. Prawo wlasnosci przemystowej, t. 14A, red.
R. Skubisz, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 654; idem, w: System prawa wiasnosci intelektualnej,
op. cit., s. 502-503.
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Pierwsza sytuacja ma miejsce wtedy, gdy udzielenie licencji przymusowe;j jest
konieczne do zapobiezenia lub usunigcia stanu zagrozenia bezpieczenstwa pan-
stwa, w szczegdlnosci w dziedzinie obronnosci, porzadku publicznego, ochrony
zycia 1 zdrowia ludzkiego oraz ochrony $rodowiska naturalnego (art. 82 ust. 1
pkt 1 PrWiPrzem). W literaturze zasadnie zwrocono uwage na podobienstwo tej
przestanki do sformutowania zawartego w art. 69 ust. 1 pkt 2 PrWiPrzem'?, ktore
przewiduje ograniczenie patentu przejawiajace si¢ w tym, iz nie stanowi narusze-
nia patentu korzystanie z wynalazku do celow panstwowych w niezbednym wy-
miarze, bez prawa wylacznosci, jezeli jest to konieczne do zapobiezenia lub usu-
nigcia stanu zagrozenia waznych interesoOw panstwa, w szczegdlnosci w zakresie
bezpieczenstwa i porzadku publicznego. Zdaniem Andrzeja Szewca i Gabrieli
Jyz uzyte w art. 82 ust. 1 pkt 1 PrWiPrzem sformulowanie ,,stan zagrozenia bez-
pieczenstwa panstwa” nawiazuje do okre$lonych w rozdziale XI Konstytucji RP
stanow nadzwyczajnych. Zdaniem tych autorow stany te moga wynika¢ zarowno
z przyczyn wewnetrznych (wojna domowa, zamieszki, rozruchy spoteczne, klegski
zywiotowe), jak i zewnetrznych (agresja obcego panstwa, zagrozenie suwerenno-
$ci panstwa)'’. Mimo iz nie wydaje si¢, aby sformutowanie uzyte w art. 82 ust. 1
pkt 1 PrWiP nawigzywato do pojecia stanow nadzwyczajnych, jakim postuguje
si¢ ustawodawca w rozdziale XI Konstytucji RP, to niewatpliwie bedzie obejmo-
wato wymienione tam stany.

Ustawodawca w art. 82 ust. 1 pkt 1 PrWiPrzem dokonat egzemplifikacji dzie-
dzin, w ktorych moze dojs¢ do zagrozenia bezpieczenstwa panstwa. Zagrozenie
to moze zatem dotyczy¢ obronnosci (np. agresja obcego panstwa), porzadku pu-
blicznego (np. zamieszki, rozruchy, wojna domowa), ochrony zycia i zdrowia
ludzkiego (np. kleska zywiotowa, epidemia) oraz ochrony $rodowiska natural-
nego (np. katastrofa ekologiczna). Wyliczenie dziedzin, w ktorych moze doj$¢
do zagrozenia bezpieczenstwa panstwa, nie ma charakteru enumeratywnego, a co
za tym idzie — moze dotyczy¢ innych sfer, w ktérych zagrozenie mogloby w de-
stabilizujacy sposob wptyna¢ na funkcjonowanie panstwa, np. bezpieczenstwa
energetycznego'.

W literaturze zwraca si¢ uwage, iz sytuacje okreslong w art. 82 ust. 1 pkt 1
PrWiPrzem cechuje swoista pilno§¢ w podjeciu przez organy panstwa bezposred-
nich i szybkich dziatan zmierzajgcych do zapobiezenia lub usunigcia stanu zagro-

12 M. Basler, Licencja przymusowa jako ograniczenie patentu, w: Transformacje prawa wias-
nosci przemystowej, red. A. Adamczak, seria ,,Wynalazczo$¢ i ochrona wtasnosci intelektualnej”
nr 24, PIRPAT, Kielce 2000, s. 36-37; P. Kostanski, w: Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz,
red. P. Kostanski, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 466; Z. Miklasinski, Prawo wtasnosci przemy-
stowej. Komentarz, UPRP, Warszawa 2001, s. 133; M. Salomonowicz, op. cit., s. 72; M. du Vall,
w: E. Nowinska, U. Prominska, M. du Vall, Prawo wlasnosci przemystowej. Przepisy i omowienie,
LexisNexis, Warszawa 2005, s. 71.

13 A. Szewc, G. Jyz, Prawo wlasnosci przemystowej, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 233.

14 P. Kostanski, op. cit., s. 466.
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zenia bezpieczenstwa panstwa'>. Analiza tego przepisu prowadzi do wniosku, iz
o udzielenie licencji przymusowej mozna si¢ ubiega¢ zarowno wtedy, gdy istnieje
jedynie obawa wystapienia stanu zagrozenia bezpieczenstwa panstwa, co rodzi
konieczno$¢ zapobiezenia mu, jak 1 wtedy, gdy stan zagrozenia bezpieczenstwa
panstwa juz wystapit 1 zachodzi koniecznos¢ jego usunigcia.

Niezaleznie jednak od tego, czy stan zagrozenia bezpieczenstwa panstwa juz
wystapil, czy tez istnieje jedynie ryzyko jego wystapienia, musi mie¢ ono cha-
rakter realny'®. Trudno bowiem oczekiwaé, aby ograniczenie praw uprawnionego
z prawa wilasnosci przemystowej nastepowato z uwagi na zagrozenia, ktore ta-
kiego charakteru nie maja. Wydaje si¢ takze, iz zaistnialej sytuacji towarzyszy¢
musi ograniczenie czasowe mozliwosci zawarcia umowy licencyjnej, np. brak
wystarczajacej ilosci czasu na zawarcie umowy w drodze negocjacji czy tez brak
uregulowania nastgpstwa prawnego po zmarlym uprawnionym wobec rychtego
wystapienia lub istnienia stanu zagrozenia bezpieczenstwa panstwa.

W przypadku ubiegania si¢ o licencje przymusowag z uwagi na zagrozenie
bezpieczenstwa panstwa — stosownie do art. 82 ust. 4 PrWiPrzem — nie jest ko-
nieczne wykazanie, iz ubiegajacy podejmowat wczesniej w dobrej wierze starania
w celu uzyskania licencji w drodze umownej. Uzasadnienia dla tego rozwigzania
nalezy poszukiwa¢ w ograniczeniu czasowym, jakie wystepuje przy udzielaniu
licencji przymusowej ze wzgledu na zagrozenie bezpieczenstwa panstwa, ktore
uniemozliwia prowadzenie przez ubiegajacego si¢ o licencj¢ przymusowsg diugo-
trwalych staran o zawarcie umowy licencyjnej'”.

Druga sytuacja uzasadniajaca udzielenie licencji przymusowej zachodzi
wowczas, gdy uprawniony z patentu, prawa ochronnego na wzér uzytkowy lub
z prawa rejestracji z wzoru przemystowego albo topografii uktadu scalonego
naduzywa swojego prawa w rozumieniu art. 68 PrWiPrzem (art. 82 ust. 1 pkt 3
PrWiPrzem). Przepis art. 82 ust. 1 pkt 3 PrWiPrzem odwotuje si¢ zatem expressis
verbis do rozumienia naduzywania patentu, o ktorym mowa w art. 68 PrWiPrzem.
Stosownie za$ do tej regulacji naduzywanie polega gtownie na uniemozliwianiu
korzystania z danego prawa przez osobg trzecia, jezeli jest ono konieczne do za-
spokojenia potrzeb rynku krajowego, a zwltaszcza gdy wymaga tego interes pu-
bliczny, a wyrdb jest dostepny spoteczenstwu w niedostatecznej ilosci lub jakosci
albo po nadmiernie wysokich cenach (68 ust. 1 PrWiPrzem).

Naduzycie patentu okreslone w art. 68 PrWiPrzem uznaje si¢ za regulacje
lex specialis w stosunku do przewidzianego w art. 5 KC naduzycia prawa's. Re-
gulacja ta stanowi odzwierciedlenie art. 8 ust. 2 TRIPS. Przepis art. 68 ust. 1
PrWiPrzem nie definiuje pojecia naduzywania patentu, a jedynie przyktadowo

5 Ibidem; Z. Miklasinski, op. cit., s. 133.

16 P. Kostanski, op. cit., s. 466.

17 Ibidem, s. 466-467.

18 Tbidem, s. 364; S. Sottysinski, w: System prawa prywatnego, s. 655.
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wskazuje, na czym takie naduzycie moze polegac. Jak wskazuje Piotr Kostan-
ski, odwotujac si¢ do art. 5 KC, ,,zakaz naduzywania patentu obejmuje wszelkie
dziatania, ktére moga zosta¢ uznane za naduzycie prawa podmiotowego, jakim
jest patent, w ogdInosci mozna stwierdzi¢, ze sg to takie dziatania, ktore podejmo-
wane sg niezgodnie ze spoteczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub
godza w ogolnie uznane zasady wspotzycia spotecznego, uczciwosci kupieckiej
i dobre obyczaje”"’.

Egzemplifikacja naduzycia patentu wskazana w art. 68 ust. | PrWiPrzem wy-
maga w pierwszej kolejnosci zaistnienia sytuacji, gdy uprawniony odmoéwit za-
warcia umowy licencyjnej z osoba, ktora wystapita do niego z taka oferta, lub tez
zaproponowal warunki odbiegajace od warunkow rynkowych, a niebedace do za-
akceptowania przez oferenta. Ponadto do stwierdzenia naduzycia konieczne jest
ustalenie, ze korzystanie z przedmiotu ochrony przez inne podmioty niz uprawnio-
ny ma shuzy¢ zaspokojeniu potrzeb rynku krajowego. Miarg jest tu zaspokojenie
potrzeb krajowych, nie za$ produkcji na eksport. Nie bedzie zatem miato miejsca
naduzycie prawa, jezeli wytwory uprawnionego zaspokajaja popyt, sa dostepne
w odpowiedniej jako$ci i po przystepnej cenie. Nie bedzie takze mowy o naduzy-
ciu prawa, jezeli na rynku sa dostgpne produkty substytucyjne wobec produktu
uprawnionego w ilosci zaspokajacej popyt na nie, w odpowiedniej jakosci i po
przystepnej cenie. Dodatkowo przy ocenie, czy korzystanie z przedmiotu ochrony
przez osoby trzecie celem zaspokojenia potrzeb rynkowych jest konieczne, winno
si¢ mie¢ na uwadze to, czy wymaga tego interes spoleczny. Nie kazda bowiem
sytuacja przewagi popytu nad podaza, niesatysfakcjonujacej jakosci produktu lub
jego wysokiej ceny musi by¢ oceniana jako nielezaca w interesie spotecznym.
Rownoczesnie jednak wystepujace w art. 68 ust. 1 PrWiPrzem sformutowanie
,»a Zwlaszcza” oznacza, iz interes spoteczny nie jest konieczng przestanka stwier-
dzenia naduzycia.

Wreszcie dla przyjegcia naduzycia prawa konieczne jest, aby wyrob byt do-
stepny spoleczenstwu w niedostatecznej ilosci lub jako$ci albo po nadmiernie
wysokich cenach. Jako niedostateczng ilo§¢ produktu nalezy rozumieé¢ sytuacje,
gdy popyt na dany produkt przewaza nad jego podaza. Z kolei z sytuacja, gdy
wyrob dostepny jest w niedostatecznej jakosci, bedziemy mieli do czynienia, gdy
nie spetnia on oczekiwan jakosciowych, ktore pozwalatyby na realizacj¢ przez
ten produkt jego funkcji. Natomiast pojecie dostgpnosci po nadmiernie wysokich
cenach Michat du Vall proponuje rozumie¢ ,,w kontekscie konkretnej sytuacji
rynkowej, wykorzystujac wyksztalcone w prawie antymonopolowym zasady do-
tyczace oceny zachowania si¢ monopolisty. Uprawniony z patentu moze bowiem
naduzywac swego prawa tylko wtedy, jezeli na rynku nie ma substytutow towa-
row, a zatem jezeli jest monopolista. Jako kryterium pozwalajace na identyfikacje

19 P. Kostanski, op. cit., s. 364.
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cen »nadmiernie wysokich« moze by¢ brana pod uwage w szczegdlnosci ren-
towno$¢ osiggana przez uprawnionego czy porownanie zysku osiggnietego przez
monopoliste na zmonopolizowanym i niezmonopolizowanym rynku”?.

Naduzywania prawa nie stanowi jednak uniemozliwienie korzystania z dane-
go przedmiotu ochrony przez okres 3 lat od dnia udzielenia danego prawa (art. 68
ust. 2 PrWiPrzem). Rozwigzanie to nawigzuje do art. SA ust. 4 zd. 1 konwencji
paryskiej, zgodnie z ktorym nie mozna wnosi¢ o udzielenie licencji przymuso-
wej z powodu zaniechania lub niewystarczajacego stosowania przed uplywem
terminu 4 lat od dokonania zgtoszenia o udzielenie patentu lub 3 lat od udziele-
nia patentu, przy czym stosuje si¢ termin, ktory uplywa podzniej. Przepis ten na
gruncie konwencji paryskiej odnosi si¢ tylko do jednego szczegolnego przypadku
naduzycia, tj. niepodjecia stosowania lub niedostatecznego stosowania wynalaz-
ku?'. Ograniczenie mozliwosci uzyskania licencji przymusowej dotyczy jedynie
sytuacji naduzycia przez uprawnionego przystugujacego mu prawa, nie znajduje
natomiast zastosowania w pozostatych przypadkach uzasadniajacych przyznanie
licencji przymusowej okreslonych w art. 82 ust. 1 pkt 11 3 PrWiPrzem.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na dysonans, jaki pojawia si¢ w odniesieniu
do stosowania art. 82 ust. 1 pkt 2 PrWiPrzem w przypadku licencji przymusowe;
na korzystanie z wzoru przemystowego. O ile przepisy art. 100 ust. 1 PrWiPrzem
w odniesieniu do wzoru uzytkowego i art. 221 ust. 1 PrWiPrzem w odniesieniu
do topografii uktadu scalonego przewiduja odestanie do art. 68 PrWiPrzem, o tyle
art. 118 ust. 1 PrWiPrzem odnoszacy si¢ do wzordéw przemystowych takiego ode-
stania nie przewiduje. Oznacza to, ze instytucja naduzycia prawa nie odnosi si¢
w ogoble do korzystania z wzoru przemystowego przez uprawnionego z prawa
z rejestracji. Mimo to istnieje mozliwos¢ zadania udzielenia licencji przymusowej
na korzystanie z wzoru przemystowego, jezeli zostanie stwierdzone naduzywanie
prawa z rejestracji. Pojawia si¢ zatem pytanie, czy istniej w ogole mozliwos¢,
aby UPRP, badajac zasadno$¢ wniosku o udzielenie licencji przymusowej na ko-
rzystanie z wzoru przemystowego, stwierdzit naduzywanie prawa z rejestracji,
skoro art. 68 PrWiPrzem nie ma zastosowania do wzorow przemystowych. Na tak
postawione pytanie nalezy udzieli¢ odpowiedzi negatywnej, bo skoro nie moze
wystapi¢ naduzycie prawa z rejestracji, to nie moze ono uzasadnia¢ przyznania
licencji przymusowej. W konsekwencji przepis art. 82 ust. 1 pkt 2 PrWiP w sto-
sunku do wzordéw przemystowych jest norma pusta.

W przypadku stwierdzenia przez UPRP, Zze patent jest naduzywany, moze
on postanowi¢ o mozliwo$ci ubiegania si¢ o licencje przymusowg i oglosi¢ to
w ,,Wiadomosciach Urzedu Patentowego” (art. 82 ust. 3 PrWiPrzem). W litera-
turze ugruntowany jest poglad, ze dokonanie przez UPRP ogloszenia w przypad-

20 M. du Vall, w: E. Nowinska, U. Promifiska, M. du Vall, op. cit., s. 67.
2l M. du Vall, w: Konwencja..., s. 149.
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ku stwierdzenia naduzycia patentu nie jest obowiazkiem UPRP, a jedynie jego
uprawnieniem. Wskazuje si¢, ze UPRP nie jest zobowigzany do zamieszczenia
ogloszenia, zwlaszcza wtedy, gdy zainteresowany uzyskaniem licencji przymuso-
wej wystapi o udzielenie licencji z wtasnej inicjatywy. W takiej sytuacji bowiem
sam zainteresowany w trakcie postgpowania przed UPRP bedzie mogt wykazac,
iz zachodza przestanki udzielenia licencji przymusowej w oparciu o art. 82 ust. 1
pkt 2 PrWiPrzem?. Nie oznacza to jednak, ze UPRP nie jest uprawniony do za-
mieszczenia ogloszenia, pomimo wystgpienia z wnioskiem o udzielenie licencji
przymusowej, jezeli uzna to zasadne®. Zdaniem P. Kostanskiego podejmujgc de-
cyzje o ogloszeniu UPRP, powinien ,,kierowac si¢ tym, czy mozliwe jest wyka-
zanie przestanek udzielenia licencji przymusowej i samo udzielenie licencji przy-
musowej bez takowego postanowienia i ogtoszenia”*,

Warunkiem uzyskania licencji przymusowej na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 2
PrWiPrzem jest wykazanie przez ubiegajacego si¢ o nia, ze czynil wczesniej,
w dobrej wierze, starania o uzyskanie licencji. W literaturze postuluje sig, aby
wymog staran w dobrej wierze o uzyskanie licencji interpretowaé z uwzglednie-
niem art. 31b TRIPS. Wymaga on podje¢cia staran o uzyskanie licencji na rozsad-
nych warunkach handlowych i1 wystapienia rezultatu tych staran w rozsadnym
terminie®. Okoliczno$¢ ta moze by¢ wykazana przez ubiegajacego si¢ wszelkimi
srodkami dowodowymi przewidzianymi w postepowaniu administracyjnym. Do-
konujac oceny, UPRP z jednej strony powinien kierowac si¢ tym, czy starania te
podejmowane byty w dobrej, czy w ztej wierze, a wigc z rzeczywistym zamiarem
zawarcia przez ubiegajacego si¢ o licencje przymusowg z uprawnionym umowy
licencyjnej. Ocenie podlegac bedzie zatem to, czy oferta ubiegajacego si¢ o licen-
cje przymusowa byta rozsadna i do przyjecia dla uprawnionego, a takze czy od-
powiedzialnos$¢ za przedtuzajace si¢ negocjacje nie lezy po stronie ubiegajacego
si¢ o licencje. Spetnienie warunku starania si¢ o uzyskanie licencji nie jest jednak
konieczne do udzielenia licencji przymusowej w przypadku ogloszenia mozli-
wosci ubiegania si¢ o licencje przymusowa (art. 82 ust. 4 PrWiPrzem). Jednakze
zwolnienie z tego warunku w przypadku ogloszenia mozliwosci ubiegania si¢
o licencj¢ przymusowa nie dotyczy wnioskoéw o udzielenie licencji ztozonych po
uplywie roku od dnia tego ogloszenia (art. 82 ust. 5 PrWiPrzem).

Trzecia sytuacja uzasadniajaca udzielenie licencji przymusowej ma miejsce
wowczas, gdy zostanie stwierdzone, ze uprawniony z danego prawa wilasnosci
przemystowej udzielonego z wczesniejszym pierwszenstwem uniemozliwia, nie
godzac si¢ na zawarcie umowy licencyjnej, zaspokojenie potrzeb rynku krajowe-

22 Tak M. Basler, op. cit., s. 38; P. Kostanski, op. cit., s. 467; M. du Vall, w: E. Nowinska,
U. Prominska, M. du Vall, op. cit., s. 69-70.

% Tak M. du Vall, w: E. Nowinska, U. Prominska, M. du Vall, op. cit., s. 69-70.

24 P. Kostanski, op. cit., s. 467-468.

% Ibidem, s. 473; A. Nowicka, op. cit., s. 100.
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g0 przez stosowanie zaleznego od niego wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru
przemystowego lub topografii uktadu scalonego, z ktérego korzystanie wkraczato-
by w zakres odpowiednio wczesniejszego prawa wlasnosci przemystowej (art. 82
ust. 1 pkt 3 PrWiPrzem). Licencja przymusowa moze zosta¢ rowniez udzielona
w sytuacji, gdy w zakres patentu wczesniejszego wkraczatoby korzystanie nie
z zaleznego od niego wynalazku, ale z wzoru uzytkowego (art. 88 PrWiPrzem).

Przepis art. 82 ust. 1 pkt 3 PrWiPrzem odnosi si¢ do specyficznej relacji, jaka
moze zaistnie¢ migdzy wynalazkiem a innym wynalazkiem lub wzorem uzytko-
wym. W relacji tej patent zalezny lub prawo ochronne zalezne chronig pewne
ulepszenia wynalazku chronionego patentem gldéwnym (wczesniejszym). Zarow-
no patent wczesniejszy (glowny), jak i patent zalezny lub prawo ochronne zalezne
sg od siebie formalnie niezalezne, jednakze wykonywanie uprawnien ptynacych
z patentu zaleznego lub prawa ochronnego zaleznego w sposob zawodowy lub
zarobkowy bedzie wkracza¢ w sfer¢ uprawnionego z patentu gtdéwnego. W re-
zultacie korzystajacy z patentu zaleznego lub prawa ochronnego zaleznego, wy-
konujac swoje uprawnienia, powinien mie¢ zgode na wkroczenie we wladztwo
uprawnionego z patentu wczesniejszego w postaci licencji. W przeciwnym razie
jego dziatania b¢dg bowiem naruszaé patent wczesniejszy. Poniewaz obowigzuja-
ce przepisy nie przewidujg mozliwos$ci wystgpienia przez uprawnionego z patentu
zaleznego lub prawa ochronnego zaleznego przeciwko uprawnionemu z patentu
gtéwnego z powodztwem o zawarcie umowy licencyjnej w oparciu o art. 64 KC,
wystgpienie z wnioskiem o udzielenie licencji przymusowej stanowi jedyne roz-
wigzanie w przypadku braku woli po stronie uprawnionego z patentu glownego
zawarcia umowy licencyjnej.

Ubiegajacy si¢ o udzielenie licencji przymusowej uprawniony z patentu za-
leznego lub prawa ochronnego zaleznego musi w pierwszej kolejnosci wykazaé
istnienie zaleznosci migdzy wynalazkiem lub wzorem uzytkowym, do ktérego jest
uprawniony, a objetym ochrong patentowa wynalazkiem. Okoliczno$¢ t¢ UPRP
bada przestankowo w trakcie postepowania o udzielenie licencji przymusowe;j.
Nie istnieje natomiast mozliwos$¢ ustalania zaleznosci w odrgbnym postepowaniu
spornym, gdyz art. 255 PrW1Przem, w odrdznieniu od poprzednio obowiazujace-
go art. 140 ust. 1 pkt 4 WynalazU, nie przewiduje takiej mozliwosci.

Zdaniem P. Kostanskiego dopuszczalne jest zadanie w drodze powoddztwa
opartego na art. 189 KPC ustalania, iz pomi¢dzy patentami istnieje stan zalez-
nosci®®. Poglad ten nie wydaje si¢ do zaaprobowania, gdyz art. 189 KPC stanowi
podstawe ustalenia istnienia lub nieistnienia prawa lub stosunku prawnego, a tym-
czasem ustalenie zalezno$ci mi¢dzy wynalazkami lub wynalazkiem i wzorem
uzytkowym jest ustaleniem relacji czysto faktycznej, przejawiajacej si¢ tym, iz
korzystanie z wynalazku lub wzoru uzytkowego moze wkracza¢ w cudzy patent.

2 P. Kostanski, op. cit., s. 469-470.
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Kwalifikacja, iz okreslony patent lub prawo ochronne ma charakter zalezny, jest
jedynie okresleniem ich cechy (okolicznosci faktycznej) stanowigcej przestanke
ubiegania si¢ o licencj¢ przymusowa, a nie prawem lub stosunkiem prawnym. Za-
lezno$¢ pomiedzy przedmiotami ochrony nie jest bowiem stosunkiem prawnym,
ale faktycznym.

Ponadto ubiegajacy si¢ o licencj¢ przymusowa musi wykazac, iz korzystanie
z wynalazku begdacego przedmiotem patentu zaleznego, jezeli sa to wynalazki
dotyczace tego samego przedmiotu, wprowadza istotny postep techniczny o po-
waznym znaczeniu gospodarczym (art. 82 ust. 2 zd. 1 PrWiPrzem). Jak wskazuje
M. du Vall, ,,celem tego przepisu jest przeciwdzialanie naduzywaniu instytucji
licencji przymusowej przez domaganie si¢ jej udzielenia po to tylko, aby zastoso-
wac cudzy wynalazek o rzeczywistej gospodarczej i technicznej doniostosci. Jak
bowiem wiadomo, przestanki zdolno$ci patentowej niekoniecznie przesadzaja
o istnieniu takich wlasnie cech rozwigzania™?’. Nalezy przy tym podkresli¢, iz ko-
nieczno$¢ wykazania tej przestanki przez ubiegajacego si¢ o licencje przymusowa
jest konieczna jedynie wtedy, gdy wynalazki lub wynalazek i wzor uzytkowy sa
porownywalne tj. dotycza tego samego przedmiotu.

W literaturze zwrdcono uwagg, iz przestanka istotnego postepu technicznego
0 powaznym znaczeniu gospodarczym jest niezwykle ocenna. Ubiegajacy si¢ o li-
cencje przymusowg bedzie musial wykazac, ze ,,rozwiazanie chronione patentem
zaleznym stanowi znaczng zmiang w sferze techniki, prowadzaca do poprawy
parametréw okreslonych rozwiazan technicznych, w szczego6lnosci zwigkszenia
uzytecznosci, wydajnosci okreslonych rozwigzan. Zmiana ta musi by¢ istotna
w porownaniu do rozwigzan funkcjonujacych na rynku (przy wliczeniu don roz-
wigzania chronionego patentem wczesniejszym). Istotne znaczenie gospodarcze
moze przejawiac si¢ w znacznym zmniejszeniu kosztow produkcji, znacznym po-
lepszeniu jakosci okreslonych rozwigzan™®. Z tym, ze w przypadku wynalazku
dotyczacego technologii potprzewodnikdw licencja przymusowa w sytuacji okre-
Slonej w art. 82 ust. 1 pkt 3 PrWiPrzem moze by¢ udzielona tylko dla przeciw-
dziatania praktykom bezzasadnie ograniczajacym konkurencje (art. 82 ust. 2 zd. 2
PrWiPrzem). Przepisy PrWiPrzem w Zaden sposob nie definiujg pojecia praktyk
bezzasadnie ograniczajacych konkurencje. Co prawda, jak wskazuje P. Kostan-
ski®’, pojecie to na gruncie PrW1P nie jest tozsame z pojgciem praktyk ogranicza-
jacych konkurencje, wystepujacym w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow?, to jednak poje¢cia wystepujace w tej ustawie mogag
by¢ stosowanie pomocniczo na uzytek wyktadni art. 82 ust. 2 zd. 2 PrWiPrzem.
Autor ten wskazuje takze na mozliwo$¢ wykorzystania w wyktadni pojecia prak-

¥ Tak M. du Vall, w: E. Nowinska, U. Prominska, M. du Vall, op. cit., s. 71.
2 P. Kostanski, op. cit., s. 471.

2 Ibidem, s. 472.

30 Dz.U. 22007 r., nr 50, poz. 331 ze zm.
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tyk bezzasadnie ograniczajacych konkurencje¢ ocen nieuczciwych praktyk rynko-
wych sformutowanych na gruncie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji’' oraz ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdzia-
taniu nieuczciwym praktykom rynkowym?*. UPRP, wydajac decyzj¢ o udziele-
niu licencji przymusowej, nie tylko powinien oceni¢, czy dane praktyki rynkowe
uprawnionego z prawa wlasnosci przemystowej ograniczaja konkurencje, ale tak-
ze ustali¢, czy ograniczenie to jest bezzasadne, a wigc czy nie istniejg przyczyny
uzasadniajace takie ograniczenie®.

Ubiegajacy si¢ o licencje przymusowa w sytuacji okreslonej w art. 82 ust. 1
pkt 3 PrW1Przem nie tylko, podobnie jak ma to miejsce w przypadku naduzycia
prawa, gdy UPRP nie oglosit mozliwosci ubiegania si¢ o licencje przymusowa,
zobowigzany jest do wykazania, iz podejmowat wczesniej, w dobrej wierze, sta-
rania w celu uzyskania licencji, ale takze iz uprawniony z prawa wcze$niejszego
nie godzi si¢ na zawarcie umowy licencyjnej. Odmowa zawarcia umowy licen-
cyjnej powinna by¢ w pierwszej kolejnosci wykazana rzeczywistymi staraniami
zainteresowanego, ze proponujac normalne warunki, zmierzal w dobrej wierze
do zawarcia z uprawnionym umowy licencyjnej**. Wbrew literalnemu brzmieniu
art. 82 ust. 1 pkt 3 PrWiPrzem nalezy przyja¢, iz nie kazda odmowa zawarcia
umowy licencyjnej przez uprawnionego bedzie uzasadnia¢ przyznanie licencji
przymusowej, ale jedynie taka odmowa, ktora dotyczy rzetelnej oferty handlo-
wej. Trudno bowiem oczekiwac, aby odmowa zawarcia umowy na warunkach
niekorzystnych, odbiegajacych od warunkow rynkowych uzasadniata obcigzenie
patentu licencja przymusowa.

Wreszcie na ubiegajacym si¢ o przyznanie licencji przymusowej spoczywa
obowigzek wykazania, iz uprawniony, nie godzac si¢ na zawarcie umowy licen-
cyjnej, uniemozliwia zaspokojenie potrzeb rynku krajowego. Niemozliwos¢ za-
spokojenia potrzeb rynku krajowego odnosi si¢ jedynie do rynku wewnetrznego
i nie obejmuje uniemozliwienia uprawnionemu z patentu zaleznego lub prawa
ochronnego zaleznego produkcji z przeznaczeniem na eksport. W sytuacji gdy
przedmiot patentu wczesniejszego oraz przedmiot patentu zaleznego lub prawa
ochronnego zaleznego sa produktami subsydiarnymi, a przedmiot patentu wcze-
$niejszego dostepny jest na rynku krajowym po cenie porownywalnej do ceny
przedmiotu patentu zaleznego lub prawa ochronnego zaleznego, brak jest pod-
staw do uznania, iz uprawniony z patentu wczesniejszego, nie godzac si¢ na za-
warcie umowy licencyjnej, uniemozliwia zaspokojenie potrzeb rynku krajowego.
Podobnie nalezy oceni¢ sytuacje, w ktorej potrzeby rynku krajowego sg zaspoka-
jane przez inne produkty subsydiarne wobec przedmiotu patentu zaleznego lub

31 Tj. Dz.U. z 2003 ., nr 153, poz. 1503 ze zm.
32 Dz.U. 22007 r., nr 171, poz. 1206.

33 P. Kostanski, op. cit., s. 472.

3 Tbidem, s. 470.
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prawa ochronnego zaleznego, z tym, ze przy ocenie, czy dochodzi do zaspoko-
jenia potrzeb rynku krajowego, nalezy mie¢ na uwadze to, czy podaz produktow
subsydiarnych jest adekwatna do popytu, a cena tych produktow odpowiada cenie
rynkowej*.

Mozliwo$¢ ubiegania si¢ o udzielenie licencji przymusowej w przypadku
okreslonym w art. 82 ust. 1 pkt 3 PrWiPrzem wystgpuje rowniez w sytuacji, gdy
hodowca nie moze wykonywac prawa do chronionej odmiany roslin Iub zada od
uprawnionego z patentu licencji wzajemnej (art. 82 ust. 6 PrWiPrzem). Regu-
lacja ta stanowi implementacje¢ do prawa polskiego art. 12 dyrektywy nr 98/44/
WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony
prawnej wynalazkow biotechnologicznych®, wprowadzajacej system wzajem-
nych licencji przymusowych pomiedzy uprawnionymi z patentu na wynalazek
biotechnologiczny a hodowcami uprawnionymi z prawa wytacznego na odmiane
roslin. Regulacja ta dotyczy zatem w pierwszej kolejnosci mozliwosci zadania
przez hodowce udzielenia licencji przymusowej w sytuacji, w ktorej hodowca
nie moze wykonywac¢ przystugujacego mu prawa wytacznego do odmiany roslin,
gdyz korzystanie z tego prawa naruszatloby wczes$niejszy patent na wynalazek
biotechnologiczny. W przypadku udzielenia takiemu hodowcy licencji przymu-
sowej uprawniony z patentu moze domagac si¢ udzielenia licencji wzajemnej,
ktora bedzie go uprawniata do korzystania z chronionej odmiany roslin. Z kolei
w sytuacji gdy korzystanie z patentu na wynalazek biotechnologiczny wkracza-
loby we wczesniejsze prawo wytaczne na odmiang roslin, uprawniony z paten-
tu moze zada¢ ustanowienia na jego rzecz licencji przymusowej do korzystania
z chronionej odmiany roslin. W takiej sytuacji hodowca, ktorego prawo wylaczne
obcigzono licencja przymusowa, moze zada¢ ustanowienia na jego rzecz licen-
cji wzajemnej na korzystanie z wynalazku biotechnologicznego. Ubiegajacy si¢
o udzielenie licencji przymusowej, tak jak w innych przypadkach, musi wykazac,
ze podejmowal wczesniej, w dobrej wierze, starania o uzyskanie licencji (art. 82
ust. 4 zd. 1 PrW1Przem), a takze iz korzystanie z wynalazku bedacego przedmio-
tem patentu zaleznego lub odmiany roslin bedacej przedmiotem prawa wytaczne-
go wprowadza istotny postep techniczny o powaznym znaczeniu gospodarczym
(art. 82 ust. 2 zd. 1 PrWiPrzem).

2. Licencja wzajemna

Z licencjg przymusowg udzielong wobec konieczno$ci wkroczenia w prawo
wcezesniejsze moze by¢ powiazana licencja wzajemna. W tym przypadku upraw-
niony z wczesniejszego prawa wlasnosci przemystowej moze zada¢ udzielenia

35 Ibidem, s. 470-471; Z. Miklasinski, op. cit., s. 134.
3% Dz.Urz. UE z 1998 1., nr 213, s. 13.
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mu zezwolenia na korzystanie z wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru przemy-
stowego lub topografii uktadu scalonego bedacego przedmiotem prawa zaleznego
zwanego licencjg wzajemng (art. 82 ust. 1 pkt 3 PrWiPrzem).

Charakter prawny licencji wzajemnej nie jest catkowicie jasny. W literatu-
rze do$¢ zgodnie przyjmuje sig, ze licencja wzajemna stanowi szczego6lny rodzaj
licencji przymusowej®’. A. Szewc i G. Jyz wskazuja, iz systemowa wyktadnia
PrWiPrzem, okolicznos$ci udzielenia tej licencji, jak rowniez niezalezne od woli
uprawnionego obcigzenie przystugujacego mu prawa licencja wzajemng moga
prowadzi¢ do wniosku, iz jest to licencja przymusowa. Jednak ich watpliwos$ci
budza proby bezposredniego stosowania do licencji wzajemnej przepiséw art. 82
i nastgpnych. PrWiPrzem, a zwlaszcza przepisu art. 87 PrWiPrzem, ktory expres-
sis verbis rozroznia licencje przymusow3 i licencje wzajemng. Prowadzi to do
wniosku, iz licencja wzajemna powinna mie¢ wlasne unormowanie lub tez prze-
pisy o licencji przymusowej powinny mie¢ do niej jedynie odpowiednie zasto-
sowanie. Ustawodawca, jak mozna wnosi¢ z art. 82 ust. 1 pkt 3 in fine i art. 87
PrWiPrzem oraz braku innych przepisow dotyczacych licencji wzajemne;j, takie
wlasnie zatozenie legislacyjnej przyjat. Nie zamiescit jednak w PrWiPrzem naka-
zu odpowiedniego stosowania do niej przepiséw o licencji przymusowej. Jedna
z konsekwencji tego przeoczenia jest zdaniem autoréw niemozno$¢ nalezycie ju-
rydycznie uzasadnionego wykazania, ze organem wlasciwym do udzielenia licen-
cji wzajemnej jest UPRP, ani tez dowiedzenia, ze licencji wzajemnych udziela
si¢ w trybie postepowania spornego. Przepis art. 82 ust. 1 pkt 3 PrWiPrzem nie
wskazuje bowiem organu uprawnionego do rozpatrzenia zadania uprawnione-
go 7z patentu wczesniejszego, a art. 255 pkt 6 PrWiPrzem ogranicza wlasciwos¢
UPRP dziatajacego w trybie postegpowania spornego do udzielania licencji przy-
musowych. W tej sytuacji regulacj¢ prawng licencji wzajemnej trzeba opierac¢ na
analogii, co w prawie administracyjnym, zwtaszcza procesowym, jest w zasadzie
niedopuszczalne?®.

Podzielajac wyrazone watpliwosci co do niejasnego charakteru licencji wza-
jemnej de lege lata, wobec braku wyraznej regulacji co do tego, czy licencja
wzajemna stanowi jedynie posta¢ licencji przymusowej, czy tez odrebng od niej
instytucj¢ prawna, do ktorej przepisy o licencji przymusowej stosuje si¢ odpo-
wiednio, nalezy przyja¢, iz intencja ustawodawcy bylto ujecie licencji wzajemnej
jako licencji przymusowej. W rezultacie to UPRP w drodze decyzji administracyj-
nej na wniosek uprawnionego z wczesniejszego prawa wilasnosci przemystowe;,
jezeli jego prawo zostato obcigzone licencja przymusowa na rzecz uprawnionego
z prawa zaleznego, bedzie udziela¢ licencji wzajemnej jako licencji przymusowe;.

37 Tak P. Kostanski, op. cit., s. 466-469; Z. Miklasinski, op. cit., s. 135; A. Szewc, G. Jyz,
op. cit., s. 237.
% A. Szewc, G. Jyz, op. cit., s. 237-238.
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Oznacza to, ze ubiegajac si¢ o udzielenie licencji wzajemnej, uprawniony z wcze-
$niejszego prawa wilasnosci przemystowej musi wykazaé, iz podejmowat wcze-
$niej, w dobrej wierze, starania o uzyskanie licencji od uprawnionego z prawa
zaleznego. Przepis art. 82 ust. 4 PrWiPrzem bowiem, przy zatozeniu, iz licencja
wzajemna jest licencjg przymusowa, nie zwalnia z tego obowiazku ubiegajacego
si¢ o udzielenie licencji wzajemne;j.

Jednak de lege ferenda konieczne wydaje si¢ podjgcie przez ustawodawce
interwencji celem rozwigzania tej kwestii. Mozliwe sa przy tym dwa rozwigzania.
W pierwszym konieczna bylaby zmiana art. 82 ust. 1 pkt 3 in fine PrWiPrzem
poprzez wskazanie, iz ,,uprawniony z patentu wczesniejszego moze zadac udzie-
lenia mu przez Urzad Patentowy w drodze licencji przymusowej zezwolenia na
korzystanie z wynalazku bedacego przedmiotem patentu zaleznego (licencja wza-
jemna)”. Wowczas do licencji wzajemnej stosowaloby si¢ bezposrednio przepisy
dotyczace licencji przymusowej. W drugim przypadku konieczne bytoby dodanie
art. 88' PrWiPrzem, ktory wskazywalby, w jakim zakresie przepisy dotyczace
licencji przymusowej stosowatoby si¢ odpowiednio do licencji wzajemne;.

3. Prawa i obowiazki stron licencji przymusowej

Licencja przymusowa udzielana jest przez UPRP w drodze decyzji admini-
stracyjnej wydawanej w trybie postgpowania spornego (art. 82 ust. 1 in principio
PrWiPrzem i art. 255 ust. 1 pkt 6 PrWiPrzem). UPRP wydaje decyzje po prze-
prowadzeniu rozprawy (art. 255° PrWiPrzem). Na decyzj¢ wydang przez UPRP
w wyniku rozpoznania wniosku o przyznanie licencji przymusowej przystuguje
skarga do sadu administracyjnego (art. 257 PrWiPrzem)*.

Uprawniony z licencji przymusowej jest zobowigzany do uiszczania na rzecz
uprawnionego optat licencyjnych (art. 84 ust. 1 PrWiPrzem), poniewaz licencja
przymusowa jest zawsze licencja odptatng. UPRP w decyzji o udzieleniu licencji
przymusowej okresla zakres i czas trwania licencji przymusowej oraz szczego-
towe warunki jej wykonywania, a takze — odpowiednio do wartos$ci rynkowej
licencji — wysoko$¢ optaty licencyjnej oraz sposob i terminy jej zaptaty (art. 84
ust. 2 PrWiPrzem). W literaturze stusznie postuluje si¢, aby UPRP, okreslajac za-
kres i czas trwania licencji przymusowej, miat na uwadze — stosownie do art. 31c
TRIPS — cel, do jakiego zostaje udzielona licencja przymusowa®.

W decyzji UPRP okresli zatem zakres licencji przymusowej, tj. czy licencja
przymusowa bedzie miata charakter licencji petnej lub ograniczonej, a jezeli ogra-

3 W kwestii postepowania przez UPRP zob. K. Celinska-Grzegorczyk, Postgpowanie patento-
we jako szczegolne postegpowanie administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2009.

4 Tak P. Kostanski, op. cit., s. 475; M. du Vall, w: E. Nowinska, U. Promifiska, M. du Vall,
op. cit., s. 71-72.
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niczonej, to powinien w decyzji okresli¢ sposdb tego ograniczenia. Przyktadowo
w sytuacji gdy dany produkt wytwarzany jest w dostatecznej ilosci, ale nie jest
wprowadzany w tej ilosci na rynek krajowy, licencja przymusowa moze mieé
charakter licencji handlowej uprawniajacej upowaznionego z licencji przymuso-
wej jedynie do wprowadzenia wytworéw do obrotu. Z kolei w sytuacji gdy pro-
dukt nie jest wytwarzany w dostatecznej ilosci, ale liczne podmioty uprawnione
sa do jego wprowadzania do obrotu, licencja przymusowa moze mie¢ charakter
licencji produkcyjnej upowazniajacej uprawnionego z licencji przymusowej do
wytwarzania produktow, ale nie do ich wprowadzania do obrotu. UPRP w decyz;ji
o udzieleniu licencji przymusowej okresli, na jaki czas licencja ta jest udzielana.
Czas ten nie moze by¢ dtuzszy niz okres, jaki pozostat do wygasnigcia odpowied-
nio patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. UPRP w decyzji okresli
takze inne warunki jej wykonywania np. czy uprawniony z licencji przymusowej
moze udziela¢ dalszych licencji (sublicencji).

Wysoko$¢ optaty licencyjnej ustalana przez UPRP w decyzji powinna odpo-
wiada¢ rynkowej wartosci licencji, a wigc takiej, jakg uprawniony mogtby uzy-
ska¢ w warunkach wolnorynkowych*'. Wreszcie UPRP okresli sposob jej zaplaty
(np. przelewem bankowym) oraz terminy (czestotliwosc), w jakich optata licen-
cyjna ma by¢ uiszczana.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach decyzja UPRP o udzieleniu licen-
cji przymusowej w czesci dotyczacej zakresu i czasu trwania licencji badz wyso-
kosci optaty licencyjnej moze by¢ po uptywie dwoch lat od jej wydania zmieniona
na wniosek zainteresowanego (art. 86 PrWiPrzem). Z wnioskiem o zmiang decy-
zji moze wystapic¢ kazdy zainteresowany, a wigc nie tylko uprawniony z patentu,
prawa ochronnego lub prawa z rejestracji czy tez uprawniony z licencji przymuso-
wej, ale takze licencjobiorca lub osoba, ktorej zgodnie z prawem wtasnosci prze-
mystowej przystuguja ograniczone prawa rzeczowe. Wniosek o zmiang decyzji
o udzieleniu licencji przymusowej UPRP rozpoznaje na tych samych zasadach
co wniosek o udzielenie licencji przymusowej w postgpowaniu spornym (art. 255
pkt 7 PrWiPrzem).

Szczegblne przyczyny uzasadniajace zmiang decyzji o udzieleniu licencji
przymusowej w odniesieniu do zakresu i czasu trwania licencji badz wysokosci
optaty licencyjnej moga by¢ dwojakie. Z jednej strony moga to by¢ przyczyny
lezace po stronie uprawnionego z patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestra-
cji, jak i po stronie uprawnionego z licencji przymusowej, a z drugiej — przyczyny
od tych podmiotow niezalezne (np. zmiana wartosci licencji ze wzgledu na wpro-
wadzenie na rynek nowych rozwigzan technicznych, inflacja).

41 Tak P. Kostanski, op. cit., s. 475; Z. Miklasifiski, op. cit., s. 136; A. Szewc, G. Jyz, op. cit.,
s. 235.
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Zmiana decyzji moze odnosi¢ si¢ do zakresu udzielonej licencji przymuso-
wej, tj. zmiany licencji przymusowej z petnej na ograniczona, i na odwrot. Z ko-
lei zmiana wysoko$ci optaty licencyjnej uiszczanej przez uprawnionego z licen-
cji przymusowej moze polega¢ na jej podwyzszeniu (np. na skutek inflacji) lub
obnizeniu (np. na skutek deflacji, niewspotmiernosci korzysci osigganych przez
uprawnionego z licencji przymusowej w stosunku do dotychczas uiszczanej opta-
ty licencyjnej).

Zdaniem P. Kostanskiego w przypadku zaistnienia szczegdlnych okoliczno$ci
UPRP moze uchyli¢ decyzje o udzieleniu licencji przymusowej**. Watpliwosci
co do mozliwosci uchylenia decyzji o udzieleniu licencji przymusowej w oparciu
o art. 86 PrWiPrzem zglosili A. Szewc i G. Jyz*. Wydaje sig¢, iz obecnie brak
jest mozliwosci doszukiwania si¢ w art. 86 PrWiPrzem podstawy do uchylenia
przez UPRP decyzji o udzieleniu licencji przymusowej w sytuacji, gdy zaistnieja
okolicznosci polegajace na ustaniu przyczyn, ktore uzasadniaty ustanowienie li-
cencji przymusowej. Przepis ten w zakresie, w jakim nie przewiduje mozliwos$ci
uchylania decyzji o udzieleniu licencji przymusowej, na co zwraca uwage M. du
Vall, jest niezgodny z art. 31g TRIPS. Wydaje si¢ natomiast, iz w ramach wynika-
jacego z art. 86 PrWiPrzem uprawnienia do zmiany decyzji o udzieleniu licencji
przymusowej w zakresie czasu trwania licencji przymusowej UPRP bedzie mogt,
w przypadku ustania przyczyn uzasadniajacych ustanowienie licencji przymuso-
wej, dokona¢ zmiany polegajacej na skroceniu czasu trwania licencji przymuso-
wej*, co realizowaé bedzie zalecenie zawarte w art. 31g TRIPS.

Przepis art. 86 PrWiPrzem nie wyklucza mozliwosci wielokrotnych zmian
decyzji o udzieleniu licencji przymusowej, o ile tylko zaistniejg szczegodlne przy-
czyny taka zmiang¢ uzasadniajace. Jedynym ograniczeniem jest niemozno$¢ zmia-
ny decyzji o udzieleniu licencji przymusowej przed uplywem dwoéch lat od jej
wydania. Ograniczenie to nie ma odzwierciedlenia w przepisie art. 31 TRIPS,
aczkolwiek za jego dopuszczalno$cig opowiedziat si¢ M. du Vall*. Brak jednak-
ze podstaw do podzielenia stanowiska wyrazonego przez Z. Miklasinskiego, iz
pomigdzy zmianami decyzji powinny uptyna¢ okresy dwuletnie, liczac od upra-
womocnienia si¢ poprzedniej decyzji zmieniajacej. Norma art. 86 PrWiPrzem
okresla bowiem termin dwuletni tylko dla pierwszej zmiany decyzji o udzieleniu
licencji przymusowej*’.

42 Tak P. Kostanski, op. cit., s. 478.

$ A. Szewc, G. Jyz, op. cit., s. 237-238.

4 Za mozliwo$cig ustania licencji przymusowej skuteczng od dnia uprawomocnienia si¢ de-
cyzji w przypadku zaistnienia waznej zmiany warunkow rynkowych opowiada si¢ Z. Miklasinski.
Zob. Z. Miklasinski, op. cit., s. 137.

4 M. du Vall, w: E. Nowinska, U. Prominska, M. du Vall, op. cit., s. 72.

4 7. Miklasinski, op. cit., s. 137.

47 Tak tez P. Kostanski, op. cit., s. 478.
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Udzielenie przez uprawnionego z licencji przymusowej dalszej licencji (subli-
cencji) nie wymaga zgody uprawnionego z patentu, prawa ochronnego lub prawa
z rejestracji®®, chyba ze co innego ustalono w decyzji UPRP. Poniewaz art. 76
ust. 5 PrW1P uzalezniajacy udzielenie sublicencji od zgody uprawnionego z pa-
tentu odnosi si¢ jedynie do licencji umownych, a nie licencji przymusowej, brak
jest co do zasady podstaw do ograniczania w tym wzgledzie uprawnionego z li-
cencji przymusowej. Jest to o tyle uzasadnione, ze skoro w przypadkach okreslo-
nych w art. 82 ust. 1 pkt 2 1 3 PrW1P jedna z przyczyn udzielenia licencji przymu-
sowej jest czynienie przez uprawnionego z licencji przymusowej nieskutecznych
staran o zawarcie umowy licencyjnej, mozna spodziewaé si¢ takze braku zgody
uprawnionego z prawa wlasnosci przemystowej na udzielenie sublicencji.

Licencja przymusowa i licencja wzajemna podlegaja wpisowi do odpowied-
niego rejestru (art. 87 PrWiPrzem). Wpis dokonywany jest na wniosek zaintere-
sowanego, ktorym moze by¢ zarbwno uprawniony z patentu, prawa ochronnego
lub prawa z rejestracji, jak i uprawniony z licencji przymusowe;.

Licencja przymusowa zawsze ma charakter licencji niewylacznej (art. 83
PrWiPrzem). W regulacji PrWiPrzem brak jest odestania w przypadku licencji
przymusowej do art. 76 ust. 4 PrWiPrzem, definiujacego pojecie licencji nie-
wylacznej, niemniej nalezy przyjac, iz ustawodawca, uzywajac pojecia licencji
niewytacznej w odniesieniu do licencji przymusowej, nie nadal mu odmienne-
g0 znaczenia, niz zrobit to w art. 76 ust. 4 PrWiPrzem. W konsekwencji nalezy
przyjaé, ze obciazenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji licencja
przymusowa nie ogranicza uprawnionego z prawa wilasnosci przemystowej w ko-
rzystaniu z wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego lub topografii
uktadu scalonego, jak i w udzieleniu przez niego licencji innym osobom.

Dopuszczalne jest dokonanie cesji praw wynikajacych z licencji przymusowej
przez uprawnionego na inny podmiot, aczkolwiek podlega ono pewnym ograni-
czeniom. Licencja przymusowa moze zosta¢ bowiem przeniesiona tylko tgcznie
z przedsigbiorstwem lub ta jego czgscig, w ktorej jest ona wykonywana (art. 85
zd. 1 PrWiPrzem). Dokonujac wyktadni pojgcia przedsiebiorstwa, nalezy odwo-
ta¢ sie do jego definicji zawartej w art. 55! KC, okreslajacej przedsigbiorstwo jako
zorganizowany zespot sktadnikéw niematerialnych i materialnych przeznaczo-
nych do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Z kolei cze$¢ przedsiebiorstwa
bedzie stanowi¢ wyodrebniona strukturalnie cze¢$¢ obejmujaca zorganizowany
zespot sktadnikéw niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadze-
nia dziatalnos$ci gospodarczej (zaktad), z tym, ze licencja przymusowa dotyczaca
patentu wczesniejszego moze by¢ przeniesiona na inng osobe tylko tacznie z pa-
tentem zaleznym (art. 85 zd. 2 PrWiPrzem). Oznacza to, ze niedopuszczalne jest

4 Odmiennie bez uzasadnienia: S. Sottysinski, w: System prawa prywatnego, s. 655.
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udzielenie jedynie licencji na korzystanie z patentu, prawa ochronnego lub prawa
z rejestracji zaleznego wraz z przeniesieniem praw z licencji przymusowe;.

Nalezy przy tym zwréci¢ uwage, iz wobec faktu, ze zrodlem licencji przymu-
sowej nie jest umowa, ale decyzja administracyjna, uprawniony z patentu, pra-
wa ochronnego lub prawa z rejestracji nie wystepuje w roli wierzyciela z tytutu
udzielonej licencji przymusowej, za§ uprawniony z licencji przymusowej nie ma
charakteru dtuznika. W konsekwencji do przeniesienia licencji przymusowej —
w odroznieniu od umownej — nie bedzie wymagana zgoda uprawnionego z pa-
tentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, o ktoérej mowa w art. 519 § 2
pkt 2 KC.

Natomiast uprawniony z patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji
obcigzonego licencja nie jest w zaden sposob ograniczony w rozporzadzaniu
przystugujacym mu prawem. W zwiazku z tym pojawia si¢ zagadnienie, czy li-
cencja przymusowa jest skuteczna wobec nabywcy patentu, prawa ochronnego
lub prawa z rejestracji. W literaturze wyrazono kategoryczny poglad o zwigzaniu
nabywcy patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji udzielong licencja
przymusowa, nie wskazujac jednak normatywnej podstawy do wyrazenia takiego
pogladu®. S. Sottysinski dla uzasadnienia tego pogladu powoluje si¢ jedynie na
interes spoteczny®’. Tymczasem — jak stusznie wskazuje P. Kostanski — ,,problem
skutecznosci licencji przymusowej wobec nabywcy patentu na gruncie komento-
wanej ustawy nie zostat rozwigzany, z jednej strony decyzja administracyjna jest
skuteczna jedynie wobec jej adresata, a z drugiej strony jednak — wobec braku
regulacji odpowiadajacej art. 78 PrWiPrzem obejscie przepisoOw o udzieleniu li-
cencji przymusowej bedzie niezwykte tatwe, wystarczy bowiem przenie$¢ patent
na inny podmiot, aby ubezskuteczni¢ decyzje o udzieleniu licencji przymusowe;j.
De lege lata brak jednak podstaw dla innego rozwigzania tego problemu, art. 78
PrWiPrzem dotyczy tylko umow licencyjnych, co wynika z jego brzmienia i po-
lozenia w rozdziale 6 PrWiPrzem, analogiczne za$§ stosowanie tego przepisu do
licencji przymusowych stanowitoby poszerzenie ich zakresu, co w braku wyraz-
nej normy ustawowej wydaje si¢ by¢ niedopuszczalne, zwazywszy, ze licencje
przymusowe stanowiag ograniczenie prawa podmiotowego i dlatego przepisy je
regulujace winny podlegaé interpretacji zwezajacej, a nie rozszerzajacej”™!. De
lege lata — wobec braku stosownej regulacji — licencja przymusowa nie jest zatem
skuteczna wobec nabywcy patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji.
Nalezy przy tym zwrdci¢ uwagg, ze przyczyny uzasadniajace udzielenie licencji
przymusowej, okreslone w art. 82 ust. 1 pkt 2 i 3 PrWiPrzem, dotycza osoby
konkretnego uprawnionego z patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji,

4 M. Salomonowicz, op. cit., s. 75; S. Sottysinski, w: System prawa prywatnego, s. 655.
50 S. Sottysinski, w: System prawa prywatnego, s. 655.
ST P. Kostanski, op. cit., s. 465.
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a co za tym idzie — nie musza dotyczy¢ nabywcy patentu, prawa ochronnego lub
prawa z rejestracji i uzasadnia¢ utrzymania obcigzenia przystugujacego mu prawa
licencjg przymusowa.

Podsumowanie

Przeprowadzona analiza wskazuje, iz licencja przymusowa jako instrument
transferu wiedzy moze stanowi¢ atrakcyjng alternatywe dla licencji umownych
w sytuacji, gdy patent na wynalazek, prawo ochronne na wzor uzytkowy, pra-
wo z rejestracji wzoru przemystowego lub prawo z rejestracji topografii uktadu
scalonego jest naduzywane przez uprawnionego (art. 82 ust. 1 pkt 2 PrWiPrzem)
lub pomigdzy przedmiotami ochrony zachodzi relacja zaleznosci, a uprawniony
z prawa wczesniejszego, nie godzac si¢ na zawarcie umowy licencyjnej, unie-
mozliwia zaspokojenie potrzeb rynku krajowego (art. 82 ust. 1 pkt 3 PrWiPrzem).
Jednoczesénie analiza ta wykazata, iz regulacja licencji przymusowej wymaga in-
terwencji ustawodawcy.

Po pierwsze, ustawodawca powinien rozstrzygna¢ watpliwosci co do cha-
rakteru prawnego licencji wzajemnej. W tym zakresie wchodzg w rachube dwa
rozwigzania. W pierwszym przypadku ustawodawca moze uznacé, iz licencja wza-
jemna jest forma licencji przymusowej, co powinno jednak wyraznie wynikaé
z obowigzujacej regulacji art. 82 ust. 1 pkt 3 PrWiPrzem, a rownocze$nie wyma-
ga zmiany art. 87 PrWiPrzem sugerujacego odrgbno$¢ obu instytucji prawnych.
W drugim przypadku ustawodawca, podtrzymujac rozdzielnos¢ instytucji licencji
przymusowej i licencji wzajemnej, wynikajaca z art. 87 PrWiPrzem powinien
wprowadzi¢ przepis odsytajacy do stosowania odpowiednich przepisow licencji
przymusowej do licencji wzajemne;j.

Po drugie, konieczne wydaje si¢ odestanie przez ustawodawce do odpowied-
niego stosowania niektorych regulacji umow licencyjnych do licencji przymuso-
wej. Dotyczy to zwlaszcza kwestii zwigzania licencjg przymusowa nabywcy ob-
cigzonego patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji (art. 78 PrWiPrzem)
oraz ograniczenia uprawnionego z licencji przymusowej w udzielaniu sublicencji
(art. 76 ust. 5 PrWiPrzem).
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A compulsory licence as a tool for knowledge transfer

Abstract. This article is devoted to the compulsory licence, which unlike other licences, is not
created by a contract, but granting it ensues against the owner s will, as a result of the decision of
the proper authority. The article is a critical analysis of the binding regulations of this legal institu-
tion as a tool of knowledge transfer, on the grounds of rules of the Industrial Property Law Act of
the 30 June 2000, particularly from the point of view of the circumstances of granting a compul-
sory licence and the possibility of receiving it by interested entrepreneurs. The author comes to the
conclusion that the compulsory licence may be an attractive alternative to the contractual licence,
when there is no permission for the authorized person to enter into a licence contract, provided that
other statutory circumstances were accomplished. Simultaneously, the author indicates the neces-
sity of the legislator s intervention to eliminate the doubts caused by the current regulations of the
compulsory licence.

Keywords: compulsory licence, industrial property, knowledge transfer



