Kazusy, które należy pisemnie rozwiązać (co najmniej dwa) aby uzyskać zaliczenie z zajęć prowadzonych przez dr. J. Jezioro w semestrze zimowym w r.a. 2019/2020 na zajęciach z "prawa własności przemysłowej" (w tym "patentowego")

Kazus nr 1


Jerzy U. jest inżynierem chemikiem. Pierwotnie pracował na wyższej uczelni. Ale od kilku lat prowadzi działalność gospodarczą w branży chemicznej – wytwarza różnego rodzaju preparaty wspomagające wzrost roślin w oparciu o receptury, które sam przygotowuje. Od ponad dwóch lat, z różnych produktów wytwarzanych w ramach tej działalności, najlepiej sprzedaje się preparat oznaczony nazwą handlową „Floraural 33”. Jest to mieszanina kilkunastu powszechnie dostępnych związków chemicznych, której skład oraz proporcje zawartości umieszczone zostały na opakowaniu, w którym preparat ten jest sprzedawany. Wytwarzanie preparatu jest stosunkowo proste i wymaga połączenia po uwodnieniu przygotowanych wcześniej składników. Preparat ten jest najchętniej kupowanym preparatem o tym przeznaczeniu na rynku polskim. Aktualnie Jerzy U. pragnie podjąć ekspansję handlową także za granicą. Zaczął od najbliższego sąsiedztwa i przed sześcioma miesiącami wyeksportował sporą partię Floraural 33 do Czech. Produkt początkowo „sprzedawał się” znakomicie, ale później sprzedaż raptownie spadła. W trakcie wizyty podjętej w celu ustalenia przyczyn tego stanu okazało się, że jego konkurentem na tym rynku jest tańszy czeski produkt oznaczony jako „Bohemiaflora”. Co więcej okazało się także, że jest to preparat o dokładnie tym samym składzie i przeznaczeniu i jest sprzedawany na tym rynku od dwóch miesięcy, co zbiegło się ze spadkiem sprzedaży produktu Jerzego U. W tej sytuacji Jerzy U. podejrzewa, że receptura została po prostu skopiowana przez czeskiego wytwórcę.


Jerzy U. w Polsce zatrudnia radcę prawnego, który sprawuje obsługę prawną i reprezentuje go w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Po wizycie w Czechach, Jerzy U. wezwał radcę prawnego i polecił mu przygotowanie wniosku o udzielenie patentu na Floraural 33 oraz oświadczył, że będzie jego pełnomocnikiem w postępowaniu w sprawie uzyskania patentu przed Urzędem Patentowym. W dalszej kolejności po uzyskaniu patentu ma pozwać producenta czeskiego w celu zakazania mu korzystania z opatentowanego na jego rzecz wynalazku. Radca prawny oświadczył, że w zaistniałej sytuacji najlepiej poradzić się wstępnie rzecznika patentowego, ale jego zdaniem realizacja tych zamierzeń będzie niemożliwa, a ponadto, stwierdził iż nie może reprezentować Jerzego U. w postępowaniu przed Urzędem Patentowym.

Pytania:

1. Czy w stanie faktycznym wynikającym z kazusu istnieją przeszkody dla uzyskania patentu na preparat Floraural 33?

2. Czy uzyskanie patentu w Urzędzie Patentowym umożliwia ochronę wynalazku za granicą – w stanie faktycznym wynikającym z kazusu − w Czechach?

3. Czy istnieją przeszkody prawne, aby radca prawny reprezentował Jerzego U. w postępowaniu przed Urzędem Patentowym?

Kazus nr 2

G. Sp. z o.o., pragnie uzyskać atrakcyjny projekt opakowania swoich wyrobów (bielizna dziecięca), który będzie odróżniał się graficznie od opakowań stosowanych przez konkurencyjnych producentów i będzie miał oryginalną „konstrukcję”, która dodatkowo wzbudzi zainteresowanie sprzedawanymi przez G. towarami. 

Akademia Sztuk Pięknych (ASP) jest dysponentem konstrukcji oryginalnego opakowania, którego autorem jest pracownik tej uczelni. Rozwiązanie to zostało zgłoszone do Urzędu Patentowego celem uzyskania na nie praw ochronnych na wzór użytkowy. Uzgodniono, że na podstawie zawartej między stronami umowy, spółka G. nabywa prawo do nieograniczonego terytorialnie korzystania z projektu, a po pomyślnym zakończeniu postępowania przed Urzędem Patentowym, z praw ochronnych na ten wzór. Wyznaczony w tym celu pracownik ASP, Janusz C. przygotował też projekt szaty graficznej opakowania przeznaczonego wyłącznie dla spółki G. Z zawartej z ASP umowy wynika, że spółka G. nabywa na zasadzie wyłączności możliwość nieograniczonego czasowo i terytorialnie korzystania w swojej działalności z opakowania wraz z zaprojektowaną w tym celu grafiką. Umowa została przez strony wykonana i żadna ze stron nie zgłaszała z tego tytułu zastrzeżeń. Urząd Patentowy wydał także pozytywną decyzję w przedmiocie udzielenia praw ochronnych na zgłoszony przez ASP wzór użytkowy.

Po pewnym czasie korzystania z opakowania, w związku z rozszerzeniem asortymentu swoich wyrobów o bieliznę damską, prezes spółki G. zleciła wybranemu przez siebie grafikowi przeprojektowanie szaty graficznej opakowania w ten sposób, że w oparciu o istniejącą grafikę dokonano widocznych zmian w kolorystyce i innych elementach wyrazu plastycznego w nawiązaniu do nowego asortymentu jej wyrobów. Następnie spółka G. na dużą skalę przystąpiła do korzystania z takiego opracowania. Kiedy dowiedział się o tym Janusz C., zagroził w piśmie skierowanym do zarządu spółki G., że jeśli nie otrzyma z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia, to wystąpi do sądu o zaprzestanie korzystania z „nowego” opakowania, a dodatkowo wystąpi o odszkodowanie dla siebie. Spółka G. odpowiedziała mu na to, że nie jest on dla niej stroną, ponieważ prawa do projektu opakowania legalnie nabyła od ASP i niech „kieruje swoje pretensje” do swojego pracodawcy. Ponadto z „ostrożności procesowej” powiadomiła o całej sprawie ASP, żądając załatwienia sprawy we własnym zakresie i powołując się na zawartą i wykonaną umowę.

Pytania

1. 
Jakie dobra prawne z zakresu własności intelektualnej były przedmiotem stosunku jaki powstał w wyniku zawarcia umowy – zgodnie ze stanem faktycznym wynikającym z kazusu?

2. 
Czy między stronami doszło do zawarcia umowy przenoszącej prawa, czy umowy licencyjnej i jakie skutki to wywołuje?

3. 
Czy żądania Janusza C. są prawnie uzasadnione, skoro nie był on stroną umowy zawartej przez pracodawcę ze spółką G.?

4. 
Czy spółka G. będzie miała roszczenia regresowe w stosunku do ASP, jeśli Janusz C. zrealizuje ochronę w zakresie określonym w treści kazusu?
Kazus nr 3
Spółka utworzona przez pracowników wyższej uczelni opracowała technologię wytwarzania preparatu wykorzystywanego do produkcji wyrobów piekarniczych – tzw. „polepszacza piekarniczego”. Odpowiednie zastosowanie tego preparatu w produkcji tych wyrobów obniża koszty produkcji o ok. 30%. Autorami tej technologii są zatrudnieni przez spółkę – dr Andrzej B. oraz dr Ewa K. Nastąpiło zgłoszenie rozwiązania – w celu uzyskania patentu – do Urzędu Patentowego, a następnie zawarto kilka umów z podmiotami z branży piekarniczej zainteresowanymi korzystaniem z tego rozwiązania. 

Między innymi rozwiązanie udostępniono do korzystania Zakładowi Piekarniczemu – Jan B. Uzgodniono, że nabędzie on prawo do wytwarzania wynalazku w swojej działalności i może stosować tak wytworzony preparat w produkcji chleba i innych wyrobów. Natomiast po pomyślnym zakończeniu postępowania przed Urzędem Patentowym, bez dodatkowych opłat – Jan B. ma nabyć prawo do takiego korzystania z opatentowanego wynalazku. Ponadto uzgodniono wysokość opłaty uiszczanej z tego tytułu na rzecz spółki oraz okres korzystania (10 lat od zawarcia umowy z możliwością przedłużenia) oraz zasady udostępniania rozwiązania innym podmiotom. Spółka przekazała Janowi B. dokumentację, a ten natychmiast rozpoczął produkcję preparatu dla własnej działalności. Okazało się jednak, że nie przynosi to oczekiwanych rezultatów, uzyskiwany przez niego preparat bardzo szybko tracił swoje właściwości, a więc nie mógł być długo przechowywany, a dodatkowo nawet jego natychmiastowe zastosowanie nie prowadziło do znaczącego obniżenia kosztów. W takiej sytuacji wystąpił z „reklamacją” do Spółki.

Spółka przysłała do zakładu piekarniczego Jana B. swoich fachowców, którzy stwierdzili, że preparat nie jest prawidłowo wytwarzany, a dodatkowo jego zastosowanie także nie jest właściwe. Są to istotne przyczyny braku jego oczekiwanej efektywności. Przy czym wynika to w dużej mierze z tego, że nie udostępniono Janowi B. informacji użytecznych w tym zakresie, które nie wynikały z objętej zgłoszeniem patentowym dokumentacji, ponieważ stanowią tajemnicę spółki. Spółka stwierdziła, że w takiej sytuacji nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za zaistniały stan. Natomiast za dodatkowym wynagrodzeniem może udostępnić potrzebne informacje, które stanowią element jej know-how, jaki nie był przedmiotem zawartej między stronami umowy. Jan B. uznał, że jest to ze strony Spółki „nieczysta” gra i zagroził wystąpieniem na drodze sądowej o nakazanie nieodpłatnego przekazania brakujących informacji i odszkodowanie za straty, jakie poniósł z powodu nieefektywności korzystania z przedmiotu zawartej umowy z powodu tych braków.

Pytania

1. 
Co, w kategorii dóbr własności przemysłowej, było przedmiotem zawartej między Spółką i Janem B. umowy i czy udostępnienie osobom trzecim informacji o istocie tego przedmiotu nie uniemożliwi uzyskania patentu na zgłoszony do UP wynalazek? 

2. 
Do zawarcia jakiej umowy doszło między stronami – zgodnie ze stanem faktycznym wynikającym z kazusu?

3. 
Czy ze względu na brak decyzji o udzieleniu patentu – w stanie faktycznym wynikającym z kazusu – możliwe jest udzielenie licencji na przedmiotowy w kazusie wynalazek?

4. 
Czy żądanie dodatkowej zapłaty za know-how zgłoszone przez Spółkę jest uzasadnione?

