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kk.

konwencja monachijska/
KPE

WYKAZ SKROTOW

pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z21.12.1988 r. majaca na
celu zblizenie ustawodawstw Panstw Czlonkowskich odnosza-
cych sie do znakow towarowych (Dz.Urz. WE L 40 z 11.02.1989,
s. 1, ze zm.) - nieobowigzujaca

dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
2 6.07.1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazkéw biotech-
nologicznych (Dz.Urz. WE L 213, 5. 13)

dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
2 13.10.1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzoréw (Dz.Urz. WE
1289, 5. 28)

dyrektywa 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 6.11.2001 r. w sprawie wspolnotowego kodeksu odnoszacego
sie do weterynaryjnych produktéw leczniczych (Dz.Urz. L 311,
s. 1)

dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 6.11.2001 r. w sprawie wspdlnotowego kodeksu odnoszacego
sie do produktéw leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.Urz. WE
L311,s. 67, ze zm.)

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE
z 22.10.2008 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych si¢ do znakéw towarowych (Dz.
Urz. UE L 299, s. 25)

ustawa z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1740 ze zm.)

ustawa z 6.06.1997 r. — Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1444
ze zm.)

Konwencja o udzielaniu patentéw europejskich (konwen-
cja o patencie europejskim), sporzadzona w Monachium
5.10.1973 r., zmieniona aktem zmieniajacym artykul 63 Kon-
wencjiz 17.12.1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Eu-
ropejskiej Organizacji Patentowej z 21.12.1978 r., 13.12.19%4 r.,
20.10.1995 r., 5.12.1996 r. oraz 10.12.1998 r., wraz z Protoko-
tami stanowiacymi jej integralng czes¢ (Dz.U. z 2004 r. Nr 79,
poz. 737 ze zm. i uzup.)
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rozporzadzenie 1610/96
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rozporzadzenie 510/2006

rozporzadzenie 207/2009

rozporzadzenie 1151/2012
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mystowej (Dz.U. Nr 136, poz. 958)

Patentgesetz

Uklad o wspolpracy patentowej sporzadzony w Waszyngtonie
19.06.1970 r., poprawiony 2.10.1979 r. i zmieniony 3.02.1984 r.
(Dz.U. 2 1991 r. Nr 70, poz. 303 z uzup.)

porozumienie z 21.10.1958 r. o ochronie nazw pochodzenia i ich
miedzynarodowej rejestracji, podpisane w Lizbonie
porozumienie madryckie z 14.04.1891 r. dotyczace falszywych
oznaczen pochodzenia towaréw (Dz.U. z 1932 r. Nr 47, poz. 446,
sprost. Dz.U. z 1939 r. Nr 7, poz. 43)

Porozumienie w sprawie handlowych aspektow praw wlasnoéci
intelektualnej — Agreement on Trade-Related Aspects of Intel-
lectual Property Rights (Dz.U. z 1996 . Nr 32, poz. 143, zal. nr 1)
ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 22019 r. poz. 1231 ze zm.)

ustawa z 30.06.2000 r. — Prawo wlasnosci przemystowej (Dz.U.
22020 r. poz. 286 ze zm.)

rozporzadzenie Rady (WE) nr 40/94 z 20.12.1993 r. w spra-
wie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. WE L 11
2 14.01.1994, s. 1, ze zm.) — nieobowigzujace

rozporzadzenie (WE) nr 1610/96 Parlamentu Europejskiego
i Rady z 23.07.1996 r. dotyczace stworzenia dodatkowego $wia-
dectwa ochronnego dla $rodkéw ochrony roélin (Dz.Urz. WE
L 198, s. 30, ze zm.)

rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12.12.2001 r. w sprawie
wzoréw wspolnotowych (Dz.Urz. WE L 3, s. 1, ze zm.)
rozporzadzenie Rady (WE) nr 510/2006 z 20.03.2006 r. w spra-
wie ochrony oznaczen geograficznych i nazw pochodzenia pro-
duktéw rolnych i srodkéw spozywezych (Dz.Urz. UE L 93, s. 12,
ze zm.) — nieobowigzujace

rozporzadzenie Rady WE nr 207/2009 z 26.02.2009 r. w spra-
wie wspolnotowego znaku towarowego (Dz.Urz. UE L 78, s. 1,
ze zm.)

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1151/2012 z 21.11.2012 r. w sprawie systemoéw jakosci pro-
duktéw rolnych i srodkéw spozywezych (Dz.Urz. UE L 343, s. 1)
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TFUE - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolido-
wana: Dz.Urz. UE C 202 z 7.06.2016, s. 47)

TWE -  Traktat ustanawiajacy Wspolnote Europejska

w.o.kk. - ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow
(Dz.U. 2 2021 1. poz. 275)

ustawa o wynalazczosci - ustawa z 19.10.1972 r. o wynalazczosci (Dz.U. z 1993 r. Nr 26,
poz. 117 ze zm.) — nieobowigzujaca

u.z.nk - ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U. 22020 r. poz. 1913)

wzt. - ustawa z 31.01.1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5,

poz. 17 ze zm.) — nieobowigzujaca

Czasopisma

Dz.U. - Dziennik Ustaw

Dz.Urz. WE/UE - Dziennik Urzedowy Wspodlnot Europejskich (Unii Europejskiej
-0d1.02.2003 r.)

ECR - European Court Reports

EIPR - European Intellectual Property Review

EPS - Europejski Przeglad Sadowy

GRUR - Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht

GRUR Int. - Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler
Teil

I1C - International Review of Intellectual Property and Competition
Law

KPP - Kwartalnik Prawa Prywatnego

MoP - Monitor Prawniczy

M.P.Pr. - Monitor Prawa Pracy

NP - Nowe Prawo

oG - Orzecznictwo Gospodarcze

ONSA - Orzecznictwo Naczelnego Sadu Administracyjnego

ONSAiWSA - Orzecznictwo Naczelnego Sadu Administracyjnego i Woje-
wodzkich Sadéw Administracyjnych

OSNAPiUS - Orzecznictwo Sadu Najwyzszego. Izba Administracyjna, Pracy
i Ubezpieczen Spotecznych

OSNC - Orzecznictwo Sadu Najwyzszego. Izba Cywilna

OSNCP - Orzecznictwo Sadu Najwyzszego. Izba Cywilna i Pracy

OSNC-ZD - Orzecznictwo Sadu Najwyzszego. Izba Cywilna — Zbiér Dodat-
kowy

OSNKW - Orzecznictwo Sadu Najwyzszego. Izba Karna i Wojskowa

OSNP - Orzecznictwo Sadu Najwyzszego. Izba Pracy, Ubezpieczen Spo-
tecznych i Spraw Publicznych

OSP - Orzecznictwo Sadéw Polskich

OSPiKA - Orzecznictwo Sadéw Polskich i Komisji Arbitrazowych

PiP - Panstwo i Prawo

PPH - Przeglad Prawa Handlowego

PPP - Przeglad Prawa Publicznego

Pr.Sp. - Prawo Spétek

PS - Przeglad Sadowy



18

Wykaz skrotow

PUG

RPEiS

RzP
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Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloniskiego. Prace z Prawa
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lazczosci i Ochrony Wlasnosci Intelektualnej

Zbioér Orzeczen Trybunatu Sprawiedliwosci i Sadu Pierwszej In-
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Bundesgerichtshof (niemiecki Trybunal Federalny)

Urzad Unii Europejskiej ds. Wlasnosci Intelektualnej
Europejski Urzad Patentowy

Naczelny Sad Administracyjny

Urzad Harmonizacji w ramach Rynku Wewnetrznego

(ang. Office for Harmonization in the Internal Market)

Sad Apelacyjny

Sad Najwyzszy
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Urzad Patentowy

World Intellectual Property Organization (Swiatowa Organiza-
cja Wlasnosci Intelektualnej)

Wojewodzki Sagd Administracyjny

World Trade Organization (Swiatowa Organizacja Handlu)

Centralna Baza Orzeczen Sadéw Administracyjnych, dostepna
na stronie: orzeczenia.nsa.gov.pl

Europejski Obszar Gospodarczy

Guidelines for Examination in the European Patent Office, revi-
sed edition, November 2019, dostepne na stronie: www.epo.org
Supplementary Protection Certificate — dodatkowe $wiadectwo
ochronne
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Wrhasno$¢ przemystowa jako kategoria wyodrebniona z szerszego zbioru praw na dobrach
niematerialnych i odrézniana od wlasnosci intelektualnej zawdziecza nazwe i wyznacze-
nie zakresu przedmiotowego Konwencji paryskiej o ochronie wlasnosci przemystowe;j
2 20.03.1883 r.! Zgodnie z art. 1 ust. 2 tej konwencji przedmiotem ochrony wlasnosci
przemystowej sg: patenty na wynalazki, wzory uzytkowe, wzory przemysltowe, znaki
towarowe, znaki ustugowe, nazwy handlowe i oznaczenia pochodzenia lub nazwy po-
chodzenia, jak réwniez zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ktére zostato wiaczone do
pierwotnego tekstu konwencji dopiero w 1900 r. W ujeciu przepiséw konwencyjnych
wlasnos$¢ przemystowa jest zbiorczym pojeciem obejmujacym te grupe praw do dobr
niematerialnych, ktérych rola i znaczenie ujawnia sie w szeroko rozumianym przemy-
Sle, a wiec we wszystkich obszarach dziatalnosci gospodarczej, bez wzgledu na to, czy
dobra te s3 wynikiem tworczego wysitku umystu ludzkiego (wynalazki, wzory uzytkowe
i przemystowe), czy oznaczeniami bedgcymi nosnikami okreslonych informacji (o przed-
siebiorcy, przedsiebiorstwie, pochodzeniu towaréw lub ustug, o miejscu geograficznym
pochodzenia towaru) przydatnych w dziatalno$ci gospodarczej (znaki towarowe, znaki
ustugowe, oznaczenia pochodzenia, nazwy pochodzenia, nazwy handlowe). Na tym tle
pewne zastrzezenie moze budzi¢ zaliczenie do dobr wlasnosci przemystowej zwalczania
nieuczciwej konkurencji. Jest ono uzasadnione ze wzgledu na niemozliwos$¢ wyodreb-
nienia dobra niematerialnego bedacego przedmiotem prawa podmiotowego. Zwalczanie
nieuczciwej konkurencji stuzy ochronie interesu przedsiebiorcy przed nieuczciwymi
praktykami konkurentéw, a wigc ma charakter deliktowy.

Wskazany zakres wlasnosci przemystowej nie moze by¢ wspodtczesnie traktowany jako
zamkniety. W wyniku rozwoju technicznego, technologicznego i gospodarczego wy-
ksztalcily sie nowe dobra niematerialne wykorzystywane w dziatalnoéci gospodarczej,
ktore zastuguja na ochrone, choéby topografie uktadéw scalonych, informacje tech-
niczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne lub inne majace warto$¢ gospodarcza,
a takze odmiany roélin. Mozna zatem moéwi¢ o konwencyjnych dobrach wlasnosci
przemystowej, ktdrych ochrona jest oparta na konstrukeji bezwzglednych praw podmio-
towych, oraz o niekonwencyjnych dobrach wtasno$ci przemystowej. Zaréwno o objeciu
ich ochrona, jak i 0 modelu tej ochrony decyduje ustawodaweca.

' Dz.U.z1975r. Nr 9, poz. 51, zal.
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Konwencyjny zakres wtasnosci przemystowej w duzej mierze wyznaczyt zakres przed-
miotowy ustawy z 30.03.2000 r. — Prawo wlasno$ci przemystowej. Zgodnie z art. 1 ust. 1:
,Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazkow, wzordéw uzytkowych, wzordw
przemystowych, znakéw towarowych, oznaczen geograficznych i topografii uktadéw
scalonych; 2) zasady, na jakich przedsiebiorcy moga przyjmowac projekty racjonali-
zatorskie i wynagradza¢ ich twoércéw; 3) zadania i organizacje Urzedu Patentowego
Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej «Urzedem Patentowym»”. Z kolei przepis art. 2
stanowi: ,Zwalczanie nieuczciwej konkurencji normuje odrebna ustawa”

Jak wida¢, ustawa — Prawo wlasnosci przemystowej nie obejmuje zwalczania nieuczciwej
konkurencji, a takze konwencyjnego dobra, jakim jest nazwa handlowa. Termin ,,nazwa
handlowa” nie jest znany ustawodawstwu polskiemu, natomiast nazwa, pod ktéra dziata
przedsiebiorca (firma), jest przedmiotem regulacji Kodeksu cywilnego (art. 43°-43"
k.c.). Z drugiej strony jej zakres wykracza poza unormowanie konwencyjne, co dotyczy
zwlaszcza objecia ochrong topografii uktadow scalonych oraz projektéw racjonalizator-
skich. Poza zakresem ustawy pozostaja natomiast nowe odmiany roslin, ktorych ochrone
zapewnia ustawa z 26.06.2003 r. o ochronie prawnej odmian roélin?, oraz informacje
o warto$ci gospodarczej, ktore sg chronione w ramach ochrony interesu przedsigbiorcy
na podstawie ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji’.

Artykut 1 ust. 1 pkt 1 p.w.p. zawiera zamkniety katalog dobr wlasnosci przemystowej,
ktore sa przedmiotem praw podmiotowych bezwzglednych. Cho¢ przedmioty tych praw
s3 zroznicowane, to jednak prawa je chronigce wykazuja istotne cechy wspolne. Poza
tym, Ze s3 prawami podmiotowymi bezwzglednymi, a wiec prawami skutecznymi erga
omnes, ktérych tre$¢ wynika z ustawy, sa nadto prawami wylgcznymi (zapewniajacymi
monopol prawny w zakresie korzystania z chronionych ddébr) i prawami majatkowymi.
Sq uksztattowane jako prawa czasowe (wyjatek stanowi prawo z rejestracji oznaczenia
geograficznego) i jako prawa o krajowej skutecznosci. Powstaja i ustajg na podstawie
konstytutywnej decyzji administracyjnej Urzedu Patentowego, po przeprowadzeniu
procedury rejestracyjnej, a ich udzielenie jest odptatne. Z tego wzgledu sa wiec prawami
formalnymi. Formalny charakter tych praw przesadzit o objeciu zakresem ustawy — Pra-
wo wlasnoséci przemystowej zagadnien zwiazanych z postepowaniem przed Urzedem
Patentowym, jak réwniez z ustrojem Urz¢du Patentowego.

Zgodnie zart. 1 ust. 2 p.w.p. przepisy ustawy nie uchybiaja ochronie przedmiotéw, o kto-
rych mowa w ust. 1, przewidzianych w innych ustawach. Oznacza to, ze ustawodawca
przyjal zasade kumulatywnej ochrony przedmiotéw objetych jej regulacja.

? Dz.U.z2021 r. poz. 213.
* Dz.U. 22020 r. poz. 1913.
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Poczawszy od wejscia w Zycie ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej, tj. od 22.08.2001 1.,
prawo patentowe nie jest regulowane odrebng ustawa, lecz stanowi jej wyodrebniong
cze$¢. Poprzednia ustawa o wynalazczodci' stracita swojg moc, aczkolwiek w zwigzku
z art. 315 p.w.p. niektore przepisy prawa materialnego tej ustawy znajdowaly zastoso-
wanie do patentéw udzielonych pod jej rzadami, zwlaszcza w przypadku postepowan
zwigzanych z ich uniewaznieniem?. Niemniej w chwili obecnej to wlasnie ta ustawa
reguluje kwestie zwigzane z uzyskaniem, eksploatacjg i naruszeniem patentéw udzie-
lonych przez Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Polski. W zwigzku
z przystapieniem Polski do Unii Europejskiej na ksztalt i interpretacj¢ obecnie obowia-
zujgcego prawa patentowego niewatpliwy wpltyw wywierajg réwniez przepisy prawa
europejskiego, chociaz od razu trzeba zaznaczy¢, ze sama unifikacja prawa patentowego
jest raczej wynikiem bezposredniego wplywu konwencji miedzynarodowych, ktérych
strong jest Polska, nie za$ implementacji stosownych dyrektyw unijnych. W odniesie-
niu do prawa patentowego, oczywiscie poza dyrektywami odnoszacymi si¢ w ogole
do wlasnoéci intelektualnej?®, zasadnicze znaczenie ma implementowana do polskiego
porzadku prawnego dyrektywa w sprawie wynalazkow biotechnologicznych*. W powia-
zaniju z regulacjg ustawy — Prawo wlasno$ci przemystowej zastosowanie znajdg rowniez
europejskie rozporzadzenia w sprawie dodatkowych $§wiadectw ochronnych dla pro-
duktéw leczniczych oraz produktéw ochrony roslin, na podstawie ktérych - stosownie
do art. 75! p.w.p. — na terytorium Polski beda udzielane dodatkowe prawa ochronne.

! Ustawa z 19.10.1972 r. 0 wynalazczo$ci, Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.

* Taka interpretacja zostala przesadzona w orzecznictwie Naczelnego Sadu Administracyjnego; zob.
np. wyrok NSA z 30.10.2013 r., IT GSK 904/12, LEX nr 1559044, czy wyrok z 17.04.2013 r., Il GSK 163/12,
LEX nr 1313699.

* Jak np. Enforcement Directive, czyli dyrektywa 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
229.04.2004 r. w sprawie egzekwowania praw wlasnoéci intelektualnej (Dz.Urz. UE L 157, s. 45).

* Dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 6.07.1998 r. w sprawie ochrony wynalazkoéw
biotechnologicznych (Dz.Urz. WE L 213, 5. 13).
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Opisujac system prawa, na tle ktérego funkcjonuje ustawa — Prawo wilasnosci prze-
mystowej i zawarta w niej regulacja prawa patentowego, nie sposob nie wspomnie¢
o uregulowaniach co najmniej niektérych konwencji miedzynarodowych, ktérych
Polska jest strong, a ktére moga mie¢ szczegolne znaczenie dla sytuacji podmiotéw na
terenie Polski ubiegajacych si¢ o swoje prawa z patentu badz wykonujacych te prawa.

W pierwszej kolejnosci nalezy wymieni¢ Konwencje o udzielaniu patentéw europejskich,
czyli konwencje o patencie europejskim (dalej jako KPE), ktorej Polska jest strona,
poczawszy od 1.03.2004 r.> Konwencja ta zostata podpisana w Monachium 5.10.1973 r.
i weszla w zycie 1.06.1978 r. Oryginalny tekst konwencji zostal zmieniony w 2000 r.
i wszedl w zycie 17.12.2007 r. Zmieniony tekst konwencji z 2000 r. ma zastosowanie,
chyba ze co innego wynika z przepiséw wprowadzajacych. Obecnie cztonkami kon-
wengcji jest 38 panstwe®.

Podkresli¢ nalezy, ze konwencja o patencie europejskim jest w znakomitej wigkszo$ci
przepisow konwencja o charakterze proceduralnym, ustanawiajaca reguly zwigzane
z uzyskiwaniem patentu europejskiego. Oczywiscie znajdujq sie w niej réwniez przepisy
prawa materialnego zwigzane z udzielaniem patentéw, a wiec statuujgce przestanki
zdolnosci patentowej. Jest to przede wszystkim konwencja ustanawiajaca jednolity
mechanizm uzyskiwania praw z patentu, niezaleznych na poszczegélnych terytoriach
panstwowych.

Konwencja doprowadzila do scentralizowania procesu udzielania patentéw skutecznych
na wielu terytoriach. Co jednak istotne, patenty te nie tracg charakteru terytorialnego,
poniewaz decyzja o udzieleniu patentu europejskiego na wskazanych przez uprawnione-
go terytoriach prowadzi do udzielenia wigzki patentéw skutecznych na poszczegélnych
terytoriach. Kazdy zatem z patentéw ma niezalezny byt.

Przystapienie do konwencji o patencie europejskim spowodowalo, ze na terenie Polski
réwniez moga obowiagzywac tzw. patenty europejskie. Patent europejski udzielany jest
przez Europejski Urzad Patentowy na podstawie przepisow KPE, na wskazanych przez
podmiot ubiegajacy si¢ o patent terytoriach panstw wyznaczonych, bedacych stronami
KPE. Wskazanie przez uprawnionego, ze chce uzyskac¢ patent europejski na terenie Pol-
ski, o ile patent taki zostanie udzielony, wymaga jego walidacji, stosownie do art. 65 KPE,
w przeciwnym wypadku patent europejski uznawany jest za niewazny na terytorium
Polski od chwili jego udzielenia. Walidacja oznacza koniecznos¢ przettumaczenia opisu
patentowego, zawierajacego zastrzezenia, opis i rysunki, na jezyk polski i ogloszenia tego
tlumaczenia, zgodnie z przepisami ustawy z 14.03.2003 r. o dokonywaniu europejskich

> Dz.U. 22004 r. Nr 79, poz. 737 ze zm. i uzup.
¢ Informacje o liczbie czlonkéw konwencji o patencie europejskim pochodzg ze strony internetowej
Europejskiego Urzedu Patentowego: www.epo.org
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zgloszen patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskie;j’.
Polska nie przystapila bowiem do tzw. porozumienia londynskiego, ktdre zwalnia pod-
mioty uprawnione z obowigzku ttumaczenia calego opisu patentowego®.

Walidowany w Polsce patent europejski jest traktowany na réwni z patentem udzielonym
przez Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepiséw ustawy — Pra-
wo wlasno$ci przemystowej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o dokonywaniu europejskich
zgloszen uprawniony z patentu europejskiego nabywa takie same prawa, jakie przyznaje
patent udzielony na podstawie ustawy — Prawo wlasnosci przemyslowej. Postanowienie
to wydaje si¢ zbedne, ta zasada bowiem zostala w sposdb jasny sprecyzowana w same;j
konwencji o patencie europejskim. Stosownie bowiem do art. 2 ust. 2 KPE: ,,Patent
europejski posiada w kazdym umawiajacym sie panstwie, dla ktérego zostal udzielony,
ten sam skutek i podlega tym samym warunkom, co patent krajowy udzielony przez to
panstwo, chyba ze niniejsza konwencja stanowi inaczej”. Oznacza to, ze patent europejski
na terytorium panstwa, na ktérym obowiazuje, bedzie podlegat wlasciwym regulacjom
prawa krajowego, w tym przypadku ustawy — Prawo wlasnosci przemystowe;j.

Konwencja o patencie europejskim przewiduje dwa wyjatki, gdy konieczne bedzie
bezposrednie stosowanie przepiséw konwencji. Pierwszy dotyczy naruszenia patentu
europejskiego. Jezeli sad w Polsce bedzie terytorialnie wlasciwy do rozpatrywania
powodztwa o naruszenie patentu europejskiego, wowczas bedzie zobowigzany do oce-
ny naruszenia patentu w aspekcie przedmiotowym oraz bezposredniego stosowania
art. 69 KPE i dolaczonego do niego tzw. protokotu interpretacyjnego. W tym zakresie
art. 63 ust. 2 p.w.p. zostanie wyltgczony jako podstawa prawna oceny naruszenia, co nie
oznacza, ze rezultat oceny istnienia naruszenia nie bylby taki sam. Podkresli¢ bowiem
nalezy, Ze jego formula, co nie budzi watpliwosci, wzorowana jest na art. 69 KPE. Na-
kaz tozsamego traktowania przez organy krajowe patentow europejskich z patentami
krajowymi, wynikajacy z art. 2 ust. 2 KPE, dziala bowiem nie tylko na korzy$¢ paten-
tow europejskich w stosunku do patentéw krajowych, ale takze na odwrot. Patenty
krajowe powinny dawa¢ podmiotom z nich uprawnionym takg samg ochrone, jaka
wynika z patentu europejskiego, tak aby nie byli oni, w poréwnaniu z uprawnionymi
z patentu europejskiego, dyskryminowani. Stad tez wiele panstw, w tym réwniez Pol-
ska, aby zapewni¢ uprawnionym z patentéw krajowych taki sam poziom ochrony, jaki
uzyskaliby na podstawie patentu europejskiego, wprowadza do swojego ustawodawstwa
wewnetrznego przepisy o brzmieniu odpowiadajacym art. 69 KPE.

Patent europejski moze by¢ z kolei uniewazniony jedynie z przyczyn wskazanych
w art. 138 KPE. Pomimo Ze organem wlasciwym do uniewaznienia patentu europej-
skiego jest wlasciwy organ panstwa, na terytorium ktérym zada sie uniewaznienia,

7 Dz.U.z2016 1. poz. 2.
 Agreement on the application of Article 65 EPC - London Agreement z 17.10.2000 r., dostepne na
stronie: http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/london-agreement.html
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to rowniez w tym przypadku jest on zobowigzany stosowac bezposrednio przepisy
konwencji o patencie europejskim.

Nalezy podkresli¢, ze przepisy prawa materialnego zawarte w konwencji o patencie
europejskim oraz te zawarte w ustawie — Prawo wlasno$ci przemystowej odnoénie do
zdolnosci rejestracyjnej wynalazkow cechuje znaczna zbiezno$¢ uregulowan, poniewaz
zardwno w jednym, jak i w drugim przypadku ich pierwowzorem byly postanowienia
konwencji strasburskiej’, konwencji paryskiej, a takze Porozumienia TRIPS. Mimo
ze interpretacja dokonywana przez organy Europejskiego Urzedu Patentowego na tle
postanowien konwencji o patencie europejskim nie jest wiazaca dla panstw-stron tej
konwencji w odniesieniu do ich ustawodawstw krajowych, zachowuja one w tym zakre-
sie samodzielnos¢, to jednak nalezy podkresli¢, ze sady administracyjnie wielokrotnie
zwracaly uwage na potrzebe lub celowo$¢ stosowania tej samej wyktadni zbieznych
przepisow'.

Charakteryzujac system prawny, w jakim funkcjonuje prawo patentowe, nie sposéb
poming¢ réwniez Porozumienia TRIPS", ktore zasadniczo nalezy uzna¢ za konwencje
ustanawiajacg standardy w ochronie wlasnosci intelektualnej, do ktorych przestrzegania
zobowiazujg sie panstwa bedace jego stronami. Przepisy Porozumienia TRIPS weszty
w zycie 1.07.1996 1., jednakze Polska skorzystata z czteroletniego odroczenia stoso-
wania jego postanowien, zgodnie z art. 65 ust. 2 Porozumienia TRIPS. Ustanawiajac
standardy ochrony, w tym réwniez dla patentdéw, Porozumienie TRIPS zobowigzuje
panstwa-strony do przestrzegania stosownych postanowien konwencji paryskiej, a po-
nadto wprowadza nowe standardy w odniesieniu do: przestanek okreslenia zdolnosci
patentowej (art. 27), zakresu uprawnien skltadajacych si¢ na chroniong patentem wy-
acznos¢ (art. 28), ujednolicenia wymogow dotyczacych zakresu ujawnienia wynalazku
w procedurze zgloszeniowej (art. 29), dozwolonych ograniczen patentu (art. 30 i 31),
wymogu sagdowej kontroli uniewaznienia patentu (art. 32), czasu trwania prawa (art. 33)
oraz cigzaru dowodu w przypadku patentéw na sposob wytwarzania (art. 34). Zgodnie
z art. 1 Porozumienia TRIPS na panstwach-stronach cigzy obowiazek wprowadzenia
tych standardéow do swojego ustawodawstwa w taki sposéb, jaki panstwa te uznaja za
odpowiedni.

Ponadto Porozumienie TRIPS zawiera wiele ogdlnych regulacji odnoszacych si¢ do
wszystkich praw wlasnosci intelektualnej, ustanawiajac procedury i $rodki zaradcze

° Konwencja strasburska — The Convention on the Unification of Certain Points on Substantive Law
on Patents for Invention, podpisana 27.11.1963 r. w Strasburgu, weszta w zycie 1.08.1980 r. Polska nie byta
strong tej konwencji. Podkresla sie, Ze miata ona podstawowe znaczenia dla harmonizacji prawa patentowego
w Europie, w szczegdlnosci ustanawiajac kryteria zdolnosci patentowe;.

1% Por. np. wyrok NSA z 30.08.2012 r., IT GSK 1069/11, LEX nr 1244462.

1" Dz.U. 21996 r. Nr 32, poz. 143, zal. nr 1.

12 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z 12.02.1996 r. w sprawie publikacji zalacznikéow do
Porozumienia ustanawiajacego Swiatowa Organizacje Handlu (WTO), Dz.U. Nr 32, poz. 143 (zalacznik).
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zwigzane z egzekwowaniem praw wiasnosci intelektualnej. Podkresli¢ nalezy, ze panstwa
sg uprawnione do wprowadzenia ochrony dalej idgcej, niz to wynika z Porozumienia
TRIPS, o ile nie pozostaje to w sprzecznosci z jego postanowieniami. W $wietle art. 1
Porozumienia TRIPS nie budzi watpliwosci, ze postanowienia tego porozumienia same
w sobie nie kreuja na rzecz podmiotéw praw i obowigzkéow, gdyz wymagajg implemen-
tacji przez panstwa-strony do ustawodawstwa wewnetrznego. Ustawa — Prawo wtas-
nosci przemystowej implementowala wskazane wyzej postanowienia TRIPS dotyczace
materialnego prawa patentowego i wydaje sie, ze co do zasady pozostajg one zgodne
z tymi wymogami. Interpretujac poszczegolne przepisy, sady niejednokrotnie dokonujg
wyktadni obowigzujacych przepiséw z odwolaniem si¢ do postanowien Porozumienia
TRIPS". Jednakze wiele sporéw w zwigzku z Porozumieniem TRIPS, takze w Polsce,
dotyczylo zagadnienia bezposredniego stosowania tego aktu w odniesieniu do tych
praw, ktére po jego wejsciu w Zycie nadal obowigzywaly i podlegaly dalszej regulacji
ustawodawstwa niezgodnego z Porozumieniem TRIPS™.

Kolejna konwencja miedzynarodowa, na ktorg nalezy zwrdci¢ uwage, to Uktad o wspél-
pracy patentowej sporzadzony w Waszyngtonie 19.06.1970 r. (dalej PCT"). Polska
przystapita do tej konwencji w 1990 r.'° Reguluje ona zasady skladania tzw. miedzynaro-
dowych zgloszen i wstepnego badania wynalazku pod katem spetniania przez dane roz-
wigzanie przestanek zdolno$ci patentowej. Konwencja ta prowadzi do scentralizowania
procedury zglaszania wynalazkéw w panstwach bedgcych jej stronami, przeprowadzenia
badan w stanie techniki oraz wstepnej oceny ich patentowalno$ci. Pozwala zatem na
unikniecie powtarzania pewnej liczby bardziej lub mniej podobnych czynnosci w po-
stepowaniu o udzielenie patentu w kazdym z panstw, w ktérym uprawniony chciatby
ubiegac si¢ o ochrone'.

Zgtoszenie miedzynarodowe wskazujace panstwa, w ktorych uprawniony zamierza ubie-
gac si¢ o ochrone, skladane jest w jednym urzedzie, zwanym urzedem przyjmujacym.
Zgtoszenie takie po uzyskaniu daty zgtoszenia miedzynarodowego jest rownoznaczne
z wniesieniem zgloszenia we wskazanych panstwach. W konsekwencji uprawniony
unika zglaszania swojego rozwigzania w poszczegélnych urzedach krajowych i nie musi
prowadzi¢ w kazdym z panstw procedury zgloszeniowej. Zlozenie zgloszenia miedzy-
narodowego powoduje, ze urzad przyjmujacy, po weryfikacji przestanek formalnych
zgloszenia, przystepuje do tzw. migdzynarodowego poszukiwania w stanie techniki,
a nastepnie dokonuje publikacji zgtoszenia. Na urzedzie przyjmujacym cigzy rowniez

13 Zob. wyrok SN z 23.10.2013 r., IV CSK 92/13, ,,Biuletyn Sadu Najwyzszego” 2013/11.

4 Zob. wyrok SN z 10.02.2006 r., ITI CSK 112/05, OSNC 2007/5, poz. 73; zob. tez np. wyrok portugal-
skiego Sadu Najwyzszego z 15.11.2007 r. w sprawie Merck Genericos v. Merck & Co. and Merck, Sharp &
Dohme, IIC 2010/5, s. 614-616.

> Ang. Patent Cooperation Treaty.

¢ Dz.U. 21991 r. Nr 70, poz. 303 z uzup.

17" L. Gruszow, Uzyskiwanie patentéw europejskich w trybie migdzynawowym (EURO - PCT), Warszawa
2002, s. 24-25.
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obowigzek powiadomienia wyznaczonych przez uprawnionego urzedow o zgtoszeniu
miedzynarodowym i rezultatach poszukiwan w stanie techniki. Na Zagdanie zgtaszajacego
mozliwe jest rowniez przeprowadzenie wstepnego badania patentowalnosci i przekaza-
nie go do urzedéw wyznaczonych. Badanie to ma charakter wstepny i jego rezultaty nie sa
wigzace dla urzeddw krajowych. Regulacja PCT nie obejmuje fazy uzyskiwania patentow,
polegajacej na badaniu przestanek patentowalnosci, ktéra pozostaje w gestii krajowych
urzedow patentowych. Dlatego po zakonczeniu fazy miedzynarodowej zgloszenie to
w kazdym z pafistw wyznaczonych traktowane jest na réwni ze zgloszeniem krajowym.

Korzystanie z drogi zgloszenia miedzynarodowego pozwala na uproszczenie procedury
zgloszeniowej, nie wymagajac przede wszystkim wnoszenia zgloszenia w poszczegdlnych
urzedach krajowych, w ktorych chcee sie uzyskac¢ ochrone. Celem koncentracji zgloszenia
i prowadzenia badan jest nie tylko obnizenie kosztow uzyskiwania ochrony patentowe;j
w wielu krajach, ale takze skrécenie w czasie procedury prowadzenia badan w stanie
techniki. Wspomnie¢ nalezy, ze zgodnie z Konwencja o udzielaniu patentéw europej-
skich Europejski Urzad Patentowy moze dziata¢ zaréwno jako urzad przyjmujacy, jak
i jako urzad wyznaczony w ramach procedury stworzonej przez PCT.

Wspomnie¢ nalezy rowniez, ze Polska ostatecznie nie przystapita do Umowy o Jed-
nolitym Sadzie Patentowym, co oznacza, Ze pozostaje poza systemem tzw. patentu
europejskiego o jednolitym skutku'®. System ten opiera sie na dwdch rozporzadzeniach:
rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1257/2012 z 17.12.2012 r.
wprowadzajacym wzmocniong wspdlprace w dziedzinie tworzenia jednolitego systemu
ochrony patentowej" oraz rozporzadzeniu Rady (UE) nr 1260/2012 z 17.12.2012 r.
wprowadzajacym wzmocniong wspotprace w dziedzinie tworzenia jednolitego syste-
mu ochrony patentowej w odniesieniu do majacych zastosowanie ustalen dotyczacych
tlumaczen®. Tworzg one tzw. europejski patent o jednolitym skutku, ktdrego istota jest
stworzenie patentu europejskiego udzielanego przez Europejski Urzad Patentowy, ale
skutecznego na terytoriach wszystkich panstw, ktore przystapily do Umowy o Jednoli-
tym Sadzie Patentowym. W przeciwienstwie do patentu europejskiego, stworzonego na
podstawie konwencji o patencie europejskim, dochodzenie naruszen i uniewaznienie
patentu pozostawaloby w gestii Jednolitego Sadu Patentowego i nie bytoby objete ju-
rysdykeja sadéw i organow krajowych.

System ten, pomimo podpisania Umowy o Jednolitym Sadzie Patentowym przez 25
panstw, nie wszed! jeszcze w zycie?..

18 Odnosnie do samego systemu i toczacej si¢ w Polsce dyskusji zob.: K. Szczepanowska-Kozlowska,
Czy patent jednolity jest potrzebny — glos w dyskusji, EPS 2013/4, s. 4, oraz A. Nowicka, R. Skubisz, Pakiet
patentowy (ocena z perspektywy Polski), EPS 2013/4, s. 12.

¥ Dz.Urz. UEL 361,s. 1.

2 Dz.Urz. UEL 361, s. 89.

2l Na temat statusu ratyfikacji oraz informacje dotyczace aktualnych wydarzen zwigzanych z systemem
patentu jednolitego zob. na stronie: https://www.unified-patent-court.org/news (dostep: 6.02.2021 r.).
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WYNALAZEK JAKO PRZEDMIOT OCHRONY
PATENTU

1. Wprowadzenie

Wynalazek to centralne pojecie prawa patentowego, gdyz jest on przedmiotem ochrony
patentowej. Prawo wlasnosci przemystowej, podobnie jak inne ustawy regulujace prawo
patentowe, nie definiuje samego pojecia wynalazku, wskazujac jedynie, jakie cechy musi
on spelnia¢, aby madgl zosta¢ opatentowany, a wiec by byl to wynalazek posiadajacy
zdolno$¢ patentowsy. Zgodnie z brzmieniem art. 24 p.w.p. patenty sg udzielane — bez
wzgledu na dziedzine techniki — na wynalazki, ktdre sa nowe, posiadaja poziom wyna-
lazczy i nadajg si¢ do przemystowego zastosowania. Szczegolna uwage nalezy zwrdcié
na dodany, zgodnie z obowigzkami wynikajacymi z Porozumienia TRIPS, zwrot ,,bez
wzgledu na dziedzine techniki”. Oznacza to, Ze patent moze by¢ udzielony na kazdy
wynalazek, niezaleznie od tego, do jakiej dziedziny techniki nalezy.

Dodatkowo w art. 28 p.w.p. ustawodawca wylacza expressis verbis z tej grupy pewne
kategorie wytwordw czy dobr, wskazujac, ze nie s3 one wynalazkami. Od razu trzeba
podkresli¢, ze wylaczenie to ma charakter jedynie przykltadowy. Odrebng kategorie
tworzg wynalazki, na ktére — stosownie do art. 29 p.w.p. — nie udziela si¢ patentow.
Systematyka ustawy przemawialaby za tym, Ze rozwiagzania wskazane w art. 29 p.w.p.
sg wylaczone od patentowania ze wzgledu na ochrone interesu publicznego, a wiec co
do zasady sg to rozwigzania posiadajace zdolnos¢ patentows. Jednak wniosek wydaje
sie ten nie do konca uzasadniony. W grupie tej bowiem znajduja si¢ sposoby lecze-
nia ludzi i zwierzat, ktére co do zasady wylacza sie ze wzgledu na brak przemystowe;
stosowalnosci, a wiec nie stanowia one wynalazku posiadajacego zdolno$¢ patentows
(por. art. 53 pkt ¢ KPE).
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2. Wynalazek posiadajacy zdolnos¢ patentowa

W teorii prawa patentowego wynalazek okre$la si¢ jako techniczne rozwigzanie dowol-
nego problemu, odwolujac si¢ tym samym do istoty tego dobra niematerialnego, jaka
jest znalezienie wlasciwego produktu badz sposobu postepowania dla przezwyci¢zenia
istniejgcego w rzeczywistosci problemu o charakterze technicznym. W praktyce zdarza
sie jednak, ze powstaly wynalazek jest rozwigzaniem innego problemu niz ten, ktéry
zamierzal rozwigza¢ wynalazca.

Wynalazek posiadajacy zdolnos$¢ patentowa musi by¢ rozwigzaniem nowym, cechowa¢
sie poziomem wynalazczym oraz nadawac sie do przemystowego stosowania. Jednakze
zanim przejdzie si¢ do oceny przestanek zdolnosci patentowej, konieczne jest roz-
strzygniecie, czy rozwigzanie to ma charakter techniczny. Podkresli¢ nalezy, ze wymog
technicznego charakteru rozwigzania nie jest ustawowa przestanka patentowalnosci,
lecz stanowi element teoretycznej definicji wynalazku.

Konieczno$¢ stwierdzenia, ze mamy do czynienia z rozwigzaniem o charakterze tech-
nicznym, wywodzi sie przede wszystkim z wylaczenia od patentowania wytwordéw
wskazanych w art. 28 p.w.p., ktére nie maja charakteru technicznego ze swojej natury,
dlatego nie sg wynalazkami. Podkresli¢ nalezy, ze na podstawie nowelizacji ustawy —
Prawo wlasnosci przemystowej, obowigzujacej od 27.02.2020 r.! zmieniono brzmienie
art. 28 p.w.p., dostosowujac je w wigkszym zakresie do analogicznej regulacji zawartej
w konwencji o patencie europejskim. Z tego powodu usuni¢to dotychczasowy punkt 4,
przewidujacy, Ze wynalazkami nie sg ,wytwory, ktérych niemozliwos¢ wykorzystania
moze by¢ wykazana w $wietle powszechnie przyjetych i uznanych zasad nauki”. Usu-
niecie tego wylaczenia, ktdry mogl by¢ traktowany jako argument podwazajacy poglad,
ze art. 28 p.w.p. wskazuje na rozwigzania pozbawione technicznego charakteru, gdyz
w tym wypadku chodzilo raczej o wylaczenie z pojecia wynalazku patentowalnego takich
wytwordw, ktore ze wzgledu na swoja nieprzydatnos¢ nie zaliczajg si¢ do stanu techniki,
nalezy odczytywac jako podkreslenie, ze pojecie wynalazku nie obejmuje wytwordw,
ktdre nie majg technicznego charakteru. W tym kontekscie nalezy rowniez zaznaczy¢,
ze w $lad za postanowieniami KPE wyraznie wskazano, ze niektére z wymienionych
wytworéw nie sg wynalazkami, o ile zgloszenie dotyczy przedmiotu lub dzialalnosci
jako takich® A zatem odkrycia, teorie naukowe, wytwory o charakterze estetycznym,
schematy, zasady i metody przeprowadzenia proceséw myslowych, rozgrywania gier lub
prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej, programy komputerowe oraz przedstawienia
informacji nie s3 uwazane za wynalazki, gdy sa one ,,jako takie” przedmiotem zgloszenia.
Oznacza to, ze tego typu wytwory, nawet pozbawione charakteru technicznego moga
by¢ elementem wynalazku, i to nie wylgczy jego zdolnos$ci patentowe;j.

! Ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej oraz ustawy o kosztach
sadowych w sprawach cywilnych, Dz.U. poz. 2309.
2 Art. 28 ust. 2 p.w.p.
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Podkresli¢ nalezy, ze wylaczenie zawarte w art. 28 p.w.p., jak wyraznie zaznacza usta-
wodawca, ma charakter przyktadowy.

Aby rozstrzygnac, czy mamy do czynienia z wynalazkiem majacym zdolnos¢ patentows,
konieczne jest rozstrzygniecie, czy rozwigzanie jest wynalazkiem, na co musi wskazywa¢
jego techniczny charakter. Taki charakter rozwigzania, jak podkresla si¢ w orzecznictwie
sadow administracyjnych, jest samodzielnym kryterium uznania przedmiotu za wyna-
lazek w rozumieniu art. 24 p.w.p. i poprzedza badanie nowosci, poziomu wynalazczego
i przemystowej stosowalnosci’.

3. Techniczny charakter rozwigzania

Badanie charakteru technicznego wynalazku powinno by¢ dokonywane w odniesieniu
do kazdego rodzaju rozwigzania. Jednak w stosunku do niektorych rozwigzan taki
charakter przyjmuje si¢ niejako automatycznie w sytuacji, gdy przedmiotem wyna-
lazku sa urzadzenia, substancje chemiczne lub sposéb wytwarzania prowadzacy do
uzyskania wytworu o okreslonych cechach konstrukcyjnych czy okreslonym skfadzie.
Problem istnienia technicznego charakteru rozwiazania pojawia si¢ w odniesieniu do
tych rozwigzan, ktére prowadza do osiggniecia okreslonego efektu, polegajacego na
przyklad na specyficznym dzialaniu jakiego$ urzadzenia czy specyficznym sposobie
postepowania pozwalajacego uzyska¢ pozadany rezultat. W praktyce orzeczniczej za-
gadnienie technicznego charakteru rozwigzania pojawia sie najczesciej w odniesieniu
do tzw. wynalazkéw implementowanych za pomocg komputera. Elementem bowiem
takiego rozwigzania jest program komputerowy, ktory zgodnie z literalnym brzmieniem
art. 28 p.w.p. iart. 52 ust. 2 lit. ¢ KPE podlega ,jjako taki” wytaczeniu od patentowania.

W orzecznictwie Naczelnego Sadu Administracyjnego rozstrzygnieto, ze ocena istnienia
charakteru technicznego wynalazkéw realizowanych za pomocg komputera powinna by¢
dokonywana przy zastosowaniu tych samych kryteridw, ktdre stosowane sg w orzeczni-
ctwie Europejskiego Urzedu Patentowego. Naczelny Sad Administracyjny zwrécit uwage,
ze przystapienie Polski do Porozumienia TRIPS oraz konwencji o patencie europejskim
powinno skutkowac jednolitg interpretacja przepiséw dotyczacych przestanek zdolnosci
patentowej w prawie polskim oraz w tej konwencji. Jezeli przestanki patentowalno$ci
w polskim porzadku prawnym odpowiadajg tym wyartykutowanym w tych konwen-
cjach, to uzasadnia to jednolitg ich interpretacje i rozumienie*. Dodatkowo Naczelny
Sad Administracyjny zwrécit uwage na to, Ze normy wynikajace z konwencji miedzy-
narodowych, ktérych Polska jest strong, stanowig cz¢$¢ porzadku prawnego Rzeczypo-
spolitej Polskiej i powinny réwniez, stosownie do art. 91 ust. 1 Konstytucji RP, stanowi¢

* Zob. wyrok NSA z28.09.2012 r., IT GSK 487/11, LEX nr 1382221.
* Zob. w szczegdlnosci wyroki NSA:z30.08.2012 r., I GSK 1069/11, LEX nr 1244462, orazz 19.04.2012 .,
II GSK 1140/11, LEX nr 1218988.
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podstawe wyktadni przepiséw Prawa wlasnosci przemystowej. Podkresli¢ nalezy, ze
wyrazone przez Naczelny Sad Administracyjny stanowisko prezentowane byto roéwniez
w doktrynie. Zwracano uwage, ze przystapienie do konwencji monachijskiej oznacza
nie tylko konieczno$¢ dostosowania przepisow, ale takze praktyki, do tej stosowane;j
przez Europejski Urzad Patentowy®.

W $wietle powyzszego nie moze budzi¢ watpliwosci, Ze w ramach analizy technicznego
charakteru wynalazku, jak réwniez przestanek patentowalnosci - przepisy ustawy — Pra-
wo wlasno$ci przemystowej powinny by¢ interpretowane i stosowane zgodnie z zasadami
wypracowanymi w orzecznictwie Europejskiego Urzedu Patentowego.

Koncepcja oceny istnienia charakteru technicznego rozwigzania podlegata rowniez
ewolucji w orzecznictwie Europejskiego Urzedu Patentowego. Stosowana w latach 80.
ubiegtego wieku metoda rozstrzygania o istnieniu technicznego charakteru rozwigzania
opierala si¢ przede wszystkim na konieczno$ci stwierdzenia, Ze wynalazek, ktérego
czedcig jest program komputerowy, ma w catosci charakter techniczny, jezeli wnosi
do stanu techniki techniczny wklad. Punktem wyjscia do dokonania tej oceny byto
przyjecie zalozenia, ze nie mozna czyni¢ rozroznienia pomiedzy wynalazkami, ktére
osiagaja ten sam efekt techniczny, w zaleznosci od tego, czy efekt ten osiaga sie za pomoca
oprogramowania, czy w inny sposob®. Zawarte w konwencji sformutowanie stato sie juz
w latach 80. ubieglego wieku podstawg aktualnej do dzis interpretacji stosowanej przez
Europejski Urzad Patentowy, ze wylaczenie od patentowania dotyczy jedynie programéw
komputerowych jako takich, co nie dotyczy wynalazkéw jedynie zawierajacych programy
komputerowe’. Uznawano bowiem, iz w przypadku gdy program komputerowy jest jed-
nym z elementdw zgloszonego do opatentowania rozwigzania, wytaczenie przewidziane
wart. 52 ust. 2 KPE nie zachodzi, gdyz wynalazek jako calo$¢ ma charakter techniczny®.
W przetomowej dla tego zagadnienia decyzji T 208/84, gdzie przedmiotem wynalazku
byt system filtrowania zakt6cen obrazu, Europejski Urzad Patentowy stwierdzil, ze nie
jest dopuszczalne czynienie rozréznienia w odniesieniu do patentowalnosci pomiedzy
wynalazkami, ktdre osiggaja ten sam efekt techniczny, w zaleznoéci od tego, czy efekt
ten osigga si¢ za pomocg oprogramowania, czy w inny sposéb. Decydujacy dla stwier-
dzenia zdolno$ci patentowej jest techniczny wklad (technical contribution), jaki wnosi
taki wynalazek do znanego stanu techniki’. W orzeczeniu tym wprowadzono ciekawe

® M. du Vall [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14a, Prawo wlasnosci przemystowej, red. R. Skubisz,
Warszawa 2012, s. 158-159.

¢ Orzeczenie Komisji Odwolawczej EUP z 15.07.1986 r., T 208/84, Computer-related invention/
VICOM; wszystkie przywolywane orzeczenia Europejskiego Urzedu Patentowego sg dostepne na stronie:
WWW.epo.0rg

7 C. Deschamps, Patenting computer-related inventions in the US and in Europe: the Reed for domestic
and international legal harmony, EIPR 2011/2, s. 129.

8 A. Abercassis, Patenting Software Innovations; A brief overview of the situation in some jurisdiction of
interest, ,JEEE Canadian Review” 2005/55, s. 26.

° Zob. pkt 16 orzeczenia T 208/84.
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rozrdznienie pomiedzy programem komputerowym jako takim, stanowigcym jedynie
metode matematyczng, a programem komputerowym przeznaczonym do kierowania
okreslonym procesem technicznym, wykorzystujagcym metode matematyczna.

Przyjmujac ten kierunek myslenia, Europejski Urzad Patentowy podkreélat, iz nie jest
konieczne, by wszystkie cechy rozwigzania posiadajacego zdolno$¢ patentowa miaty
charakter techniczny. Istotny jest bowiem wklad techniczny w znany stan techniki,
ktory musi by¢ oceniany przy uwzglednieniu wynalazku jako calosci. Obecnos¢ nawet
cech, ktore nie majg technicznego charakteru, nie wylacza technicznego charakteru
rozwigzania zgloszonego do opatentowania'.

Z czasem w orzecznictwie Europejskiego Urzedu Patentowego techniczny charakter
rozwigzania w odniesieniu do programéw komputerowych zaczeto ocenia¢ nie tylko
przez pryzmat technicznego wkiadu, jaki wnosi rozwigzanie zawierajace taki program do
stanu techniki. O technicznym charakterze rozwigzania $wiadczy dalszy techniczny efekt
(further technical effect), o ktorym mozna mowic zawsze, o ile efekty programu kompu-
terowego odtwarzanego na komputerze wykraczaja poza zwykla interakcje pomiedzy
samym programem a komputerem"'. W konsekwencji uznano réwniez, ze w przypadku
takich rozwigzan dopuszczalne sg zastrzezenia opisujace dane rozwiazanie jako produkt
w postaci nosnika z zapisanym nan programem komputerowym. Noénik taki wraz ze
znajdujgcym sie na nim zapisem stanowi element hardware’u i ma techniczny charakter.
Elementy decydujace o technicznym charakterze wynalazku moga by¢ niewatpliwie
implikowane przez samg nature danego dziatania lub cechy przedmiotu stanowigcego
uciele$nienie danego wynalazku. Tak bedzie zwlaszcza w przypadku tych wynalazkow,
ktére mogg by¢ opatentowane jako produkt. Jednakze decydujgce znaczenie dla mozli-
wosci opatentowania danego wynalazku ma sposob jego zastosowania. Tak rozumiany
efekt techniczny wynalazku jest osiagany m.in. w przypadku, gdy jest on realizowany
za pomocg komputera, np. przyspieszajac jego wewnetrzne dziatanie, ulepszajac system
wymiany danych lub przez samo wdrazanie danego wynalazku za pomoca technicznego
$rodka, jakim jest komputer. Wynika to z faktu, ze okreslona metoda, bedaca przedmio-
tem wynalazku, nie moze by¢ odseparowana od dziatania, w tym przypadku w postaci
konkretnego urzadzenia, na ktérym jest implementowana. W konsekwencji juz samo
spowodowanie okreslonego sposobu dziatania danego urzgdzenia stanowi osiggniecie
pozadanego efektu, majacego techniczny charakter.

Jednocze$nie Europejski Urzad Patentowy stwierdzil nawet, Ze wylaczenie od paten-
towania programéw komputerowych jako takich oznacza, ze brak ich technicznego
charakteru stanowi jedynie domniemanie, ktére moze zosta¢ obalone w trakcie badania
konkretnego przypadku. Jezeli program komputerowy ma techniczny charakter, to

10" Orzeczenie Komisji Odwotawczej EUP z 21.05.1987 r., T 00026/86.
1" Zob. orzeczenia Komisji Odwolawczej EUP 2 4.02.1999 r., T 0935/97 (IBM II); 2 1.07.1998 r., T 1173/97
(IBM I), oraz opini¢ Rozszerzonej Komisji Odwotawczej z 12.05.2010 r., G 03/08.
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moze rowniez przy spetnieniu pozostatych przestanek patentowalnosci by¢ chroniony
patentem'”. Program komputerowy zastrzezony jako taki nie jest wylaczony z paten-
towania, jezeli moze wywota¢ dalszy efekt techniczny, jest odtwarzany lub wgrany
do komputera i wykracza poza normalna, fizyczng interakcje pomiedzy programem
(softwareem) a komputerem (hardwareem), na ktérym jest odtwarzany*. Jezeli pro-
gram komputerowy powoduje dalszy techniczny efekt, ma zatem charakter techniczny
i nie jest wylaczony od patentowania. Jakikolwiek wytwor, ktory definiuje lub uzywa
srodkéw technicznych, jest wynalazkiem w rozumieniu art. 52 ust. 1 KPE, nawet jesli
$rodki techniczne sg znane'.

Koncepcje wypracowane w orzecznictwie, uznajace wynalazki urzeczywistniane za
pomocg komputera za nadajace si¢ do patentowania, znalazty swoj wyraz w procedu-
rze badania zgloszen wynalazkow realizowanych komputerowo, szczegétowo opisane;j
w czesci G rozdziatu 11.3.6 dokumentu pt.: Wytyczne dotyczgce badan w Europejskim
Urzedzie Patentowym z listopada 2019 r."* Europejski Urzad Patentowy przewidzial dwa
etapy badania zgloszen informatycznych, tj.:

1) test posiadania technicznego charakteru: etap zaktadajacy w pierwszej kolejnosci,
ze rozwigzanie informatyczne wywotujace dalsze efekty techniczne nie jest wy-
kluczone z patentowalnosci. Abstrakcyjne rozwigzanie informatyczne zastrzezo-
ne wprost w postaci zapisu na no$niku lub w postaci sygnalu moze by¢ uwazane
za wynalazek, jezeli moze wywota¢ dalsze efekty techniczne'; a nastepnie

12 Zob. orzeczenie Komisji Odwolawczej EUP z 4.02.1999 r., T 0935/97 (IBM II).

1> Zob. orzeczenie Komisji Odwolawczej EUP 2 1.07.1998 r., T 1173/97 (IBM I), oraz opini¢ Rozszerzonej
Komisji Odwotawczej z 12.05.2010 r., G 03/08.

!4 Zob. orzeczenia Komisji Odwolawczej EUP T 424/03, T 258/03, oraz opini¢ Rozszerzonej Komisji
Odwotawczej G 3/08.

> Guidelines for Examination in the European Patent Office, revised edition, November 2019; dostepne
na stronie: www.epo.org

16 Tak Izba Odwolawcza Europejskiego Urzedu Patentowego orzekla m.in. w decyzjach: T 208/84, ktorej
przedmiotem byto m.in. wyjasnienie réznicy pomiedzy metoda matematyczna a jej konkretnym zastosowaniem
w programie komputerowym stanowigcym element technicznego sposobu postepowania; T 26/86, w ktorej
Izba Odwolawcza uznata za bezcelowe rozwazanie, ktore z elementéw — techniczne czy nietechniczne przy-
czyniaja si¢ w sposob istotny do spelnienia wymogu technicznego skutku, poddajac zastrzegane rozwigzanie
calosciowej ocenie; T 935/97, w ktdrej wyjasniono, ze rozumienie pojecia wynalazku w kontekscie art. 52
ust. 1 KPE opiera si¢ na wymogu technicznego charakteru, ktéry jest implikowany przez fizyczne cechy
danego przedmiotu lub nature danego dzialania, a techniczny charakter moze zostac tez stwierdzony dzigki
zastosowaniu technicznych §rodkéw w przypadku dziatania nietechnicznego; T 424/03, T 411/03, T 425/03,
w ktorych podkreslono, iz sekwencja krokéw implementowanych w systemie komputerowym sklada sie
na techniczny charakter wynalazku, ,,kroki” te rozwigzuja bowiem techniczny problem przy zastosowaniu
$rodkéw technicznych, wykorzystujac przy tym funkcjonalne struktury danych niezaleznie od zawartosci
poznawczej. W ostatniej decyzji Izba uznala réwniez, ze zastrzezenie patentowe nakierowane na czytelne
dla komputera medium, majace w sobie wykonywalne instrukcje i umozliwiajace komputerowi wykonanie
zastrzeganej metody, ma charakter techniczny, gdyz odnosi sie do medium czytelnego dla komputera, tj. do
produktu technicznego z no$nikiem danych. Poza tym uruchamiane komputerowo instrukcje mialy potencjat
do tego, aby osiagnac tzw. dalszy efekt techniczny, polegajacy na polepszeniu wewnetrznego dziatania kom-
putera, ktére wykracza poza zwykte wzajemne oddziatywanie pomiedzy elementami sprzetu komputerowego



Rozdziat I. Wynalazek jako przedmiot ochrony patentu 35

2) wlasciwe badanie istnienia przestanek zdolnosci patentowej: etap badania doty-
czacy badania nowosci i nieoczywisto$ci rozwigzania. Rozwigzanie problemu
technicznego za pomocg wynalazku stanowi wkiad w stan techniki, a obecnos¢
wkladu technicznego pozwala stwierdzi¢, ze przedmiot zgloszenia ma charakter
techniczny.

Jak wida¢ z powyzszego, etapy badania odnosza sie do koncepcji oceny technicznego
charakteru rozwigzania poprzez ocene technicznego wktadu danego rozwigzania do
stanu techniki oraz kryterium dalszego technicznego efektu. Nie znalazly w nich od-
zwierciedlenia te koncepcje, wyrazone w orzecznictwie Europejskiego Urzedu Patento-
wego, ktdre pozwalajg na uznanie, ze sam program komputerowy, jezeli stwierdzimy jego
techniczny charakter, moze by¢ przedmiotem patentu. Jednakze, jak wskazujg pozniejsze
orzeczenia Europejskiego Urzedu Patentowego'’, nie negujac wymogu technicznego
charakteru wynalazku patentowanego, na tle jego definicji zawartej wart. 52 ust. 1 KPE
stwierdzono, iz techniczny charakter rozwigzania moze przejawiac si¢ w fizycznych ce-
chach jego przedmiotu lub jego charakterze dzialania, a takze moze oznacza¢ dziatanie
niemajace technicznego charakteru, ale realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych,
nawet jezeli $rodki te sg znane i jako takie nie stanowig wktadu tworczego'®. Jest oczy-
wiste, ze takie podejscie oznacza z jednej strony daleko idgcg liberalizacje w rozumieniu
pojecia wynalazku, a co za tym idzie technicznego charakteru rozwigzania, z drugiej
za$ strony Europejski Urzad Patentowy zdaje si¢ rezygnowa¢ z formutowania jakiej-
kolwiek definicji technicznego charakteru, pozostawiajac te kwestie rozstrzygnieciom
w konkretnych sprawach®. Takie podejscie zdaje sie jednoczesnie dawaé podstawe do
twierdzenia, ze technicznos$¢ problemu implikuje techniczny charakter rozwigzania.
Traktowanie wynalazku patentowalnego jako dwdch niezaleznych elementéw — prob-
lemu i rozwigzania — jest dzietem doktryny prawa patentowego. Wydaje sie jednak, ze
intelektualne rozdzielenie problemu i rozwigzania nie oznacza, ze problem techniczny
lezacy u podstaw danego rozwigzania moze zosta¢ wylaczony z oceny technicznego
charakteru samego rozwigzania. W tym kontekscie nalezy podkresli¢, ze okolicznoéé
ta nie budzila nigdy watpliwosci w orzecznictwie Izby Odwotawczej Europejskiego
Urzedu Patentowego®.

(hardware) i oprogramowania (software) przy przetwarzaniu danych (orzeczenia cytowane na podstawie:
D. Bieiczak, Ochrona patentowa programéw komputerowych w swietle orzecznictwa Europejskiego Urzedu
Patentowego, ,Glosa” 2009/2).

17" Zob. orzeczenia Komisji Odwotawczej EUP z 21.04.2004 r., T 258/03, oraz z 23.02.2006 r., T 424/03.

18 Zob. orzeczenia Komisji Odwolawczej EUP T 258/03, pkt 4, T 424/03, pkt 5.

' D. Booton, The patentability of computer — implemented inventions in Europe, ,Intellectual Property
Quarterly” 2007/92, s. 105.

2 Podobnie: E. Traple, Zdolnos¢ patentowa programéw komputerowych. Regulacje w dziedzinie wlasnosci
przemystowej, ;Wynalazczo$¢ i Ochrona Wtasnoéci Intelektualnej” 2002/26.
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4. Rozwigzania, ktore nie s wynalazkami w rozumieniu
art. 28 p.w.p.

Podkresli¢ nalezy, ze zgodnie z brzmieniem art. 28 p.w.p. wyliczenie wskazane w tym
przepisie ma charakter jedynie przykladowy. Sformulowanie jednak kryteriéw, ktore
pozwolilyby na wylaczenie dalszych wytwordw od patentowania, jest niezmiernie trudne.
Pomimo ze kryterium, na podstawie ktdrego sformutowano liste wytwordéw niebedacych
wynalazkami - jak wskazywano powyzej — wydaje si¢ niejednolite, to jednak nalezaloby
zakladad, ze podstawa takg moglby by¢ brak technicznego charakteru?'. Pewng pomoc
w ustaleniu, czy dany wytwor jest wynalazkiem, przynosi siggniecie do definicji tech-
nicznego charakteru, sformulowanej przez Powiekszong Izbe Odwotawczg w sprawie
G 1/08%. Wprawdzie wprost decyzja ta odnosila si¢ do wynalazkéw biotechnologicznych
i pojecia wylacznie biologicznego procesu, to jednak Europejski Urzad Patentowy wska-
zal w niej, ze wynalazek musi cechowac si¢ technicznym charakterem. Techniczno$¢
oznacza oddzialywanie cztowieka na $wiat fizyczny, ktére wlacza wykorzystanie sit
natury do uzyskania kauzalnego, obiektywnie postrzegalnego i powtarzalnego rezultatu.
Odwolujac sie do tej definicji, podnosi si¢ na gruncie konwencji o patencie europejskim,
ze aby dany wytwor uznac za wynalazek w rozumieniu art. 52 ust. 1 KPE musimy mie¢ do
czynienia z rezultatem, ktory obiektywnie i przyczynowo wynika z ludzkiej interwencji
w $wiat rzeczywisty, a nadto jest rezultatem powtarzalnym®. Podnosi sie, ze przyjeta
w praktyce Europejskiego Urzedu Patentowego definicja pozwala przypisac techniczny
charakter zar6wno wynalazkom implementowanym za pomocg komputera, jak réwniez
takim wynalazkom biotechnologicznym, ktére polegaja na wyizolowaniu ludzkiego
genu**. W przypadku tych pierwszych nie ma watpliwosci, ze program komputerowy
jest zbiorem instrukcji powodujacych, ze dane urzadzenie dziata w okreslony sposob.
Podobnie w przypadku metody wyizolowania genu. Taka metoda jest bowiem ludzkim
dziataniem w §wiecie rzeczywistym, a rezultatem jest wla$nie wyizolowanie okre$lonego
produktu, za$ sam proces moze zosta¢ powtorzony. Przy takim ujeciu techniczno$ci
procesu sam gen jest produktem procesu o technicznym charakterze.

Nalezy réowniez wspomnie¢, ze w odniesieniu do wynalazkéw biotechnologicznych,
zgodnie z art. 93° ust. 1 p.w.p., za wynalazek nie uwaza si¢ ciala ludzkiego w réznych
stadiach jego formowania si¢ i rozwoju oraz zwyklego odkrycia jednego z jego elemen-
tow, wlacznie z sekwencja lub czg¢$ciowa sekwencjg genu. Po pierwsze, przepis ten nie
pozwala, by ciato ludzkie, niezaleznie od stopnia rozwoju, moglto stanowi¢ wynalazek.
Po drugie, przepis ten zakazuje patentowania sekwencji lub cze$ciowej sekwencji genu

2 M. du Vall [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14a, s. 266.

* Decyzja G 0001/08 z 9.12.2010 r., dostgpna na stronie: https://www.epo.org/law-practice/case-law-
appeals/recent/g080001ex1.html (dostep: 15.01.2021 r.).

# 7. Pila, P. Torremans, European Intellectual Property Law, Oxford 2019, s. 157.

2 7. Pila, P. Torremans, European..., s. 157.
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w sytuacji, gdy dochodzi jedynie do wyizolowania genu, bez okreslenia efektow tech-
nicznych, dla ktorych wywolania taka sekwencja genéw moze by¢ wykorzystana.

4.1. Odkrycia, teorie naukowe, metody matematyczne

Odkrycia polegaja na zidentyfikowaniu w $wiecie rzeczywistym nowego wytworu,
ktory dotychczas nie byl znany. Samo odkrycie nie ma technicznego charakteru. Od-
krycie moze jednak by¢ wykorzystane do stworzenia wynalazku, zwlaszcza gdy cechy
odkrytego materiatu zostang wykorzystane w sposob tworczy lub wynikajaca z niego
wiedza zostanie zastosowana do osiagniecia funkcji o charakterze technicznym, np. za-
stosowanie odkrytej substancji do leczenia ze wzgledu na wykorzystanie jej wtasciwosci.
Pamieta¢ rowniez nalezy, ze szczeg6lnym rodzajem odkrycia jest zidentyfikowanie
sekwencji DNA, ktore o tyle bedzie patentowalne, o ile zostanie wskazany techniczny
efekt takiej sekwencji.

Podobne przyczyny decyduja o wylaczeniu z pojecia wynalazku teorii naukowych, ktore
sg efektem badan empirycznych badz zalozen teoretycznych. Jako takie nie podlegaja
opatentowaniu, lecz moga by¢ podstawa do stworzenia rozwigzan nadajacych si¢ do
opatentowania.

Metody matematyczne zostaja wylaczone z pojecia wynalazku ze wzgledu na swéj
abstrakcyjny i intelektualny charakter. Podobnie jak w przypadku wynalazkow, w kto-
rych znajduja si¢ programy komputerowe, w praktyce Europejski Urzad Patentowy nie
wylacza patentowania wynalazkéw stanowigcych techniczny proces postepowania,
w ktorym uzywana jest metoda matematyczna®.

4.2. Wytwory o charakterze estetycznym

Prawo patentowe nie traktuje rowniez jako wynalazkéw podlegajacych ochronie tych
wytwordw, ktorych wyglad determinowany jest przez cechy o charakterze estetycznym.
Nie oznacza to jednak, ze nie moga by¢ patentowane sposoby, ktore stuzg do wytwo-
rzenia wytwordw o okreslonych cechach estetycznych w sytuacji, gdy nawet ich celem
jest osiagniecie wytwordw o okreslonym wygladzie. Tak moze by¢ w szczegdlnosci
w przypadku osiggniecia okreslonego koniecznego efektu estetycznego przy zastoso-
waniu technicznego procesu postepowania.

» Zob. Guidelines for Examination..., G-11.3.3, w szczegdlnosci orzeczenie Komisji Odwotawczej EUP
2 30.11.2010 ., T 1326/03. Metoda szyfrowania i odszyfrowywania lub podpisywania elektronicznych do-
kumentéw moze by¢ postrzegana jako metoda techniczna, nawet jezeli w istotnym zakresie opiera si¢ na
metodzie matematycznej.
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4.3. Schematy, zasady i metody przeprowadzenia proceséw
myslowych, rozgrywanie gier lub prowadzenie dziatalnosci
gospodarczej

Podobnie jak w przypadku metod matematycznych, chodzi tu o abstrakcyjne i intelektu-
alne sposoby postepowania, np. metody uczenia sie, sposoby rozwigzywania krzyzéwek,
sposdb tresury psa. Sa to takie sposoby postepowania, ktére sa przeprowadzane jako
operacja umystowa, niezaleznie od tego, jak jest ona skomplikowana i jakie techniczne
uwarunkowania sg brane pod uwage®.

4.4. Wytwory lub sposoby niemozliwe do wykorzystania

Kolejng kategorig przewidziang w art. 28 pkt 4! p.w.p. sa wytwory, ktorych mozliwos¢
wykorzystania nie moze by¢ wykazana lub ktérych wykorzystanie nie przyniesie rezul-
tatu spodziewanego przez zglaszajacego.

Podobnego wylaczenia nie ma w przepisach konwencji o patencie europejskim. Wydaje
sie, ze przepis ten odnosi si¢ raczej do rozwigzan, ktore nie moga zosta¢ opatentowane
ze wzgledu na wymag braku przemystowej stosowalnosci. Skoro z art. 28 p.w.p. usunieto
odwotanie do art. 24 p.w.p. zawierajacego definicje wynalazku posiadajacego zdolnos¢
patentows, to logiczne bytoby réwniez usunigcie pkt 4!, tym bardziej zZe nie mozna wy-
Kluczy¢ a priori, iz wytwory wskazane w tym punkcie nie majg charakteru technicznego.
Ich wylaczenie od patentowania dokonywatoby si¢ wowczas z uwagi na brak zdolnosci
patentowej, nie wykluczajac ich jednoczesnie z teoretycznej definicji wynalazku.

4.5. Programy komputerowe

Programy komputerowe jako takie s3 wylaczone od patentowania. Nie oznacza to jed-
nak, ze programy komputerowe nie moga by¢ przedmiotem patentu, jezeli stwierdzi
sie, Ze maja charakter techniczny (zob. w niniejszym rozdziale punkt 3. Techniczny
charakter rozwigzania).

4.6. Przedstawienie informaciji

Ustawa - Prawo wlasnosci przemystowej nie traktuje jako wynalazkow rozwigzan,
ktore polegaja na przedstawieniu informacji. Nie podlegaja ochronie zatem informacje,
nawet jesli s nowe, jezeli sposdb ich przedstawienia stuzy tylko prezentaciji tresci tych
informacji. Réwniez - stosownie do Guidelines for Examination — nie beda mogty by¢

% Orzeczenie Komisji Odwotawczej EUP z 12.07.2012 1., T 914/02.
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opatentowane rozwigzania polegajace na opisaniu procesu stuzacego przedstawieniu in-
formacji czy urzadzenia stuzace prezentowaniu informacji. Wylaczone od patentowania
sg wiec te cechy, ktore w danym rozwigzaniu decyduja o sposobie przedstawienia danej
informacji, o tym, w jaki sposdb dociera ona do odbiorcy. Oceniajac dane rozwiazanie
pod katem technicznego charakteru, nalezy rozstrzygnaé, czy sposoéb przedstawienia
rozwigzuje techniczny problem. Wowczas bowiem takie przedstawienie informacji
mogloby zosta¢ uznane za majace charakter techniczny?.

5. Nowos¢ wynalazku

Stosownie do art. 25 ust. 1 p.w.p. wynalazek uwaza sie za nowy, jezeli nie jest on czescia
stanu techniki. Jednocze$nie ust. 2 art. 25 p.w.p. okresla, co nalezy rozumie¢ przez stan
techniki. Definicja stanu techniki jest bardzo szeroka, zalicza si¢ bowiem do niej wszelkie
informacje ujawnione gdziekolwiek w jakiejkolwiek formie przed data, wedtug ktorej
oznacza si¢ pierwszenstwo do uzyskania patentu. Nowos¢ w ujeciu art. 25 p.w.p. ma
charakter absolutny i obiektywny, a stwierdzenie istnienia nowosci lub jej braku oznacza
konieczno$¢ znalezienia rozwigzania identycznego, €O 0znacza, zZe rozwigzanie znane
ma identyczne istotne cechy techniczne. Stwierdzenie, ze istnieja rozwigzania podobne,
w ktorych stwierdza sie jedynie tozsamo$¢ czedci cech technicznych, nie prowadzi do
wylaczenia nowosci.

Przynalezno$¢ do stanu techniki wylacza nowos$¢ wynalazku, a tym samym nie jest
mozliwe uzyskanie patentu na wynalazek.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 p.w.p. przez stan techniki rozumie si¢ wszystko, co przed data,
wedlug ktdrej oznacza si¢ pierwszenstwo do uzyskania patentu, zostalo udost¢pnione
do wiadomosci powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie,
wystawienie lub ujawnienie w inny sposéb. Dodatkowo w ust. 3 art. 25 p.w.p. wskazuje
sie, ze do stanu techniki zalicza sie rowniez informacje zawarte w zgloszeniach wy-
nalazkéw lub wzordéw uzytkowych, korzystajacych z wezesniejszego pierwszenstwa,
nieudostepnione do wiadomosci powszechnej, pod warunkiem ich ogloszenia w spo-
sob okreslony w ustawie. Zaliczenie tych informacji do stanu techniki ma oczywiscie
zapobiegaé patentowaniu tych samych wynalazkow przez rézne podmioty. Dodatkowo
stanowi ono potwierdzenie lezacej u podstaw prawa patentowego zasady, ze uprawniona
do patentu jest osoba, ktora pierwsza zgtosila rozwiazanie do opatentowania, nawet
gdyby inny podmiot wczesniej dokonat takiego wynalazku.

Stanem techniki jest zatem wszystko, co znajduje si¢ w przestrzeni publicznej, nieza-
leznie od daty, miejsca oraz formy ujawnienia. Stan techniki moze sie wiec ujawniaé
poprzez wprowadzone do obrotu produkty, zastosowane procesy, a takze odnoszace si¢

77 Orzeczenie Komisji Odwotawczej EUP z 16.10.2003 1., T 643/00.
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do nich informacje jakiegokolwiek rodzaju lub cokolwiek innego, co pozwoli pozna¢
cechy techniczne rozwigzania. Ustawodawca nie wprowadza w tym zakresie zadnych
ograniczen, gdyz nowo$¢ ma mie¢ charakter absolutny.

Mimo ze udzielony patent bedzie obowigzywal jedynie na terytorium Polski, to prze-
szkodg do jego udzielenia mogg by¢ informacje ujawnione gdziekolwiek na $wiecie. Nie
ma réwniez znaczenia sposob ujawnienia. Po pierwsze, beda to z pewnoscig informacje
wynikajace z opublikowanych zgloszen patentowych oraz udzielonych patentéw. Te-
oretycznie rowniez powinny by¢ brane pod uwage zgloszenia innych praw wlasnosci
przemystowej, o ile zawieraja one informacje, ktére moga mie¢ znaczenie dla oceny
nowosci rozwigzania zgloszonego do opatentowania. Po drugie, uwzglednia si¢ infor-
macje zawarte we wszelkiego rodzaju publikacjach, niezaleznie od ich charakteru. Moga
to by¢ ksigzki czy czasopisma, jak i wszelkie dostepne informacje, np. w Internecie.
W przypadku tych dwdch grup zrédel niejako przyjmuje sie fikcje, Ze zawarte w nich
informacje ze wzgledu na pisemny charakter publikacji staja sie informacjami udostep-
nionymi do wiadomosci powszechnej. Przy czym o ich powszechnym udostepnieniu
nie decyduje to, czy rzeczywiscie kto$ si¢ z tymi informacjami zapoznat, lecz sam fakt
upublicznienia tej informacji w sposob dostepny dla nieograniczonego kregu osob.
Jednakze, zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Urzedu Patentowego, w przypadku
udostepnienia w Internecie nie zawsze dojdzie do ujawnienia szkodzacego nowosci,
poniewaz konieczne jest, by dostep do dokumentu byt ,,bezposredni i jednoznaczny”*.
W konsekwencji na tle tej sprawy Europejski Urzad patentowy sformulowat nastepu-
jace warunki konieczne do ustalenia, ze doszlo do ujawnienia szkodzacego nowosci:
dokument moze by¢ odszukany przy pomocy ogdlnie dostepnych wyszukiwarek, przy
uzyciu stéw kluczowych odnoszacych si¢ do istoty wynalazku; ponadto okres, przez
ktory znajduje sie on na powszechnie dostepnej stronie internetowej, jest dostateczny
dla kazdej osoby, niezobowigzanej do zachowania tajemnicy, tak aby mozna bylo po-
wiedzie¢, ze ma ona bezpoéredni i jednoznaczny dostep?.

Po trzecie, na stan techniki skladajg sie wszystkie informacje ujawnione w inny sposéb
niz przez publikacje. Ustawa odwotuje si¢ w tym miejscu do ustnego opisu, stosowania,
wystawienia lub kazdego innego ujawnienia. Za wylaczone z ujawnien szkodzacych no-
wosci nalezy jednak uzna¢ wystawienia na miedzynarodowych oficjalnych lub oficjalnie
uznanych wystawach miedzynarodowych, stosownie do art. 11 konwencji paryskiej.
W przypadku informacji ujawnionych w inny sposdb niz przez publikacje rozstrzygnie-
cie, czy zostaly one udostepnione do powszechnej wiadomo$ci, wymaga zawsze analizy
na tle okoliczno$ci faktycznych towarzyszacych danemu ujawnieniu. Uznanie, ze mamy
do czynienia z udostepnieniem do wiadomosci powszechnej, nie zalezy od liczby oséb,

* Ang. direct and unambiguous.

¥ Orzeczenie Komisji Odwotawczej EUP z 12.03.2012 r., T 1553/06; zob. réwniez orzeczenie Komisji
Odwotawczej EUP w sprawie T 2/09, dotyczace oceny ewentualnego ujawnienia w przypadku przesylania
dokumentu za poérednictwem poczty e-mail.
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ktore miaty mozliwos¢ zapoznania sie z dang informacja. Wystarczy ujawnienie jedne;j
osobie, jezeli nie zostata ona zobowigzana do zachowania poufnosci. Zobowigzanie 0séb,
ktérym ujawnia si¢ informacje, do zachowania poufnosci wyltacza mozliwo$¢ uznania,
ze wiadomos¢ zostata udostepniona do powszechnej wiadomosci.

Rozstrzygajace dla oceny, czy doszlo do udostepnienia powszechnego, jest ustalenie, czy
osoby, ktdre uzyskaty taka informacje, miaty mozliwo$¢ jej rozpowszechnienia, niezalez-
nie od tego, czy rzeczywiscie to uczynity. Podobnie jak w przypadku ujawnien w zwigzku
ze zgloszeniem rozwigzania w Urzedzie Patentowym, istotne jest to, Ze z informacja moze
zapozna¢ si¢ nieograniczony krag oséb, niezaleznie od tego, czy to w rzeczywistosci
nastgpilo. Wymog udostepnienia powszechnego nie odnosi si¢ do nieopublikowanych
zgloszen wynalazkow i wzordw uzytkowych, z lepszym pierwszenstwem, pod warun-
kiem, Ze zostang one ogloszone zgodnie z przepisami ustawy. Ustawodawca na zasadzie
fikcji prawnej wiacza do stanu techniki rowniez te zgtoszenia, ktére nie zostaly jeszcze
opublikowane, kierujac si¢ zalozeniem, Ze skoro ich data pierwszenstwa jest wczes-
niejsza w stosunku do poréwnywanego rozwiazania, to rozwigzania te beda szkodzity
nowosci, a wiec powinny by¢ uwzglednione podczas jej badania. Wiaczenie ich do stanu
techniki jest jednak uwarunkowane tym, Ze zostang one opublikowane zgodnie z wy-
maganiami ustawy, a wiec wejda do stanu techniki. Postugiwanie si¢ w tym przypadku
fikcjg przez ustawodawce uzasadnia fakt, ze pomiedzy zgloszeniem a opublikowaniem
danego rozwigzania przez Urzad Patentowy uplywa 18 miesigcy, co stwarzatoby ryzyko
nieuwzglednienia rozwigzan z lepszym pierwszenstwem na etapie badania przestanek
patentowalno$ci, pomimo wiedzy Urzedu Patentowego, ze takie rozwiazania istnieja.
Rozwigzanie to przynajmniej teoretycznie powinno wytaczaé ryzyko udzielenia dwoch
patentoéw na jednakowe rozwigzania zgloszone z réznym pierwszenstwem.

Jednoczesnie art. 25 ust. 5 p.w.p. przewiduje, Ze ujawnienie wynalazku nie szkodzi no-
wosci, jezeli doszlo do niego wskutek oczywistego naduzycia w stosunku do podmiotu
zglaszajacego rozwigzanie do opatentowania lub jego poprzednika prawnego, o ile takie
ujawnienie nastgpilo nie wcze$niej niz szes¢ miesiecy przed dniem dokonania wynalaz-
ku. Przepis ten jest tozsamy art. 55 ust. 1 lit. a konwencji o patencie europejskim, a jego
celem jest ochrona podmiotu, ktoérego rozwigzanie traci nowos¢ na skutek nieuczciwych
dziatan osdb trzecich. Samo pojecie oczywistego naduzycia nie zostato zdefiniowane
w Prawie wlasno$ci przemystowej. Nalezy przyja¢, ze chodzi tu o takie sytuacje, w ktd-
rych dokonujaca ujawnienia osoba trzecia musi mie¢ swiadomo$¢ dziatania na szkode
podmiotu uprawnionego, jak réwniez wtedy, gdy w $wietle obiektywnych kryteriow
dzialanie takie nalezy traktowa¢ jako naruszajace interesy innego podmiotu®. Wydaje
sie, ze za oczywiste naduzycie w rozumieniu tego przepisu nalezy uzna¢ ujawnienie wy-
nalazku na przykiad poprzez jego zgloszenie do opatentowania przez pracownika badz

% Zobiektywizowanie kryteriéw oceny istnienia oczywistego naduzycia zdaja sie rdwniez dopuszczaé
H. Zakowska-Henzler, M. du Vall [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14a, Prawo wlasnosci przemystowej,
red. R. Skubisz, Warszawa 2017, s. 447.
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osobe zobowigzana do zachowania poufnosci, jak rowniez przez osobe, ktdra pozyskata
te informacje w sposob bezprawny. Ujawnienie wynalazku spowodowane oczywistym
naduzyciem obejmuje te same formy, ktore wskazane zostaly przez ustawodawce jako
szkodzace nowosci, wiec oprocz zgtoszenia wynalazku do Urzedu Patentowego nalezy
wzia¢ pod uwage wszystkie inne formy ujawnienia, o ktorych méwi art. 25 ust. 21 3
p-w.p. Ujawnienie wynalazku wskutek oczywistego naduzycia tylko wtedy nie bedzie
szkodzilo nowosci, gdy uprawniony do patentu dokona zgloszenia celem opatentowa-
nia w terminie sze$ciu miesiecy od dnia ujawnienia. W sytuacji powolywania si¢ na
ujawnienie bedgce efektem oczywistego naduzycia jako zdarzenie nieszkodzace nowosci
uprawniony bedzie musial wykazaé okoliczno$ci istnienia tego naduzycia.

Zaréwno w przypadku ujawnien pisemnych, jak i w przypadku ujawnien innego rodzaju
dla rozstrzygniecia, ze ujawnienie szkodzi nowosci, konieczne jest rowniez przeanali-
zowanie, czy ujawnienie informacji jest tego rodzaju, iz zaséb ujawnionych danych jest
wystarczajacy do poznania istoty wynalazku przez znawce z danej dziedziny techniki.
Juz w tym miejscu trzeba zaznaczy¢, ze Prawo wlasnosci przemystowej postuguje si¢
pojeciem znawcy w miejsce powszechnie stosowanego pojecia przecigtnego fachowca
z danej dziedziny techniki, co nalezy uzna¢ za niezbyt fortunne. Pojecie to jest bowiem
jednym z centralnych poje¢ prawa patentowego, co jest oczywista konsekwencja potrzeby
siegania do wiedzy specjalistycznej, wlasciwej dla dziedziny, do ktdrej przynalezy wyna-
lazek. Uzycie rzeczownika ,,znawca” moze by¢ zatem mylace co do oczekiwanych kom-
petencjiizdolnosci takiej osoby. Niezaleznie jednak od watpliwosci terminologicznych
na oznaczenie osoby, do ktdrej wiedzy odwolujemy si¢ przy badaniu drugiej przestanki
zdolno$ci patentowej, a mianowicie poziomu wynalazczego, nie ma watpliwosci, ze
odwotywanie si¢ do znawcy w celu obiektywizacji kryteriow dokonywanych ocen jest
nieuchronne, jako ze cata dokumentacja patentowa towarzyszaca zgloszeniu wynalazku
do opatentowania powinna by¢ tak skonstruowana, aby byla dla znawcy zrozumiata,
poniewaz kierowana jest ona wtasnie do oséb zajmujacych si¢ profesjonalnie dang
dziedzing. Dlatego uwazam, ze w przypadku innych ujawnien szkodzacych nowosci,
niz te wynikajace ze zgloszen wynalazkéw czy udzielonych patentéw, ocena, czy sg one
dostateczne dla poznania informacji szkodzacej nowosci danego rozwiazania, musi
by¢ dokonywana z punktu widzenia znawcy. Nie jest zatem wazne, ze do ujawnienia
informacji dojdzie na przyklad na konferencji, gdzie nie byto 0séb zajmujacych si¢ dang
dziedzing. Wazne jest to, czy ujawnienie zawierato informacje, ktére pozwolg znawcy
odtworzy¢ istote zgtaszanego do opatentowania rozwigzania.

Nalezy ponownie podkresli¢, ze istota kazdego ujawnienia szkodzacego nowosci jest
ujawnienie w warunkach stwarzajacych mozliwos¢ zapoznania si¢ z dang informa-
cja przez nieograniczony krag osob, w sposdb pozwalajacy znawcy z danej dziedziny
zrozumie¢ istote danego rozwigzania. To roéwniez oznacza, ze sposob i zdolnos¢ rozu-
mienia przez znawce powinien by¢ miarodajny dla oceny takiej informacji w dacie jej
ujawnienia. Co istotne, nie nalezy dokonywa¢ oceny takiej informacji §wietle zdarzen
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i ujawnien majgcych miejsce po dacie jej ujawnienia, a zwlaszcza w $wietle rozwiazania,
ktore zostalo zgloszone do opatentowania.

Odregbne problemy wiazg sie z oceng ujawnienia w sytuacji, gdy stan techniki tworza
informacje zwigzane z wprowadzeniem danych produktéw do obrotu. W pierwszej
kolejnosci pojawia si¢ bowiem watpliwo$¢, czy kazde wprowadzenie produktu do obrotu
stanowi¢ bedzie juz ujawnienie szkodzace nowosci, czy tez jedynie wtedy, gdy informacje
taka mozna uzyskac¢ przez zwykle stosowanie produktu. Wydaje si¢, ze co do zasady na
tak postawione pytanie nalezaloby udzieli¢ odpowiedzi twierdzacej. W orzecznictwie
Europejskiego Urzedu Patentowego podkresla sig, Ze o ujawnieniu nalezy mowic wtedy,
gdy produkt jest wprowadzony do obrotu, za$ nabywca nie jest zobowigzany do pouf-
nosci*'. Wychodzac z zalozenia, ze istotna dla oceny ujawnienia jest jedynie mozliwos¢
zapoznania si¢ z wynalazkiem, EUP uznaje, ze wprowadzenie do obrotu produktu w taki
sposodb, ze kazdy moze si¢ z nim zapozna¢, stanowi ujawnienie szkodzace nowosci*.
Watpliwo$¢ sprowadza sie do pytania, czy mozna méwi¢ o ujawnieniu w sytuacji, gdy
uzyskanie informacji wymaga na przykltad badan lub préb. Nawet pozytywna odpowiedz
na takie pytanie nie usuwa wszystkich watpliwosci. Bardzo czgsto podjecie badan lub
prob prowadzacych do ujawnienia informacji szkodzacych nowosci jest kosztowne,
co musi prowadzi¢ do wniosku, ze w praktyce ich przeprowadzenie nalezaloby uzna¢
za malo prawdopodobne. Niemozliwe wydaje sie sformutowanie jakich$ zasad ogdl-
nych w tym zakresie i nalezatoby raczej uzna¢, ze kwestie te powinny by¢ rozstrzygane
w okolicznosciach konkretnej sprawy. W mojej jednak opinii nalezy wylaczy¢ ze stanu
techniki takie informacje, ktorych uzyskanie taczytoby sie z nadmiernie wysokimi
naktadami, uzasadniajacymi zalozenie, ze ich przeprowadzenie ktdcitoby sie z zasadg
racjonalnoéci dzialan podmiotéw dzialajacych w obrocie, nastawionych na osigganie
zysku. Ocena ta, zgodnie ze wskazaniami ptynacymi z orzecznictwa Europejskiego Urze-
du Patentowego, powinna uwzglednia¢, ze badanie nowos$ci ma charakter obiektywny,
stad tez subiektywne kryteria, jak koszt przeprowadzenia badan czy czas potrzebny na
uzyskanie przydatnej informacji, nie powinny by¢ uwzgledniane w ramach oceny, jaka
informacja weszla do stanu techniki wraz z wprowadzeniem do obrotu produktu®.

Ocene nowosci wynalazku przeprowadza si¢ na date pierwszenstwa. Najczesciej data
pierwszenstwa to data zgloszenia rozwigzania w Urzedzie Patentowym. Zgodnie z art. 13
ust. 2 p.w.p. jest to data faktycznego wplywu zgloszenia do Urzedu Patentowego. Oprocz
zgloszenia w formie pisemnej, Prawo wlasnosci przemystowej dopuszcza réwniez zglo-
szenie telefaksem lub w postaci elektronicznej. Data pierwszenstwa moze by¢ jednak
weczesniejsza niz data zgloszenia w sytuacji, gdy uprawniony do wynalazku chce skorzy-
sta¢ z tzw. uprzedniego pierwszenstwa zwigzanego badz z wczesniejszym zgloszeniem
w innym panstwie, badz z wystawieniem wynalazku na oficjalnej lub oficjalnie uzna-

1 Orzeczenie Komisji Odwotawczej EUP z 11.12.1990 r., T 482/89.
2 Orzeczenie Komisji Odwotawczej EUP 2 10.11.1988 r., T 381/87.
¥ Orzeczenie Komisji Odwotawczej EUP z 17.08.1994 1., T 952/92.
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nej wystawie miedzynarodowej. W przypadku pierwszenstwa ze zgloszenia w innym
panstwie datg pierwszenstwa jest dzien zgloszenia wynalazku w tym panstwie-stronie
konwencji paryskiej, o ile zostanie on zgltoszony w polskim Urzedzie Patentowym w okre-
sie 12 miesigcy od daty zgloszenia za granica. Mozliwos¢ powolania si¢ na uprzednie
pierwszenstwo ze zgloszenia za granicg jest jednak wylaczona w tych przypadkach,
w ktorych Prawo wlasnosci przemystowej niejako wymusza, aby pierwsze zgtoszenie
nastgpilo na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z brzmieniem art. 40 p.w.p.
osoba majaca siedzibe lub miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli chce
uzyskac¢ ochrone za granicg za posrednictwem Urzedu Patentowego w trybie przewidzia-
nym w umowie miedzynarodowej lub przepisami prawa Unii Europejskiej badz Prawa
wlasnoéci przemystowej, wéwczas jest to mozliwe dopiero po dokonaniu zgloszenia
w Urzedzie Patentowym. Artykul 40 p.w.p., ograniczajacy wymag uprzedniego zglosze-
nia wynalazku przez podmioty majace siedzibe lub miejsce zamieszkania w Polsce tylko
w przypadku korzystania z posrednictwa z Urzedu Patentowego w przypadku zgloszenia
za granica, obowigzuje od 1.12.2015 r. W stanie prawnym obowigzujacym przed tg data
art. 40 p.w.p. naktadal na te podmioty obowiazek uprzedniego zgtoszenia rozwigzania
do opatentowania w Urzedzie Patentowym. Cho¢ ustawa — Prawo wlasnosci przemy-
stowej nie przewidywala bezposrednio zadnej sankcji za naruszenie tego obowigzku,
to mozna bylo argumentowac, ze w przypadku wczesniejszego zgloszenia wynalazku
za granicg podmiot taki nie mogt powotywac si¢ na date pierwszenstwa z uprzedniego
zgloszenia, nawet przy zachowaniu dwunastomiesiecznego okresu wymaganego dla
skorzystania z niego. W mojej opinii art. 40 p.w.p. naruszal zobowigzania wynikajace
z konwencji paryskiej i pozostawal niezgodny z jej art. 4A.1. Nalezy zwrdci¢ uwage,
ze obecnie obowigzujace brzmienie art. 40 p.w.p. nie daje podstaw do tego, aby osoba
majgca siedzibe lub miejsce zamieszkania za granicg, ktéra bez posrednictwa Urzedu
Patentowego dokonala zgloszenia za granicg, nie mogta powolywac sie na uprzednie
pierwszenstwo z tego zgloszenia.

Do pierwszenstwa uprzedniego zgodnie z ustawa — Prawo wlasnosci przemystowe;
zalicza si¢ pierwszenstwo z wystawienia wynalazku na wystawie. Ustawodawca polski,
stosownie do art. 11 konwencji paryskiej, umozliwit powotanie si¢ na pierwszenstwo
z wystawienia na miedzynarodowej wystawie oficjalnej lub oficjalnie uznanej, odbywaja-
cej sie w Polsce lub za granica, o ile wynalazek zostanie zgloszony do Urzedu Patentowego
w okresie szes$ciu miesiecy od daty wystawienia. Przy czym zgodnie z art. 11 konwencji
paryskiej chodzi tu o date odpowiadajaca dniu wprowadzenia wynalazku na wysta-
we. Wskaza¢ nalezy, ze wprowadzenie pierwszenstwa z wystawienia dla panstw-stron
konwencji paryskiej nie jest obowigzkowe. Warto zaznaczy¢, ze konwencja o patencie
europejskim nie przewiduje mozliwosci powotania si¢ na pierwszenstwo z wystawienia*.
W tym miejscu wypada podkresli¢, ze wystawienie wynalazku na wystawie, inaczej niz
zgloszenie w innym panstwie cztonkowskim, prowadzi w rzeczywistosci do ujawnienia
rozwigzania w stanie techniki.

* Orzeczenie Komisji Odwotawczej EUP z 26.10.2008 r., T 382/07.
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Wymog nowosci jako przestanka patentowalno$ci wynalazku moze zosta¢ wylaczony
w odniesieniu do wynalazkéw polegajacych na nowym zastosowaniu substancji sta-
nowiacej cze$¢ stanu techniki lub uzyskania wytworu majacego nowe zastosowanie.
Chociaz ustawa — Prawo wlasno$ci przemystowej w art. 25 ust. 4 nie ogranicza dziedzin,
w ktérych mozna ubiegad si¢ o patent na zastosowanie znanej substancji lub jej uzycie
do uzyskania wytworu majacego nowe zastosowanie, to jednak przepis ten odnosi si¢
do wynalazkéw z dziedziny medycyny, czemu daje wyraz w sposob wyrazny konwencja
o patencie europejskim. W konwencji, w art. 54 ust. 415 (w brzmieniu ustalonym aktem
zmieniajgcym z 29.11.2000 r.) wyraznie podkre$la sie, ze chodzi o uzywanie substancji
w metodach leczenia ludzi i zwierzat.

Ustawa — Prawo wlasno$ci przemystowej, w odréznieniu od konwencji o patencie euro-
pejskim, nie zawiera tez wyraznego postanowienia, ze dopuszczalne jest patentowanie
nie tylko pierwszego medycznego zastosowania danej substancji, ale réwniez kazdego
nastepnego zastosowania takiej substancji, o ile tylko takie uzycie nie jest objete sta-
nem techniki. Podkresli¢ natomiast nalezy, Ze brzmienie art. 25 ust. 4 p.w.p.*> w sposob
oczywisty nawigzuje do wypracowanego na gruncie poprzedniego brzmienia konwencji
o patencie europejskim specjalnego sposobu konstruowania zastrzezen patentowych
(tzw. swiss claims), pozwalajacego w praktyce patentowac substancje w drugich i dalszych
medycznych zastosowaniach. Jednocze$nie wydaje sie celowe wskazanie, Ze na gruncie
konwencji o patencie europejskim poza tzw. wyjatkiem medycznym, pozwalajacym na
patentowanie nowego medycznego zastosowania znanej substancji, uznaje sie, ze nowo$¢
wynalazku moze polega¢ na odkryciu zastosowania znanej substancji dla osiagniecia
nowego celu*. To prowadzi do konkluzji, ze niezaleznie od dziedziny techniki nowos¢
wynalazku moze polega¢ na zastosowaniu znanej substancji dla osiagnigcia nowego celu.
Stad tez art. 25 ust. 4 p.w.p. powinien by¢ interpretowany jako odnoszacy si¢ zaréwno
do nowego medycznego zastosowania, jak i do nowych patentowalnych zastosowan
w innych dziedzinach techniki.

Przypomnie¢ nalezy, ze pierwotnie na tle konwencji o patencie europejskim sprzed no-
welizacji z roku 2000 wywodzono, ze mozliwe jest uzyskanie patentu tylko na pierwsze
medyczne uzycie znanej substancji. Uwazano bowiem, ze wynika to wyraznie z brzmie-
nia art. 54 ust. 5 KPE. Patentowanie kolejnych zastosowan znanych substancji nie jest
mozliwe, gdyz naruszaloby to zakaz patentowania metod terapeutycznych, wyrazony
w art. 53 pkt ¢ KPE. Ten poglad zostal zdecydowanie zakwestionowany przez Roz-
szerzong Komisje Odwotawcza (Enlarged Board of Appeal)”. Jednakze, aby unikna¢
zarzutu, ze patentowanie kolejnych zastosowan znanej substancji prowadzi do zastrze-
zenia metody postepowania terapeutycznego, przyjeto, iz mozliwe jest to o tyle, o ile
zastrzezenia zostang sformutowane w specyficzny sposéb, zgodnie z ktoérym zastrzega

* W czesci: ,uzycie takiej substancji do uzyskania wytworu majacego nowe zastosowanie”.
% Orzeczenie Rozszerzonej Komisji Odwolawczej z 31.05.2001 r., G 2/88.
7 Orzeczenie Rozszerzonej Komisji Odwolawczej z 5.12.1984 r., G 5/83.
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sie uzycie substancji lub kompozycji substancji dla wytworzenia leku do zastosowania
w nowym wskazaniu. Koncepcja ta wywodzila nowo$¢ rozwigzania z nowosci celu,
w jakim wykorzystywano te substancje, czyli do wytworzenia leku majgcego nowe
zastosowanie terapeutyczne.

W orzecznictwie Rozszerzonej Komisji Odwotawczej przyjeto migdzy innymi, Ze na tle
art. 54 ust. 5 KPE zdolno$¢ patentowg ma znana substancja, jezeli rozwigzanie wskazuje
jej zastosowanie do leczenia innej choroby lub substancja uzyskuje nowe wskazania do
stosowania tej samej choroby®, w tym réwniez nowych grup pacjentéw®. Przestanka
do uznania patentowalnosci znanej substancji jest rOwniez nowy sposéb jej podawa-
nia® czy nowe dawkowanie*'. Trzeba jednak zaznaczy¢, ze praktyka Europejskiego
Urzedu Patentowego w tym zakresie byta zdecydowanie chwiejna i niejednolita, stad
tez ostatecznie zaproponowano zmiane art. 54 KPE, tak aby wyraznie rozstrzygna¢
o mozliwoséci patentowania drugiego i dalszych zastosowan medycznych. Poniewaz
réwniez na tle nowego uregulowania pojawity sie watpliwo$ci, ostatecznie o mozliwosci
patentowania na tle konwencji o patencie europejskim drugiego i dalszych medycznych
zastosowan rozstrzygala Rozszerzona Komisja Odwolawcza, przesadzajac jednocze$nie,
iz samo pojecie nowego zastosowania nalezy rozumie¢ szeroko*. Nowe wskazania nie
muszg sie wcale odnosi¢ do leczenia nowej choroby, lecz moga to by¢ réwniez nowe,
wynalazcze zastosowania w leczeniu tej samej choroby. Rozszerzona Komisja Odwo-
tawcza potwierdzila réwniez, Ze nowe zastosowanie moze polega¢ na nowym sposobie
dawkowania, a wyrazenie any specific use in a method (,w $cisle okreslony sposéb
w jakiejkolwiek metodzie”) oznacza jakakolwiek metode terapii przy uzyciu substancji
lub jej mieszaniny. Jednocze$nie uznano, ze tzw. szwajcarska konstrukcja zastrzezen nie
powinna by¢ dluzej stosowana®.

6. Poziom wynalazczy

Druga przestanka zdolnosci patentowej to wymag posiadania przez wynalazek po-
ziomu wynalazczego. Wynalazek ma poziom wynalazczy, jezeli — stosownie do art. 26
ust. 1 p.w.p. — nie wynika on dla znawcy w sposdb oczywisty ze stanu techniki. Przy
czym przy ocenie poziomu wynalazczego nie uwzglednia sie w stanie techniki zgloszen

* Orzeczenie Rozszerzonej Komisji Odwolawczej z 5.12.1984 r., G 5/83.

¥ Orzeczenia Komisji Odwolawczej EUP: 219.11.1998 1., T 51/95; 2 15.10.1987 r., T 19/86; 2 22.07.1993 r.,
T 893/90; z 4.05.2000 r., T 233/96.

0 Orzeczenia Komisji Odwolawczej EUP: 2 15.10.1987 1., T 19/86; 2 6.10.1995 1., T 143/94; 2 29.10.2004 r.,
T 1020/03; z 15.10.1987 r., T 19/86; 2 22.07.1993 r., T 893/90; z 4.05.2000 r., T 233/96.

1" Poczatkowo odmawiano - zob. orzeczenie Komisji Odwotawczej EUP z 30.08.2001 r., T 56/97; potem
dopuszczano - zob. orzeczenie Komisji Odwotawczej EUP z 29.10.2004 r., T 1020/03.

# Orzeczenie Rozszerzonej Komisji Odwolawczej z 15.06.2009 r., G 2/08.

# Zob. rowniez zawiadomienie EUP o niedopuszczalno$ci zastrzezen typu swiss claims w nastepstwie
decyzji G 2/08, ,, The Official Journal of the EPO” 2010/10, s. 514.
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wynalazkéw i wzoréw uzytkowych zgtoszonych do Urzedu Patentowego, lecz jeszcze
nieopublikowanych. W odréznieniu od badania nowosci, rozstrzygnigcie o istnieniu
poziomu wynalazczego obciazone jest duza dozg subiektywizmu. Zaklada ono bowiem
dokonanie oceny wartosciujacej odnosnie do oczywistosci badz nieoczywistosci danego
rozwigzania. To powoduje, ze poszukuje sie metod pozwalajacych na swoiste zobiek-
tywizowanie procesu badania nieoczywistosci rozwigzania i uczynienie go bardziej
przejrzystym dla zainteresowanych. Tym bardziej ze - jak podnosi sie w literaturze - to
przestanka nieoczywistosci rozwiagzania w stosunku do stanu techniki jako warunku
patentowalno$ci zacheca¢ ma do prowadzenia badan i poszukiwan*.

W ramach badania istnienia poziomu wynalazczego bada si¢ kryterium nieoczywisto-
$ci dla znawcy, starajac sie, o ile to mozliwe, nada¢ mu charakter obiektywny. Pomimo
powszechnego dazenia do wypracowania jednolitej niezaleznie od dziedziny techniki
metody okreslenia nieoczywistosci, sposob jej badania moze si¢ zasadniczo rozni¢,
co wigze si¢ przede wszystkim z réznie dla poszczegdlnych dziedzin uksztaltowanym
stanem techniki oraz réznym poziomem wiedzy wymaganej od znawcy. Wydaje sie,
ze najczesciej przyjmowana metoda badania nieoczywisto$ci, metoda wypracowana
i stosowang przez Europejski Urzad Patentowy, jest tzw. metoda problem-and-solution
approach®.

Punktem wyijscia do jej stosowania jest przyjecie wypracowanego w doktrynie podejécia,
ze wynalazek sklada si¢ z problemu i rozwiazania. Oceni¢ zatem nalezy, jaka istnieje
relacja pomiedzy problemem technicznym a jego rozwigzaniem. Trzeba odpowiedzie¢
na pytanie: jakiego rodzaju aktywno$¢ (wynalazcza badz nie) byla potrzebna, by od
postawionego problemu dojs¢ do zglaszanego do opatentowania rozwigzania? Nie
ocenia si¢ zatem oczywisto$ci wynalazku jako takiego, zastepujac je pytaniem o to,
czy rozwigzanie postawionego problemu bylo oczywiste w $wietle stanu techniki dla
fachowca z danej dziedziny techniki w dniu decydujacym o pierwszenstwie®.

Stosowanie tej metody wymaga badania problemu i przedstawionego rozwigzania
w $wietle stanu techniki i wynikajacej z niej wiedzy na dzien badania pierwszenstwa,
co oznacza, ze ocena oczywistosci nie moze by¢ dokonana w $wietle wiedzy ptynacej
ze zglaszanego rozwigzania. Z jednej strony oznacza to, ze postrzeganie stanu techni-
ki przez dokonujacego oceny musi by¢ obiektywne, oderwane od stanu wiedzy, jaki
subiektywnie przyjmuje wynalazca. Z drugiej strony nie mozna dokonywac tej oceny,
uwzgledniajac juz wklad do stanu techniki, jaki wynika ze zgloszonego rozwiazania.

* H. Ullrich, Standards of Patentability for European Inventions, ,1IC Studies in Industrial Property
and Copyright Law”, vol. 1, published by the Max Planck Institute for Foreign and International Patent,
Copyright and Competition Law, Munich 1977, s. 102.

* Guidelines for Examination..., cze$¢ G.VIL5.

L. Bently, B. Sherman, Intellectual Property Law, Oxford 2009, s. 490.
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Badanie nieoczywistosci w metodzie problem-and-solution appraoch sklada si¢ z kilku
etapow. Pierwszy z nich to zidentyfikowanie najblizszego stanu techniki, co umozli-
wi ocene technicznego rezultatu zgtaszanego wynalazku lub osigganych przez niego
efektow w $wietle tego stanu. Nastepnym krokiem jest zidentyfikowanie problemu
technicznego rozwigzywanego przez zastrzegany wynalazek. Ostatni etap to ocena,
czy znawca w $wietle stanu techniki zasugerowalby zastrzezone cechy w celu uzyska-
nia rezultatu zapewnianego przez zastrzegany wynalazek, a wiec dokonanie wlasciwej
oceny nieoczywisto$ci?’.

Podkresli¢ nalezy, ze w $wietle orzecznictwa Naczelnego Sadu Administracyjnego ten
schemat badania nieoczywistosci powinien tez by¢ stosowany w postepowaniu przez
Urzedem Patentowym badajacym nieoczywisto$¢ na gruncie art. 26 p.w.p. Naczelny Sad
Administracyjny w jednym ze swych orzeczen stwierdzit, Zze Urzad Patentowy, badajac
nieoczywisto$¢, powinien zastosowac ,,znany powszechnie schemat badania nieoczy-
wistosci (poziomu wynalazczego) obejmujacy: znalezienie najblizszego stanu techniki,
a nastgpnie — okreélenie problemu, ktéry powinien zosta¢ rozwiazany, oraz rozwazenie
w konsekwencji, czy specjalista znajacy najblizszy stan techniki przy rozpatrywaniu
problemu technicznego rozwigzywanego przez wynalazek miatby mozliwos¢, bez doko-
nan tworczych, w sposéb zawodowy i rutynowy dojs¢ do zastrzeganego rozwigzania™*®.

Punktem wyjscia jest zidentyfikowanie stanu techniki najblizszego do tego, ktory jest
wlasciwy dla zglaszanego rozwigzania. W praktyce sprowadza si¢ to do wskazania
wezedniejszego dokumentu ujawniajacego przedmiot, ktory bedzie przeciwstawiany
zastrzeganemu rozwigzaniu. Oprocz tozsamosci przedmiotu konieczne jest wykazanie,
ze poréwnywane rozwigzania moga by¢ wykorzystywane w tym samym celu. Oznacza
to, Ze oba przedmioty powinny mie¢ podobne zastosowanie, a ewentualne modyfikacje
funkcjonalne czy strukturalne powinny by¢ nieznaczne. Poszukuje si¢ zatem rozwigzan,
ktore rozwiazujg ten sam lub podobny problem, a ich najistotniejsze cechy techniczne
sa wspélne. Dzialania te zmierzajg do tego, by okresli¢ prawdopodobny punkt wyjscia
dla ustalenia przyczyny, ktéra stala si¢ motorem podjecia wysitkéw zmierzajacych do
dokonania wynalazku. Zidentyfikowanie najblizszego stanu techniki pozwala na okre-
$lenie problemu, ktéry rozwigzuje wynalazek. Problem ten albo powinien pozostawac
nierozwigzany przez wynalazki dotychczas ujawnione w najblizszym stanie techniki, albo
nalezy rozwigza¢ go w inny sposéb. Problem nie musi by¢ zatem nowy, a rozwiazanie
moze mie¢ charakter rozwigzania alternatywnego.

¥ Tak réwniez NSA w wyroku z 14.01.2020 r., IT GSK 2483/17, LEX nr 2782018.

“ Wyrok NSA z4.02.2014 r., IT GSK 1853/12, LEX nr 1450701. Poglad ten nalezy uzna¢ za ugruntowany
w orzecznictwie NSA; podobnie wyrok NSA z 21.10.2013 r., IT GSK 829/12, CBOSA, chociaz jak wynika
z orzecznictwa sadow administracyjnych, nie zawsze ta metoda jest stosowana w orzecznictwie Urzedu
Patentowego; tak rowniez NSA w wyroku z 14.01.2020 r., IT GSK 2483/17.
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Podkresli¢ nalezy, ze zaréwno w orzecznictwie Europejskiego Urzedu Patentowego,
jak i w Guidelines for Examination® wskazuje si¢ na koniecznos¢ dokonania oceny, czy
stan techniki i wynikajgca z niego wiedza istniejaca przed datg pierwszenstwa spowo-
dowaly, ze specjalista z danej dziedziny techniki napotykajacy obiektywny techniczny
problem zmodyfikowal lub zaadaptowat wczesniejszy stan techniki, osiagajac zglaszane
do opatentowania rozwigzanie, bedac niejako zachecony tym, co ze stanu techniki
wynika i prowadzi do takiego rozwigzania. Takie podejscie, nazywane could - would
approach, ma wykluczy¢ mozliwo$¢ dokonania oceny ex post danego rozwigzania. Nie
jest bowiem istotne, czy na podstawie stanu techniki mogt taki wynalazek wykonad,
ale to — czy pod wplywem istniejacej w danym dniu wiedzy wykonalby go, oczekujac
na podstawie dostepnej wiedzy okreslonego rezultatu. W konsekwencji, jezeli w stanie
techniki istniejg informacje, ktére pozwalaja rozsadnie przyjaé, ze zastosowanie pewnych
dziatan powinno zaowocowac rozwigzaniem zidentyfikowanego problemu technicznego,
wowczas nalezy uznad, ze rozwigzanie jest oczywiste.

Ocena istnienia poziomu wynalazczego dokonywana jest z punktu widzenia znawcy
danej dziedziny techniki. Rozstrzygniecie powinno zatem uwzglednia¢ poziom wie-
dzy i kwalifikacje oraz umiejetno$ci specjalisty z danej dziedziny techniki. Staje si¢ on
bowiem obiektywnym miernikiem oceny procesu dojscia do okreslonego rezultatu,
niezaleznie od tego, czy rezultat ten zostal osiggniety przez przypadek, czy tez wymagat
dlugich i Zmudnych badan i préb. Konieczne jest zatem przy ocenie nieoczywisto$ci
zidentyfikowanie takich cech specjalisty, ktore traktujemy jako pewien standard wiedzy
i umiejetnosci, jakie posiadaja osoby pracujace w danej dziedzinie techniki. Podkresli¢
nalezy, ze kazda dziedzina techniki bedzie wymagata konstruowania odrebnego mo-
delu, poniewaz wiedza, kwalifikacje, zaawansowanie w prowadzeniu badan i istniejace
dostepne $rodki uzywane w tych badaniach mogg sie znacznie rézni¢ w zaleznosci od
dziedziny techniki, do ktérej przynalezy wynalazek. W przypadku wynalazkéw, kto-
rych stworzenie jest rezultatem pracy zespoléw badawczych, ztozonych ze specjalistow
pochodzacych z réznych dziedzin techniki, nie jest wykluczona potrzeba konstruowa-
nia modelu specjalisty opartego na cechach i umiejetnosciach specjalistow z réznych
dziedzin. Zwrdcono rowniez uwage na specyficzne problemy zwigzane ze znalezieniem
wlasciwego modelu specjalisty z danej dziedziny techniki w przypadku rozwigzan,
ktorych zastrzezenia zawierajg zaréwno cechy techniczne, jak i nietechniczne, jak ma
to miejsce na przyklad w przypadku tzw. wynalazkéw implementowanych za pomoca
komputera®.

Z reguly nalezy zalozy¢, ze osoba taka ma wyksztalcenie typowe dla danej dziedziny
i posiada dostep do tego, co tworzy stan techniki w dacie pierwszenstwa. Konstruujac
taki model, powinnismy raczej zaktada¢, ze osoba taka podejmuje rutynowe dzialtania

¥ Cze$¢ G. VII, pkt 5.3 ,Could - would approach”
% Orzeczenie Komisji Odwotawczej EUP z 26.10.2002 r., T 641/00; takze orzeczenie z 8.09.2000 r.,
T 931/95.
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i metody, nie zakladajac kreacyjnego myslenia z jej strony. Jest to bowiem typowy facho-
wiec dziatajacy w danej dziedzinie. Wiedza, jakg dysponuje specjalista z danej dziedziny
techniki, ogranicza si¢ do wiedzy z tej dziedziny, ale w niektérych sytuacjach nalezy
zalozy¢ takze pewna znajomo$¢ dziedzin sasiednich. Jest tak zwlaszcza w przypadku, gdy
w dziedzinach sgsiednich powstaja identyczne lub podobne problemy. Nalezy wéwczas
zaklada¢, ze osoba taka ma generalng wiedze techniczng w tym zakresie®'. Podobnie
nalezy przyjac, ze specjalista ma wiedze co do rozwigzania ogdlnych problemoéw tech-
nicznych®, zwlaszcza gdy odnosi si¢ ona takze do zagadnien wynikajacych z danej dzie-
dziny techniki*’. Nie mozna réwniez wykluczy¢, ze pewne problemy z innych dziedzin
wiedzy, nie tylko tych, ktére majg charakter sasiedni, powinny by¢ znane specjaliscie,
zwlaszcza jezeli taka zalezno$¢ ujawnia sie w zwigzku z publiczna debatg™ badz tez
specjalista taki ma codzienny kontakt z takimi dziedzinami®. Przede wszystkim nalezy
zalozy¢, ze specjalista ma wiedze, ktéra wynika z publikacji o charakterze podrecznikow
czy ogdlnych opracowan, w tym wiedze zawartg w encyklopedii**. Podobnie przyjmuje
sie, ze specjalista z danej dziedziny techniki to osoba znajaca artykuly zawarte w spe-
cjalistycznym pismiennictwie kierowanym do profesjonalistow™.

Ocena poziomu wynalazczego dokonywana jest w $wietle stanu techniki ujawnionego
przed datg decydujaca o pierwszenstwie. Podobnie jak w przypadku nowosci, definicja
stanu techniki ujeta jest szeroko, z ta rdznica, ze nie zalicza si¢ nieopublikowanych zgto-
szen wynalazkow i wzoréw uzytkowych. Dodatkowo, jak zwraca sie uwage szczegolnie
w orzecznictwie Europejskiego Urzedu Patentowego, nieco inna jest metodologia po-
stugiwania si¢ stanem techniki. O ile przy badaniu nowosci konieczne bylo wskazanie
konkretnego dokumentu zawierajgcego rozwigzanie przeciwstawiane temu zgtoszonemu
do opatentowania, o tyle przy istnieniu poziomu wynalazczego nalezy uwzglednia¢
stan techniki, jaki przedstawia sie dla specjalisty, ktory jest w stanie taczy¢ informa-
cje pochodzace z réznych dokumentow™. Ponadto nalezy pamietaé, ze stan techniki
ograniczony jest przez dokumenty i zZrédla, ktorych znajomos¢ w danym przypadku
przypisujemy specjali$cie z danej dziedziny techniki, co moze prowadzi¢ do pytania
o to, czy nalezy uznad, ze specjaliScie znane jest to konkretne zrédto informacji. Nalezy
bowiem pamietac, ze przypisuje mu si¢ jedynie znajomos¢ tych zrédel, ktére odnosza sie
do danej dziedziny techniki, ewentualnie dziedzin sgsiednich. Mozliwo$¢ przypisania
mu wiedzy z innych dziedzin techniki nalezy uzna¢ za ograniczong.

! Orzeczenie Komisji Odwotawczej EUP z 22.11.1985 1., T 176/84.

*2 Orzeczenie Komisji Odwotawczej EUP z 10.10.1985 1., T 195/84.

3 Orzeczenie Komisji Odwotawczej EUP 2 9.11.1990 r., T 426/88.

' Orzeczenie Komisji Odwotawczej EUP z 24.04.1991 r., T 560/89.
Orzeczenie Komisji Odwotawczej EUP z 4.12.1997 r., T 234/96; orzeczenie Komisji Odwolawczej
EUP z 11.05.2000 r., T 1043/98.

% Orzeczenie Komisji Odwotawczej EUP z 29.09.1993 r., T 766/91.

7 Orzeczenie Komisji Odwotawczej EUP z 11.01.1996 1., T 379/93.

% Orzeczenie Komisji Odwotawczej EUP z 17.10.2001 r., T 323/99.
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Podsumowujac, mozna powiedzie¢, Ze ocena nieoczywisto$ci nie oznacza oceny dystan-
su, jaki dzieli dane rozwigzanie od stanu techniki, lecz jest jako$ciowa oceng trudnosci
znalezienia okreslonego rozwigzania w $wietle wiedzy i do§wiadczenia znawcy. Ocena
istnienia poziomu wynalazczego odnosi si¢ zawsze do efektu technicznego danego
rozwigzania, co oznacza, ze ocenie podlegaja tylko te elementy wynalazku i cechy jego
dzialania, ktore faczg sie z efektem technicznym. Trzeba pamietaé, Ze ocenie z punktu
nieoczywistosci podlegajg jedynie cechy techniczne, nawet jezeli rozwigzanie jest suma
cech technicznych i nietechnicznych, jak ma to miejsce w przypadku wynalazkow
implementowanych za pomocg komputera. Na zakonczenie warto réwniez zauwazyc,
ze stworzeniu danego rozwigzania towarzyszy¢ moga okolicznosci faktyczne, ktore
wskazuja na istnienie rozwigzania nieoczywistego. Do takich okolicznosci faktycznych
zalicza si¢ powszechnie nastepujace sytuacje: uzyskane rezultaty przezwyciezaja od
dawna istniejace trudnosci badz wynalazek zaspokaja dawno zidentyfikowane potrze-
by spoleczne; zanotowano wiele nieudanych préb znalezienia rozwiazania problemu;
dziatanie, ktére doprowadzito do wylonienia tego rozwiazania, zostato podjete wbrew
ustalonym trendom w danej dziedzinie techniki; badania prowadzace do osiagnigcia
rezultatu byly dlugotrwale i kosztowne; uprawniony zdecydowat si¢ na wybor pomie-
dzy wieloma mozliwosciami, ktéry byt wyborem nieuzasadnionym z punktu widzenia
oczekiwania sukcesu; duzy sukces handlowy wynalazku™.

7. Przemystowa stosowalnos¢

Trzecig przestanka zdolnosci patentowej jest tzw. przemystowa stosowalnosé, ktorej
badanie przeprowadza si¢ po ustaleniu, ze wynalazek jest nowy i cechuje go poziom
wynalazczy. Zgodnie z definicja zawartg w art. 27 p.w.p. wynalazek nadaje si¢ do prze-
myslowego stosowania, jezeli wedlug wynalazku moze by¢ uzyskiwany wytwor lub
wykorzystywany sposob, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek dzialalno$ci
przemyslowej, nie wykluczajac rolnictwa. Dodatkowo do przemyslowego zastosowania
odnosi si¢ art. 932 ust. 2 p.w.p., ktéry w przypadku wynalazku dotyczacego sekwencji
lub czesciowej sekwencji genu nakazuje ujawni¢ w opisie wynalazku przemystowe
zastosowanie sekwencji. Z kolei art. 93% ust. 3 p.w.p. stanowi, ze w celu spelnienia
kryterium przemystowego zastosowania w przypadku wykorzystania sekwencji lub
czesciowej sekwencji genu do produkeji biatka lub czesci biatka, w opisie patentowym
nalezy ujawnic¢, jakie bialko lub jaka jego cze$¢ sa wytwarzane i jaka spelniajg funkeje.
W przypadku zatem sekwencji lub cze¢$ciowej sekwencji gendéw wykorzystywanych
do produkgji biatka lub jego czesci przemyslowe zastosowanie polega na ujawnieniu
funkgji, jaka okreslone biatko spelnia.

Dziatalno$¢ ta nie musi by¢ dzialalnoscig nastawiona na zysk. Kryterium to zwraca
uwage na konieczno$¢ uzytecznosci rozwigzania, ktére ma by¢ opatentowane, a wiec

# L. Bently, B. Sherman, Intellectual..., s. 508 i n.
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odpowiedz na pytanie, czy wytwor lub sposob, ktory zamierza si¢ opatentowac, bedzie
mogl by¢ wykorzystywany w przemysle®. Przy czym chodzi o oceng tego, czy dane
rozwigzanie jest zdatne do takiego wykorzystywania, a nie — czy bedzie wykorzysty-
wane. Z mozliwoscig wykorzystywania faczy sie wymadg powtarzalnosci uzyskiwanego
rezultatu, gdyz tylko ona gwarantuje mozliwo$¢ wykorzystywania takiego rozwigzania
w dzialalno$ci przemystowej. Powszechnie zwraca sie uwage na koniecznos¢ bardzo
szerokiego rozumienia pojecia dzialalno$ci przemyslowej, co zreszta podkresla sama
ustawa, nakazujgc zalicza¢ do takiej dziatalno$ci rdéwniez rolnictwo. Guidelines for Exa-
mination nakazuja obja¢ pojeciem dziatalnosci przemystowej wszelkie formy dziatalnosci
czlowieka majace charakter techniczny, a wigc takie, ktére majg praktyczny lub uzyt-
kowy charakter, przeciwstawiajac to jedynie dokonaniom o charakterze estetycznym®.
Wymég przemystowej stosowalnosci wyltacza réwniez od opatentowania te rozwigzania,
ktorych dzialanie przeczy ustalonym zasadom fizyki (zob. przywotany w Guidelines for
Examination przyklad perpetuum mobile).

Postulat szerokiego ujmowania przemyslowej stosowalnosci, zgodnie z orzecznictwem
Europejskiego Urzedu Patentowego, oznacza, ze chodzi o kazde praktyczne wykorzy-
stanie i korzys¢ z tego stosowania, w odrdznieniu od teoretycznego i hipotetycznego
zastosowania®. W orzecznictwie sagdéw administracyjnych przyjmuje sie, ze na przemy-
stowa stosowalnos¢ skladaja si¢ cztery elementy: 1) wymog zupetnosci (kompletnosci),
2) wymoég nadawania sie do uzytku, 3) wymog powtarzalno$ci rezultatu stosowania
wynalazku, 4) wymag nalezytego ujawnienia wynalazku®. W konsekwencji rozstrzyg-
niecie, ze zgloszenie nie spelnia ktéregokolwiek z tych wymogéw moze skutkowa¢
postawieniem zarzutu, ze wynalazek nie cechuje sie przemystowa stosowalnoscig®.

8. Wytaczenia od patentowania

Niektére wynalazki majace zdolno$¢ patentowa zostaly wylaczone od patentowania,
stosownie do art. 29 p.w.p. Wydaje sie, Ze wylaczenie to ma na celu przede wszystkim
ochrong szeroko rozumianego interesu publicznego. Z jednej bowiem strony nie ma
watpliwosci, Zze pewne rozwigzania powinny pozosta¢ wolnymi, tak aby udzielone
patenty nie ograniczaly mozliwosci korzystania z nich. Z drugiej strony wylaczenia

% Zob. wyrok NSA z 12.07.2011 r., II GSK 712/10, LEX nr 1083371.

' Guidelines for Examination, czes¢ G-IV, pkt 4.1.

¢ Orzeczenie Komisji Odwotawczej EUP z 7.07.2006 r., T 898/05.

¢ Wyrok WSA w Warszawie z 9.10.2015 r., VI SA/Wa 261/15 r., wraz z wyrokiem NSA z 12.04.2018 r.,
I GSK 1997/16 (obydwa dostepne w CBOSA), potwierdzajacy trafnoé¢ tych ustalen.

¢ Nalezy zwrdci¢ uwage, ze poczawszy od 1.12.2015 r. Prawo wlasnosci przemystowej przewiduje,
ze wymog nalezytego ujawnienia wynalazku stanowi samodzielng przestanke uniewaznienia, obok braku
spelnienia ustawowych warunkéw wymaganych do uzyskania patentu, w tym przemystowej stosowalnosci.
Z tego punktu widzenia ujmowanie wymogu ujawnienia wynalazku jako elementu przemystowej stosowal-
nosci nie do konca wydaje si¢ usprawiedliwione.
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te s3 wyrazem warto$ci, jakim powinien stuzy¢ system patentowy, ktorego celem jest
wspieranie postepu technicznego poprzez zachete podmiotéw do dalszego inwesto-
wania w badania i rozw¢j, zapewniajac im prawny monopol korzystania z wynalazku.
Jednakze rozwdj ten nie moze burzy¢ podstawowych zasad, jakimi sg ochrona porzadku
publicznego i dobrych obyczajow, ktérych przestrzeganie jest wazniejsze niz stworzenie
wylacznosci na rzecz indywidualnych podmiotéw. System patentowy nie moze zatem
tworzy¢ wyltacznosci, ktorej cel nie jest zgodny z interesem publicznym rozumianym
jako interes spoleczenstwa jako calosci.

8.1. Wynalazki, ktorych wykorzystywanie bytoby sprzeczne
z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 p.w.p. patentoéw nie udziela si¢ na wynalazki, ktorych wy-
korzystywanie byloby sprzeczne z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.
Nie uwaza si¢ za sprzeczne z porzadkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko
dlatego, ze jest zabronione przez prawo. Przepis ten postuguje sie dwiema klauzulami
generalnymi, co oznacza, ze przyznaje on organowi dokonujacemu oceny szeroki margi-
nes swobody w ocenie, czy dane rozwigzanie jest wylaczone od opatentowania. Wydaje
sie, ze przez porzadek publiczny nalezy rozumie¢ normy prawa stanowionego. Wytacza
sie zatem z tego pojecia normy moralne czy spoteczne®. Rozstrzygajac o sprzecznosci
z porzadkiem publicznym, trzeba siggna¢ do norm prawnych obowiazujacych na terenie
Polski w dniu zgloszenia danego rozwigzania do opatentowania. Warto zwréci¢ uwage,
ze ustawa — Prawo wlasnosci przemystowej nie odsyta do podstawowych zasad porzadku
publicznego, dlatego Urzad Patentowy dokonujac oceny istnienia sprzecznosci z takimi
zasadami, nie moze warto$ciowac znaczenia danej zasady w porzadku publicznym,
jak to czesto dopuszczajg inne ustawy odwolujace si¢ do zasad porzadku publicznego.

Dobre obyczaje to ocenny zwrot niedookreslony, ktérym ustawodawca polski postuguje
sie w wielu aktach prawnych. To miedzy innymi powoduje, ze generalnie w doktrynie
i judykaturze brak jest zgodnych pogladéw, co nalezy rozumie¢ przez pojecie dobrych
obyczajow. Nie sposob nie zauwazy¢, ze ich zdefiniowanie w okres$lonym przypadku
moze by¢ $cisle powigzane z charakterem danych stosunkéw prawnych, ktore ocenia sie
z punktu widzenia dobrych obyczajéw. Na tle art. 29 p.w.p. wydaje si¢, Ze przez dobre
obyczaje nalezy rozumie¢ ogdt zasad akceptowanych przez dane spoleczenstwo, nie-
zaleznie od tego, czy ich podstawg s3 wyobrazenia moralne i etyczne, czy powszechnie
akceptowane zwyczaje. Nalezy bowiem uwzgledni¢ funkcje ochronnag tego przepisu,
ktorego celem jest wylaczenie mozliwoéci uzyskania patentu na wynalazek, ktérego
wykorzystywania w sposob zawodowy badz zarobkowy nie akceptuje dana spotecznosé.

% M. Pazdan, Prawo prywatne migdzynarodowe, Warszawa 2009, s. 72; inaczej M. du Vall [w:] System
Prawa Prywatnego, t. 14a, 2012, s. 288, ktory do pojecia porzadku publicznego zalicza réwniez normy
spoleczne.
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Guidelines for Examination wskazuja, ze celem sformulowanego wart. 53 lit. a konwen-
cji o patencie europejskim wylaczenia jest ochrona spolecznosci przed wynalazkami,
ktére moga powodowac zamieszki, niepokoje spoteczne, prowadzi¢ do zachowan prze-
stepczych lub innych zachowan obrazliwych®. Jak zreszta wskazuje si¢ w Guidelines
for Examination, wylaczenia ze wzgledu na sprzecznos$¢ z dobrymi obyczajami badz
moralnoscig nalezg do wyjatkow®”. W szczegoélnosci w praktyce Europejskiego Urzedu
Patentowego za sprzeczny z porzadkiem publicznym uznano wynalazek, z ktérego
korzystanie doprowadzitoby do zniszczenia srodowiska naturalnego®.

W praktyce Europejskiego Urzedu Patentowego zdefiniowano zaréwno pojecie porzadku
publicznego, jak i moralnosci. W orzeczeniu T 356/93 stwierdzono, ze porzadek pub-
liczny to ,,ochrona porzadku publicznego i fizycznej integralnosci jednostek jako czesci
spolecznosci, a takze ochrona $rodowiska naturalnego” Z kolei moralnos¢ to zgodnie
z tym samym orzeczeniem ,,przekonanie, ze jakie$ zachowanie jest uprawnione i akcep-
towalne, a inne jest uznawane za zfe, przy czym to przekonanie znajduje potwierdzenie
w cato$ci uznawanych norm, gleboko zakorzenione w okreslonej kulturze”®. Dodat-
kowo wskazano réwniez, ze z patentowania powinny by¢ wylaczone te rozwigzania,
ktére moga doprowadzi¢ do zakldcenia spokoju publicznego, porzadku spotecznego
lub akceptowanych standardow kultury europejskiej”®. Trzeba zwroci¢ uwage, ze art. 29
ust. 1 pkt 1 p.w.p. moze by¢ stosowany, gdy korzystanie z danego wynalazku zostanie
ocenione jako sprzeczne z porzgdkiem publicznym badz dobrymi obyczajami. Co
istotne, chodzi zatem o pewnos¢, ze takie skutki nastgpia, nie zas o sytuacje, gdy moze
sie tak sta¢ na skutek naduzycia, poniewaz wynalazek moze by¢ stosowany w sposéb
naruszajacy porzadek publiczny”'. Nie mozna uzna¢ za sprzeczny z porzadkiem pub-
licznym wynalazku, ktéry moze by¢ wykorzystywany zardwno w sposdb naruszajacy
prawo, jak i w sposob zgodny z prawem, np. maszyny do kopiowania, ktdra moze by¢
réwniez uzywana do kopiowania pieniedzy”>. Przepis ten wprowadza réwniez zasade,
ze nie uwaza si¢ za sprzeczne z porzadkiem publicznym korzystania z wynalazku tylko
dlatego, ze jest zabronione przez prawo. W Guidelines for Examination wskazano, ze
dopuszczalno$¢ patentowania wynika z faktu, ze wynalazek moze by¢ eksportowany
do kraju, w ktérym nie ma zakazu jego uzywania”.

% Guidelines for Examination..., cze$¢ G.I1, pkt 4.1.

¢ Zauwazy¢ nalezy, ze na tle konwencji o patencie europejskim moéwi si¢ o wylaczeniu sprzecznym
z moralno$cia, podczas gdy w ustawie — Prawo wiasnosci przemystowej o sprzecznosci z dobrymi obyczajami.
Wydaje sie, ze dobre obyczaje s pojeciem szerszym.

% Orzeczenie Komisji Odwotawczej EUP z 21.02.1995 r., T 356/93.

% Orzeczenie Komisji Odwotawczej EUP z 21.02.1995 r., T 356/93.

7% Orzeczenie Komisji Odwotawczej EUP z 21.02.1995 1., T 356/93.

' Orzeczenie Komisji Odwotawczej EUP z 11.05.2005 r., T 866/01, w odniesieniu do wynalazku za-
strzegajacego substancje do eutanazji.

72 Orzeczenie Rozszerzonej Komisji Odwolawczej z 20.12.1999 r., G 1/98.

73 Guidelines for Examination..., cze$¢ G.II, pkt 4.1.1.
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Specjalne zasady oceny sprzecznoéci z porzadkiem publicznym dotycza wynalazkow
biotechnologicznych, zawierajacych ludzki material biologiczny. Przepis art. 93° ust. 2
p-w.p., bedacy implementacjg art. 6 ust. 2 dyrektywy 98/44/WE, zawiera list¢ wynalaz-
koéw, ktore nie moga by¢ opatentowane. Wyliczenie zawarte w art. 93° ust. 2 p.w.p. ma
charakter przyktadowy. Nie mogg by¢ patentowane: sposoby klonowania ludzi, sposoby
modyfikacji tozsamosci genetycznej linii zarodkowej czlowieka, stosowanie embrionow
ludzkich do celéw przemystowych i handlowych oraz sposoby modyfikacji tozsamosci
genetycznej zwierzat, ktore moga powodowac u nich cierpienie, nie przynoszac zadnych
istotnych korzysci medycznych dla cztowieka lub zwierzecia, oraz zwierzeta bedace
wynikiem zastosowania takich sposobow.

Jak zwraca si¢ uwage w literaturze, stosowanie tych przepisdw w poszczegélnych pan-
stwach cztonkowskich moze by¢ rozbiezne, chociazby ze wzgledu na brak w dyrektywie
98/44/WE definicji uzytych poje¢, np. takich jak klonowanie™.

W orzecznictwie Europejskiego Urzedu Patentowego podkreslono, ze w odniesieniu
do wynalazkéw biotechnologicznych ocenie zgodnosci z porzadkiem publicznym lub
moralno$cia podlega nie tylko korzystanie z juz wytworzonego wytworu wedtug wyna-
lazku, ale takze sam proces jego wytwarzania. Teza ta zostala potwierdzona w wyroku
Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej z 18.10.2011 r.”” Trybunal stwierdzit, ze
zdolno$¢ patentowg wynalazku wytacza sytuacja, gdy wiedza techniczna bedaca przed-
miotem wniosku patentowego wymaga uprzedniego zniszczenia embriondw ludzkich
lub ich uzycia jako materiatu wyjsciowego bez wzgledu na stadium, w ktérym do tego
dochodzi, i nawet gdy opis zastrzezonej wiedzy technicznej nie wspomina o wykorzysty-
waniu embrionéw ludzkich. Bez znaczenia pozostaje to, ze do zniszczenia embrionow
dochodzi na etapie wcze$niejszym od tego, ktory jest przedmiotem wynalazku. Nie moze
by¢ bowiem udzielony patent na rozwigzanie, w sytuacji, gdyby zostal naruszony szacu-
nek przynalezny jednostce ludzkiej. A za takie nalezy uzna¢ zniszczenie embriondw’.
W istocie Trybunal Sprawiedliwo$ci sformutowal zasade, ktéra wychodzi poza zakres
regulacjiart. 29 ust. 1 pkt 1 p.w.p., nakazujac w ramach oceny sprzecznosci z porzadkiem
publicznym i moralno$cig bada¢ nie tylko sam wynalazek i sposob korzystania z niego,
ale obejmowa¢ badaniem takze etapy poprzedzajace zaréwno wytworzenie przedmiotu
wynalazku, jak i korzystanie z niego”.

W literaturze zwraca si¢ uwage, ze w praktyce trudno$¢ sprawia przede wszystkim
ustalenie, czy dany wynalazek nalezy do kategorii objetych wytaczeniem, ze wzgledu

74 H. Zakowska-Henzler [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14a, Prawo wlasnosci przemystowej, red. R. Sku-
bisz, Warszawa 2012, s. 298.

7> C-34/10, Oliver Briistle v. Greenpeace eV, ECLI:EU:C:2011:669.

76 Zob. pkt 49 wyroku C-34/10.

77 Podobnie jak Trybunat Sprawiedliwosci w orzeczeniu C-34/10, Rozszerzona Komisja Odwotawcza
w orzeczeniu z 25.11.2008 r., G 2/06.
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na lakoniczny charakter uregulowania oraz staly rozwdj wiedzy biologicznej’™. Po czeéci
trudnosci te niweluje wspomniany wyrok Trybunatu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej
2 18.10.2011 r., w ktérym zdefiniowane zostato pojecie embrionu ludzkiego. Dostrzega
to zagrozenie rowniez Trybunal Sprawiedliwosci, stwierdzajac, ze pojecie embrionu
ludzkiego jako autonomiczne pojecie prawa Unii Europejskiej w zwiazku z dyrek-
tywa 98/44/WE powinno by¢ rozumiane i interpretowane jednolicie. Aby unikna¢
réznej interpretacji przez poszczegolne organy krajowe, co prowadzitoby do utrudnien
w funkcjonowaniu, Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej zdecydowal o potrze-
bie stworzenia jednolitej definicji. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunatu ,embrionem
ludzkim” jest kazda ludzka komorka jajowa, poczawszy od stadium jej zaplodnienia,
kazda niezaptodniona ludzka komoérka jajowa, w ktéra wszczepiono jadro komérkowe
pochodzace z dojrzalej komorki ludzkiej oraz kazda niezaplodniona ludzka komorka
jajowa, ktdra zostata pobudzona do podziatu i dalszego rozwoju w drodze partenogene-
zy. Jednoczesnie Trybunal Sprawiedliwosci uznal, ze decyzja, czy komorki macierzyste
pozyskane z embrionow ludzkich w stadium blastocysty sg objete pojeciem embrionu
ludzkiego, nalezy do sadu krajowego. Podkresli¢ nalezy, ze w tym orzeczeniu Trybunat
przesadzil, ze pojecie wykorzystywania embrionéw do celéw przemystowych lub han-
dlowych obejmuje réwniez pojecie wykorzystywania do celéw naukowych. Zdolnos¢
patentu moze obejmowac bowiem jedynie takie wykorzystanie embrionéw ludzkich,
ktore stuzy celom terapeutycznym badz diagnostycznym, pod warunkiem jednak, ze
jest dla niego uzyteczne, powtarzajac tym samym motyw 42 preambuly dyrektywy
98/44/WE, a jednoczesnie nawigzujac do orzeczenia Europejskiego Urzedu Patentowe-
go”. Jednoczesnie w kolejnym orzeczeniu, z 18.12.2014 r.*, Trybunal Sprawiedliwosci
stwierdzil, ze niezaptodniona ludzka komoérka jajowa, ktéra w drodze partenogenezy
zostala pobudzona do podzialu i rozwoju, nie stanowi ,embrionu ludzkiego” w rozumie-
niu art. 6 ust. 2 lit. c dyrektywy 98/44/WE, jezeli w $wietle aktualnej wiedzy naukowe;j
nie ma ona jako taka wrodzonej zdolnosci rozwinigcia si¢ w jednostke ludzka, czego
ustalenie nalezy do sadu odsylajacego. W ten sposéb Trybunal Sprawiedliwosci po
raz kolejny powtorzyt teze, wezesniej wyrazona juz w orzeczeniu Oliver Briistle, ze za
embrion ludzki w rozumieniu dyrektywy mozna uznac tylko taka komorke, ktéra moze
»zapoczatkowac proces rozwoju jednostki ludzkiej”

Trudnosci wynikajace z braku precyzyjnych definicji dotyczg réwniez innych rozwigzan
objetych wyltaczeniami. Nie ma bowiem zgodnosci co do tego, co nalezy rozumie¢ przez
pojecie klonowania. Analiza postanowien dyrektywy 98/44/WE mogtaby wskazywac,
ze przez to pojecie rozumie si¢, zgodnie z motywem 41 preambuly, tzw. klonowanie
reprodukcyjne, czyli kazda metode, wlaczajac w to techniki podzialu zarodka, majaca

78 H. Zakowska-Henzler [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14a, 2012, s. 297.

7% Punkt 45 wyroku C-34/10. Chodzi o orzeczenie EUP z 25.11.2008 r., G 2/06, wydane w odniesieniu
do art. 28 lit. ¢ regulaminu wykonawczego do KPE, ktdre recypowalo w ten sposob do konwencji postano-
wienia dyrektywy 98/44/WE.

8 C-364/13, International Stem Cell Corporation, ECLI:EU:C:2014:2451.
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na celu stworzenie istoty ludzkiej o takiej samej informacji genetycznej jak informacja
innej osoby Zyjacej lub zmarlej istoty ludzkiej. Jednakze wyrazane sg watpliwosci, czy
zdefiniowanie klonowania przez cel, jakiemu ono sluzy, jest prawidtowe, wskazujac
przede wszystkim na watpliwosci natury etycznej®'. Zwrdci¢ nalezy uwage na wylaczenie
objete art. 93° ust. 2 pkt 4 p.w.p., ktéry jako jedyny w tym katalogu wylaczen nie ma
charakteru bezwzglednego, lecz nakazuje wazenie korzysci medycznych dla czlowieka
lub zwierzecia z cierpieniami, ktére powodujg sposoby modyfikacji tozsamosci gene-
tycznej zwierzat. Wypada podkresli¢, ze korzysci te musza miec¢ charakter istotny, aby
mozna bylo uzyska¢ patent na sposob dotyczacy wskazanego procesu. Istotg zatem
stosowania tego wylaczenia jest ocena, w kategoriach obiektywnych, wiazacych si¢
z takim wynalazkiem korzysci®. Ze wzgledu na sprzecznos$¢ z moralnoécia powinny
zosta¢ wylaczone od patentowania takie wynalazki, w ktérych ryzyka dla spoteczenstwa
przewazaja nad korzysciami®. Interpretacja tego postanowienia prowadzi do oczywi-
stego wniosku, ze jezeli sposoby takie nie przynoszg cierpien zwierzetom, dopuszczalne
jest ich patentowanie.

8.2. Odmiany roslin i rasy zwierzat oraz czysto biologiczne
sposoby hodowli

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 p.w.p. od patentowania wylgcza sie trzy rodzaje przed-
miotéw: odmiany roélin, rasy zwierzat oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roslin
lub zwierzat, a takze uzyskane takimi sposobami wytwory. Jednocze$nie wylaczeniem
tym nie sg objete sposoby mikrobiologiczne lub inne sposoby techniczne oraz wytwory,
ktore sg uzyskane takimi sposobami, o ile nie sg to odmiany roélin lub rasy zwierzat.
Obecne brzmienie przepisu obowigzuje od 27.02.2020 r. Zasadnicza zmiana polega na
wyraznym wylgczeniu od patentowania wytwordw, ktore zostaly uzyskane sposobami
czysto biologicznymi. Od razu trzeba zaznaczy¢, ze zmiana brzmienia tego przepisu wy-
przedzifa niejako decyzje Rozszerzonej Komisji Odwotawczej w sprawie G 3/19, w ktorej
uznano, ze wytwory uzyskane w czysto biologicznym procesie s3 réwniez wylaczone
od patentowania®. Warto wskaza¢, ze decyzja ta stanowi odejscie od dotychczasowych
pogladow, wyrazonych w decyzjach G 2/07 i G 1/08, ktére pozwalaly na patentowanie
samych wytwordw, pomimo Ze zostaly one uzyskane sposobem czysto biologicznym.

Wylaczenie od patentowania odmian roélin wynika przede wszystkim z faktu istnienia
odrebnego systemu ochrony odmian roslin. Mimo Ze obecnie z aktéw prawnych regu-
lujgcych ochrone odmian roslin nie wynika zakaz podwojnej ochrony odmian roélin,

81 H. Zakowska-Henzler [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14a, 2012, s. 298.

8 Inaczej H. Zakowska-Henzler [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14a, 2012, s. 301, ktora uwaza, ze do
wylaczenia wystarczy jedynie zwigzek miedzy cierpieniem a korzyscia.

8 Orzeczenie Rozszerzonej Komisji Odwolawczej z 25.11.2008 r., G2/06 (WARF/Stem cells).

8 Orzeczenie Rozszerzonej Komisji Odwolawczej z 14.05.2020 r.
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jaki do 1991 r. przewidywala miedzynarodowa konwencja o ochronie nowych odmian
roélin®, to jednak Polska wylgcza na poziomie krajowym expressis verbis taka ochrone.
Warto wspomnie¢, ze obowigzujace w Unii Europejskiej rozporzadzenie Rady (WE)
nr 2100/94 z 27.07.1994 r. w sprawie wspdlnotowego systemu ochrony odmian roslin®
wyraznie stanowi, ze rozporzadzenie to ,,uwzglednia istniejace umowy miedzynarodowe,
takie jak miedzynarodowa konwencja o ochronie nowych odmian roslin (konwencja
UPOV), konwencja o udzielaniu patentéw europejskich (konwencja o patencie europej-
skim) oraz Porozumienie w sprawie handlowych aspektow praw wiasnosci intelektualnej,
tacznie z handlem podrabianymi towarami; w konsekwencji, oznacza to wytaczenie
mozliwosci uzyskania ochrony patentowej na odmiany roélin, tylko w zakresie prze-
widzianym w konwencji o patencie europejskim, to jest na odmiany roélin jako takie”
Stad tez wydaje si¢ uzasadnione przyjecie wniosku, ze réwniez na tle ustawy — Prawo
wlasnosci przemystowej wylaczenie to musi by¢ interpretowane zgodnie z przepisami
konwencji o patencie europejskim.

Warto réwniez zaznaczy¢, ze na poziomie krajowym ochrong¢ odmian roslin reguluje
ustawa o ochronie prawnej odmian ro$lin®.

Pojecie odmiany roslin na uzytek konwencji o patencie europejskim® zostato zdefinio-
wane w Regulaminie wykonawczym do konwencji [reg. 26(4)] w identyczny sposéb,
jak definiuje to pojecie dyrektywa 98/44/WE w sprawie ochrony prawnej wynalazkow
biotechnologicznych, a wigc zgodnie z art. 5 rozporzadzenia nr 2100/94, i oznacza
»zbiorowos¢ roélin jednej botanicznej jednostki systematycznej najnizszego znanego
stopnia, ktdra, niezaleznie od tego, czy w pelni odpowiada warunkom przyznania prawa
do odmian ro$lin, mozna:
- okresli¢ na podstawie przejawianych wlasciwosci wynikajacych z okreslonego ge-
notypu lub kombinacji genotypow;
- odro6zni¢ od kazdej innej zbiorowosci roélin na podstawie przejawiania co naj-
mniej jednej wspomnianej wlasciwosci;
- uznac za jednostke systematyczng ze wzgledu na jej wlasciwos¢ rozmnazania bez
zmian”.

W orzecznictwie Europejskiego Urzedu Patentowego podkresla sie, ze przejawiane
wlasciwosci, wynikajace z okreslonego genotypu lub kombinacji genotypow, musza
odnosi¢ sie do catego uksztaltowania roéliny lub calego zestawu informacji gene-
tycznej. W przeciwnym wypadku roslina zdefiniowana jedynie przez rekombinacje

% Miedzynarodowa konwencja o ochronie nowych odmian roslin z 2.12.1961 r., zrewidowana w Ge-
newie dnia 10.11.1972 r,, 23.10.1978 1. 1 19.03.1991 r.,, Dz.Urz. UE L 192 2 2005 r., 5. 64.

8 Dz.Urz. WE L 227, s. 1, ze zm.

8 Ustawa z 26.06.2003 r. 0 ochronie prawnej odmian roélin (Dz.U. z 2021 r. poz. 213).

8 Podkresli¢ nalezy, ze dyrektywa 98/44/WE zostata w calosci inkorporowana do Regulaminu wyko-
nawczego do konwencji. Stad tez wylaczenie od patentowania odmian roélin i ras zwierzat w konwencji
o patencie europejskim jest rowniez konsekwencja tej implementacji, zgodnie z art. 4 dyrektywy.



Rozdziat I. Wynalazek jako przedmiot ochrony patentu 59

sekwencji DNA nie jest rosling wykazujaca wlasciwosci calego uksztaltowania
odmiany i nie moze by¢ odmiang w znaczeniu tego przepisu. Roslina, ktéra zostaje
zdefiniowana w ten sposob, nie jest oznaczonym bytem zywym lub zbiorowoscig
zywych bytow, lecz abstrakcyjng i otwartg definicja obejmujaca niezliczong liczbe
indywidualnych bytéw, zdefiniowanych przez istnienie tego genotypu lub przez
wywolywane przez nie wlasciwosci®. W szczegdlnosci Europejski Urzad Patento-
wy podkresla, ze wylaczenie patentowania odmian roslin nastepuje tylko wtedy,
gdy zastrzezenia dotyczylyby konkretnej odmiany. Natomiast jezeli jest to sposdb
postepowania, ktory moze by¢ zastosowany w odniesieniu do wielu odmian roélin,
wowczas wylaczenie to nie wystepuje®. W orzeczeniu G 1/98 Europejski Urzad
Patentowy podkreslil rowniez, ze nie stoi na przeszkodzie udzieleniu patentu na
sposdb wytwarzania odmiany roéliny art. 64 ust. 2 KPE, zgodnie z ktérym ochrona,
jaka daje patent na sposdb wytwarzania, rozciaga sie rowniez na produkt otrzy-
many tym sposobem. Jak podkreslit Europejski Urzad Patentowy, ten przepis,
przyznajacy ochrone réwniez produktom wytwarzanym opatentowanym sposobem,
nie wplywa na mozliwo$¢ uzyskania ochrony patentowej na sposob wytwarzania
odmiany. W mojej opinii rozwazania Europejskiego Urzedu Patentowego w tym
wzgledzie nie daja podstaw do wywiedzenia konkluzji, ze w przypadku patentéw
zastrzegajacych sposdb wytwarzania odmian roslin ochrona nie bedzie rozciggala
sie na produkt’’. Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Urzedu Patentowego
zakaz ochrony odmian roélin jako takich w prawie patentowym nie zalezy od
sposobu, w jaki ta roélina zostaje wyprodukowana, dotyczy réwniez odmian roslin
powstalych w wyniku modyfikacji genetycznych. Istota wylaczenia jest bowiem
wylaczenie od patentowania okreslonego przedmiotu, ktéry jest chroniony na
podstawie odrebnego rezimu prawnego. Kwestia ta moze jednak budzi¢ watpliwo-
$ci, zwlaszcza w $wietle konkluzji, do jakich doszedl Europejski Urzad Patentowy
w zwigzku z ochrong wytworéw powstajacych jako efekt wylgcznie biologicznego
sposobu hodowli®2.

Podkresli¢ nalezy, ze wylaczenie patentowania nie dotyczy zwierzat jako takich, ale
niektdrych ich kategorii. Znalezienie jednak linii granicznej jest w tym wypadku nie-
zwykle trudne, poniewaz pojecie rasy zwierzat nie zostalo zdefiniowane. Wiadomo
zatem, ze wylaczenie odnosi si¢ jedynie do pewnych kategorii zwierzat. W orzecznictwie

% Orzeczenie Rozszerzonej Komisji Odwolawczej 29.12.2010 1., G 1/08; orzeczenie Komisji Odwolawczej
EUP z27.07.2011 1., T 189/09; orzeczenie Komisji Odwotawczej EUP z 4.04.2008 r., T 1242/06.

% Orzeczenie Rozszerzonej Komisji Odwotawczej 2 9.12.2010 1., G 1/08; orzeczenie Komisji Odwotawczej
EUP z 15.06.2004 r., T 475/01.

1 Inaczej, odwolujac sie do tego orzeczenia M. du Vall [w:] System Prawa Prywatnego, t. 14a, 2012,
s.302. W orzeczeniu, odpowiadajac na pytanie dotyczace mozliwosci stosowania art. 64(2) KPE, Europejski
Urzad Patentowy wyraznie podkreslil, ze posrednia ochrona produktu moze znalez¢ zastosowanie wlasnie
wtedy, gdy nie mozna chroni¢ produktu jako takiego. Zawsze bowiem taka ochrona jest zwigzana z danym
sposobem wytwarzania.

°2 Zob. ww. orzeczenie Rozszerzonej Komisji Odwotawczej w sprawie C 3/19.
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Europejskiego Urzedu Patentowego przyjmuje si¢ zasady wyartykutowane w orzeczeniu
G 1/98, ktére powinny znalez¢ odpowiednie zastosowanie rowniez w przypadku zwie-
rzat. Oznacza to, Ze nie wylacza si¢ od patentowania takich wynalazkow, gdzie w zakres
wylacznosci patentowej wchodzi nie jedna rasa, ale wiele ras zwierzat®™.

Z patentowania wylacza si¢ sposoby hodowli roslin lub zwierzat, ktére majg charakter
czysto biologiczny. Sposoby, ktére nie majg czysto biologicznego charakteru, sa paten-
towalne. Generalnie przyjmuje sie, ze chodzi tutaj o naturalne procesy, jak krzyzowanie
i selekcja®. Wydaje sie, ze mozna zaryzykowacd twierdzenie, iz o wylaczeniu zakazu
patentowania danego sposobu decyduje sposéb i udziat czlowieka w procesie hodowli.
W przypadku wszystkich metod inzynierii genetycznej procesy te nie beda mialy czysto
biologicznego charakteru. Interwencje cztowieka w proces musza by¢ natury technicz-
nej. Oczywiscie sam zastrzezony proces moze posiada¢ cechy, ktére majg charakter
biologiczny, nawet takie jak krzyzowanie czy selekcjonowanie. Ocenie podlega jednak
dany proces w catosci.

Nie s3 objete wylaczeniem spod patentowania mikrobiologiczne sposoby hodowli, jak
réwniez wytwory uzyskane sposobami mikrobiologicznymi. W Regulaminie wyko-
nawczym wskazuje sie, ze proces mikrobiologiczny to kazdy proces wiaczajacy materiat
mikrobiologiczny, przeprowadzony dzigki takim materialom mikrobiologicznym lub
prowadzacy do wytworzenia materialu mikrobiologicznego. W orzeczeniu T 356/93
Europejski Urzad Patentowy zdefiniowal pojecie mikroorganizmu, uznajac, ze pro-
ces mikrobiologiczny, do ktérego odnosi si¢ art. 53 lit. b KPE, to proces, w ktérym
udziat biorg mikroorganizmy i sa uzywane do wytworzenia albo zmodyfikowania
produktéw lub w ktérych te mikroorganizmy sg rozwijane dla okreslonego uzycia.
Stosownie do tej definicji pojecie mikroorganizmu nie odnosi si¢ tylko do bakterii
idrozdzy, ale dotyczy réwniez grzybow, glonéw, pierwotniakow, a takze komorek ludz-
kich, zwierzecych i roélinnych. Europejski Urzad Patentowy podkreslil, ze pojeciem
mikroorganizmu nalezy obja¢ wszystkie organizmy jednokomorkowe, o rozmiarach
niedostrzegalnych dla oka ludzkiego, ktére moga by¢ rozmnazane i manipulowane
w laboratoriach, wlaczajac w to plazmidy i wirusy. Wylaczenie nie dotyczy wytworow
uzyskanych sposobami mikrobiologicznymi, o ile nie prowadza one do powstania
odmiany rosliny lub rasy zwierzat.

8.3. Sposoby leczenia ludzi i zwierzat oraz sposoby
diagnostyczne

Kolejne wylaczenie wynalazkéw od patentowania dotyczy sposobéw leczenia ludzi
i zwierzat metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposobdéw diagnostyki

% Orzeczenie Komisji Odwotawczej EUP z 6.07.2004 r., T 315/03.
% Zasada 23b(5) oraz zasada 26(5) Regulaminu wykonawczego do konwencji.
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stosowanej na ludziach lub zwierzetach. Przepis ten nie dotyczy produktéw, a w szcze-
golnosci substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu. Nie ma
watpliwosci, ze wylaczenie od patentowania sposobdw postepowania zwigzanych z le-
czeniem ludzi i zwierzat ma na celu przede wszystkim zapewnienie braku barier dostepu
do takich metod poprzez wylacznos¢ patentows.

Dotychczasowe orzecznictwo Europejskiego Urzedu Patentowego daje podstawe do
sformutowania wniosku, ze sposoby leczenia metodami chirurgicznymi i terapeutycz-
nymi rozumiane sg dos¢ szeroko. Podczas gdy w odniesieniu do metod diagnostycznych
pojecie to raczej interpretuje si¢ wasko.

Stwierdzenie, czy mamy do czynienia z metodg wylaczong od patentowania, nie zalezy
od tego, kto dang metode stosuje. Wyltaczony jest zatem zarzut, Ze dana metoda nie
jest metoda chirurgiczna, poniewaz moze by¢ stosowana przez inng osobe niz lekarz®.

Podkresli¢ réwniez nalezy, ze wylaczenie od patentowania obejmuje takze te metody,
w ktdérych co najmniej jedna cecha zastrzezona ma charakter metody chirurgiczne;j
badz terapeutycznej®.

Zasadnicze znaczenie dla interpretacji pojecia metody chirurgicznej na tle wytaczenia
ma decyzja G 1/07. Jej znaczenie jest tym wieksze, ze zamiarem jej autoréw byta wyrazna
zmiana dotychczasowej praktyki. Europejski Urzad Patentowy stwierdzit, Ze nie jest
mozliwe utrzymanie podejécia, w ktorym jakakolwiek ,,fizyczna interwencja” oznacza,
ze mamy do czynienia z metodg chirurgiczng. W konkretnych stanach faktycznych
pojecie to powinno by¢ interpretowane w sposob, ktéry obejmie te rodzaje interwencji
medycznych, ktére dotyczg istoty aktywnosci profesjonalistow w medycynie, a wiec
takich, do ktorych sg przygotowywani i za ktore ponosza odpowiedzialno$¢. Zgodnie
zdecyzja G 1/07 wylaczone od patentowania sg te metody, ktdre stanowig postepowanie
inwazyjne, bedace znaczaca fizyczng interwencja w cialo i wymagajace profesjonalne;
opieki i specjalistycznej wiedzy. Zawezenie dotychczas stosowanej definicji pozwoli,
zdaniem Europejskiego Urzedu Patentowego, wylaczy¢ z zakazu patentowania tylko
metody, ktore wymagaja stosowania drobnych wynalazkow i nie pociagaja za soba
istotnych ryzyk zdrowotnych. Dlatego wylaczenie od patentowalno$ci nie powinno
by¢ dokonywane ze wzgledu na interesy zdrowia publicznego, ochrony pacjentéw lub
swobody wyboru przez lekarza stosowanej przez niego metody. Koniecznos¢ posiadania
medycznej wiedzy i zagrozenia zdrowia wynikajace ze stosowania danej metody nie
moga jednak stanowi¢ jedynego kryterium dla rozstrzygniecia, Ze mamy do czynienia
z chirurgicznym sposobem leczenia. Rozumienie, co oznacza chirurgia, jest kwestia
jedynie konwencji. Dlatego niekoniecznie chodzi o metode inwazyjng czy taka, w wy-

% Orzeczenia Rozszerzonej Komisji Odwolawczej z 16.12.2005 r., G 1/04, oraz z 15.02.2010 r., G 1/07.
% Orzeczenia Rozszerzonej Komisji Odwolawczej z 16.12.2005 r., G 1/04, oraz z 15.02.2010 r., G 1/07.
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