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Akty prawne

dyrektywa 87/54/EWG -

dyrektywa 98/71/WE -

dyrektywa 2015/2436 -

k.c. -
k.k. -
k.k.w. -
Konstytucja RP -
konwencja bernenska -

konwencja o patencie -
europejskim

WYKAZ SKROTOW

dyrektywa Rady 87/54/EWG z 16.12.1986 r. w sprawie ochrony
prawnej topografii produktéw poélprzewodnikowych (Dz.Urz.
WEL2421987r,s. 36, ze zm.)

dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 13.10.1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzoréw (Dz.Urz.
WE L 289, 5. 28)

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436
z 16.12.2015 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (wersja
przeksztalcona) (Dz.Urz. UE L 336, s. 1)

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.)

ustawa z 6.06.1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.
22021 r. poz. 53)

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U.
Nr 78, poz. 483 ze zm.)

Akt paryski Konwencji bernenskiej o ochronie dziet literackich
iartystycznych z9.09.1886 r. sporzadzony w Paryzu 24.07.1971 r.
(Dz.U. 2 1990 1. Nr 82, poz. 474)

Konwencja o udzielaniu patentéw europejskich (Konwen-
cja o patencie europejskim), sporzadzona w Monachium
5.10.1973 r., zmieniona aktem zmieniajacym art. 63 Konwencji
z 17.12.1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Euro-
pejskiej Organizacji Patentowej z 21.12.1978 r., 13.12.1994 r,,
20.10.1995 r., 5.12.1996 r. oraz 10.12.1998 r., wraz z Protoko-
tami, stanowigcymi jej integralng cze¢$¢ (Dz.U. z 2004 r. Nr 79,
poz. 737)
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konwencja paryska

k.p.a.
k.p.c.
k.p.k.

nowela
z13.02.2020 .
nowelizacja
z20.02.2019r.
Porozumienie haskie

Porozumienie
madryckie
p.p.s.a.

pr. aut.
p.w.p.

r.d.rz.w.

rozporzadzenie
6/2002
rozporzadzenie
469/2009

rozporzadzenie
2017/1001

rozporzadzenie
o rejestrach

rozporzadzenie
w sprawie optat

- Akt sztokholmski zmieniajacy Konwencje paryska o ochronie

wlasno$ci przemystowej z 20.03.1883 r. sporzadzony w Sztok-
holmie 14.07.1967 r. (Dz.U. 2 1975 r. Nr 9, poz. 51)

ustawa z 14.06.1960 r. - Kodeks postepowania administracyjne-
go (Dz.U. 2 2020 r. poz. 256 ze zm.)

ustawa z 17.11.1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U.
22020 r. poz. 1575 ze zm.)

ustawa z 6.06.1997 r. — Kodeks postepowania karnego (Dz.U.
22020 r. poz. 30 ze zm.)

ustawa z 13.02.2020 r. o zmianie ustawy — Kodeks postepowania
cywilnego oraz niektdrych innych ustaw (Dz.U. poz. 288 ze zm.)
ustawa z 20.02.2019 r. 0 zmianie ustawy — Prawo wlasno$ci prze-
mystowej (Dz.U. poz. 501)

Akt genewski Porozumienia haskiego w sprawie mi¢dzynaro-
dowej rejestracji wzordéw przemystowych z 2.07.1999 r. (Dz.U.
22009 r. Nr 198, poz. 1522)

Porozumienie madryckie o miedzynarodowej rejestracji zna-
kow z 14.04.1891 r. (Dz.U. 2 1993 r. Nr 116, poz. 514 ze zm.)
ustawa z 30.08.2002 r. — Prawo o postepowaniu przed sgdami
administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.)

ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 22019 . poz. 1231 ze zm.)

ustawa z 30.06.2000 r. - Prawo wlasnosci przemystowej (Dz.U.
22021 r. poz. 324)

rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z 30.01.2002 r. w spra-
wie dokonywania i rozpatrywania zgloszen wzordéw przemysto-
wych (Dz.U. Nr 40, poz. 358 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 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 469/2009 z 6.05.2009 r. dotyczace dodatkowego swiadectwa
ochronnego dla produktéw leczniczych (Dz.Urz. UEL 152,s. 1,
ze zm.)

rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/1001 z 14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii
Europejskiej (Dz.Urz. UE L 154, s. 1)

rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z 12.01.2017 r. w spra-
wie rejestrow prowadzonych przez Urzad Patentowy Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz.U. poz. 115)

rozporzadzenie Rady Ministréw z 29.08.2001 r. w sprawie
oplat zwigzanych z ochrong wynalazkéw, wzoréw uzytko-
wych, wzoréw przemystowych, znakéw towarowych, oznaczen
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geograficznych i topografii ukladéw scalonych (Dz.U. Nr 90,
poz. 1000 ze zm.)

rozporzadzenie - rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z 8.12.2016 r. w spra-

w sprawie zgtoszenia wie dokonywania i rozpatrywania zgloszen znakéw towarowych

znakow (Dz.U. poz. 2053)

r.z.top. - rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréow z 19.10.2001 r. w spra-
wie dokonywania i rozpatrywania zgloszen topografii uktadow
scalonych (Dz.U. Nr 128, poz. 1413)

r.z.wyn. - rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréow z 17.09.2001 r. w spra-
wie dokonywania i rozpatrywania zgloszen wynalazkéw i wzo-
réw uzytkowych (Dz.U. Nr 102, poz. 1119 ze zm.)

TFUE — Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolido-
wana: Dz.Urz. UE C 202z 2016 1., s. 47)

TRIPS - Porozumienie w sprawie handlowych aspektéw praw wlasnosci
intelektualnej (TRIPS) 2 22.12.1994 r. (Dz.Urz. UE L 336, 5. 214,
ze zm.)

u.g.b.h. - ustawa z 31.01.1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospo-

litej Polskiej oraz o pieczeciach panstwowych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1509 ze zm.)

u.s.c. - ustawa z21.11.2008 r. o stuzbie cywilnej (Dz.U. 2 2020 r. poz. 265
ze zm.)

ustawa o optacie - ustawa z 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r.

skarbowej poz. 1546 ze zm.)

u.z.n.k. - ustawa z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(Dz.U. 22020 1. poz. 1913)

Czasopisma i zbiory orzecznictwa

BUP - Biuletyn Urzedu Patentowego

EPS - Europejski Przeglad Sadowy

ONSAIWSA - Orzecznictwo Naczelnego Sadu Administracyjnego i woje-
wodzkich sagdéw administracyjnych

OSNAPIUS - Orzecznictwo Sadu Najwyzszego. Zbior Urzedowy. Izba Admi-
nistracyjna, Pracy i Ubezpieczen Spolecznych

OSNC - Orzecznictwo Sadéw Polskich. Izba Cywilna

OSNC-ZD - Orzecznictwo Sadoéw Polskich. Izba Cywilna - Zbiér Dodatkowy

OSNKW - Orzecznictwo Sadu Najwyzszego. Izba Karna i Wojskowa

OSNP - Orzecznictwo Sgdu Najwyzszego — Izba Pracy, Ubezpieczen
Spotecznych i Spraw Publicznych

osp - Orzecznictwo Sagdéw Polskich

RPEiS - Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
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WUuUP
ZNUJ

- Wiadomosci Urzedu Patentowego
- Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego

Organy i instytucje

EOG
EPO
EUIPO

klasyfikacja
lokarnenska
klasyfikacja nicejska

NSA
OHIM
PCT
SA

Sad UE

SN
SO
TK

TS
TSUE
UOKiK
UPRP
WIPO

WSA

Inne skroty
ChNP

ChOG

Europejski Obszar Gospodarczy

Europejski Urzad Patentowy (European Patent Office)

Urzad Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej (European
Union Intellectual Property Office) — wczesniej OHIM
miedzynarodowy system klasyfikacji wzoréw przemystowych pro-
wadzony przez Swiatowg Organizacje Wlasnosci Intelektualnej
system klasyfikacja towaréw i ustug dla zgloszen znakéw towa-
rowych w Unii Europejskiej

Naczelny Sad Administracyjny

obecnie EUIPO

miedzynarodowe zgloszenie patentowe

sad apelacyjny

Sad Unii Europejskiej (organ sadowy Trybunalu Sprawiedliwos-
ci Unii Europejskiej, weze$niej Sad Pierwszej Instancji)

Sad Najwyzszy

Sad Okregowy

Trybunat Konstytucyjny

Trybunat Sprawiedliwosci (organ sadowy Trybunatu Sprawied-
liwosci Unii Europejskiej)

Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej (wczesniej Euro-
pejski Trybunat Sprawiedliwosci)

Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentéw

Urzad Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Swiatowa Organizacja Wlasnosci Intelektualnej (World Intellec-
tual Property Organization)

wojewodzki sad administracyjny

Chronione Nazwy Pochodzenia (ang. protected designation
of origin)

Chronione Oznaczenie Geograficzne (ang. protected geographi-
cal indication)
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WSTEP

Zalozeniem Autordw niniejszego komentarza jest przedstawienie zfozonych zagadnien
prawnych w maksymalnie uproszczony i praktyczny sposéb. Komentarz ten ma odréznia¢
sie od innych podobnych publikacji syntetycznym podej$ciem do omawianych zagadnien,
redukeja odniesien literaturowych do minimum, a skoncentrowaniem uwagi Czytelnika
na praktyce administracyjnej i sadowniczej.

Komentarz faczy doswiadczenia pigciu Autordéw, z ktérych kazdy na co dzien ma bezpo-
$redni kontakt z komentowanymi przepisami. Kazdy z nich w autorski sposéb omawia
przepisy w zakresie swojej specjalizacji.

W kazdym akcie prawnym rézne przepisy majg mniejsze lub wieksze znaczenie. Nie spo-
sOb poréwnac praktycznego znaczenia patentow czy znakow towarowych, ktérych Urzad
Patentowy zarejestrowal setki tysiecy, i topografii uktadéw scalonych, ktérych liczba re-
jestracji jest znikoma (kilkadziesigt w historii systemu). Inne jest praktyczne znaczenie
licencji, a inne licencji przymusowych. Dlatego Autorzy koncentrujg si¢ na omoéwieniu
przepisow najczesciej stosowanych w praktyce i w przypadku ktorych posiadaja wiedze
i doswiadczenie, ktérymi chea si¢ z Czytelnikami podzielic.

Wszystkie ryciny zostaly przedstawione w dwoch wersjach: w skali szaro$ci (bezpo$rednio
w tekscie), oraz w kolorze (wklejka na koncu publikacji).
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USTAWA

2 30.06.2000 r.

PRAWO WEASNOSCI PRZEMYStOWE)

(tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 324)






TYTUL |
PRZEPISY OGOLNE

[Przedmiot ustawy]

1. Ustawa normuje:
1) stosunkiw zakresie wynalazkow, wzorow uzytkowych, wzorow przemystowych,
znakow towarowych, oznaczen geograficznych i topografii ukladow scalonych;
2) zasady, na jakich przedsiebiorcy moga przyjmowac projekty racjonalizatorskie
i wynagradzac ich tworcow;
3) zadania i organizacje Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego
dalej ,,Urzedem Patentowym”.
2. Przepisy ustawy nie uchybiaja ochronie przedmiotéw, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 1, przewidzianej w innych ustawach.

Prawo wlasnosci przemystowej reguluje zagadnienia uzyskiwania ochrony, jej utrzymy-
wania i egzekwowania praw ochronnych dla nastepujacych praw wlasnosci przemystowej:

- wynalazki,

- wzory uzytkowe,

- wzory przemyslowe,

- znaki towarowe,

- oznaczenia geograficzne,

- topografie ukladow scalonych,

- dodatkowe prawa ochronne.

Ustawodawca okresla zamkniety katalog praw wylacznych, ktére podlegaja ochronie na
podstawie Prawa wlasnosci przemystowe;.
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Art. 1 Tytut I Przepisy ogélne

1. Znaki towarowe

Znakiem towarowym jest oznaczenie, na ktére zostanie udzielone prawo ochronne (zgod-
nie z art. 120 i 121 p.w.p.). W praktyce jednak pojecie to jest uzywane znacznie szerzej,
obejmujac swoim znaczeniem takze zgloszenia. Na potrzeby tego komentarza bedzie ono
uzywane zgodnie z praktyka.

W 2018 r. Urzad Patentowy przyjat 12 811 zgloszen znakéw towarowych, a w 2019 r.
wplyneto 14 228 zgloszen znakéw towarowych w trybie krajowym i 2781 w trybie mie-
dzynarodowym. Polskie podmioty zgtosity do EUIPO w 2018 r. 3879 unijnych znakow
towarowych. Oba systemy funkcjonuja réwnolegle. W stosunku do znakéw uzywanych
wylacznie na rynku polskim zazwyczaj uzasadnienie znajduje ich rejestracja w systemie
krajowym. Dla oznaczen uzywanych w kilku krajach europejskich zasadne jest dokony-
wanie zgloszen unijnych w EUIPO. W sytuacjach granicznych nalezy rozwazy¢, biorac
pod uwage zakres uzywania i koszty, ktdry z systemoéw znajduje wigksze uzasadnienie
w konkretnym przypadku.

Tabela. Porownanie znakow towarowych zgloszonych w UPRP i w EUIPO

Znak towarowy zgloszony w UPRP Znak towarowy zgloszony w EUIPO
Terytorium | Ochrona na terytorium Polski Ochrona na terytorium catej Unii
Europejskiej (27 krajéw)

Oplaty Oplata urzedowa przy 1 klasie (500 zt Oplata urzedowa przy 1 klasie — 850 euro
zgloszenie + 490 zt publikacja)

Organ Postepowanie przed UPRP Postepowanie przed EUTPO

Przepisy Prawo wlasnosci przemystowej Przepisy unijne z rozporzadzenia
inkorporujace przepisy unijne 2017/1001

Sady Wyspecjalizowane sady wlasno$ci Wyspecjalizowane sady wlasno$ci
intelektualnej intelektualnej

2. Patenty na wynalazki

Patent jest prawem udzielanym na wynalazek, ktérego przestanki patentowalnosci zostaty
pozytywnie zweryfikowane przez urzad patentowy. Wynalazek, po dokonaniu zgtoszenia,
uzyskuje status zgloszenia patentowego, co w systemie amerykanskim oznacza mozliwos¢
postuzenia si¢ okresleniem patent pending.

Wynalazki chronione sg w systemach: krajowym (patenty udzielane przez UPRP), eu-
ropejskim (patenty udzielane przez Europejski Urzad Patentowy) i miedzynarodowym
(PCT), ktory to system pelni de facto role posrednika miedzy zglaszajacym a wskazanymi
urzedami patentowymi, przekazujac dokument i przygotowujac raport z badania.
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Tytut L. Przepisy ogolne Art. 2

W 2018 ., zgodnie z danymi z Raportu Rocznego UPRP walidowano w Polsce 11 636 pa-
tentow europejskich. Jednoczesnie w trybie krajowym wszczgto 4269 postepowan
o udzielenie patentu. W 2019 r. zgloszono krajowo 3999 wynalazkéw i walidowano
13 020 patentéw europejskich. Na koniec 2019 r. na terytorium Polski chronionych bylo
18 336 patentow oraz 73 638 patentdéw europejskich.

3. Wzory uzytkowe

Wzory uzytkowe bywaja nazywane matymi patentami. W wielu aspektach prawo to przy-
pomina ochrone patentowsa ze wzgledu na jego techniczny charakter. Przestanka nowosci
wystepuje identycznie jak przy patentach. Zamiast przestanki spelniania poziomu wyna-
lazczego mamy przestanke uzytecznosci.

W 2018 r. UPRP przyjal 1022 zgloszenia wzoréw uzytkowych, a w 2019 r. 911 zgloszen.

4. Wzory przemystowe

W odniesieniu do wzoréw przemystowych UPRP w 2018 r. przyjal od polskich pod-
miotéw 1081 zgloszen, podczas gdy EUIPO - 4073 zgloszenia. W 2019 r. UPRP przyjat
1054 zgloszenia.

W 2018 r. zgloszono 10 topografii ukltadow scalonych, a UPRP facznie chronit 40 tych
praw. W 2019 r. zgloszono 9 topografii uktadéw scalonych, a w mocy pozostawalo 47 praw.

5. Dodatkowa ochrona praw wtasnosci przemystowej
Ochrona praw wlasnosci przemystowej mozliwa jest takze na podstawie innych przepisow.

Podstawowe znaczenie w tym zakresie bedg mialy przepisy:
- ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- Kodeksu cywilnego,
- ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

[Nieuczciwa konkurencja]

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji reguluje odrebna ustawa.

Przepisy dotyczace zwalczania nieuczciwej konkurencji zawarte sg w ustawie z 16.04.1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Przedmiotem ochrony tej ustawy sg relacje miedzy przedsiebiorcami konkurujacymi
ze sobg. W przypadku Prawa wlasnosci przemystowej ochrona skoncentrowana jest na
przedmiotach praw wylacznych.
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Art. 3 Tytut L. Przepisy ogolne

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest stosowana do ochrony praw wlasnosci
intelektualnej przede wszystkim w sytuacji braku ochrony na podstawie Prawa wlasnos-
ci przemystowej. Najczestsze sytuacje to:

- niezarejestrowane jako znaki towarowe oznaczenia,

- nasladownictwo opakowan,

- ochrona know-how.

Nalezy jednak pamigta¢, ze ochrona na bazie praw podmiotowych jest silniejsza i tatwiej-
sza do egzekwowania.

Przedsiebiorca moze stosowa¢ kumulatywnie ochrone z Prawa wlasnosci przemystowe;
iz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W ewentualnym pozwie nalezy wyraznie
wyodrebni¢ obie podstawy prawne oraz odpowiednio sformutowaé roszczenia.

[Definicje]

1. Ilekro¢ w ustawie jest mowa o:

1) osobie - rozumie si¢ przez to osobe fizyczna, prawng lub jednostke organiza-
cyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktorej ustawa przyznaje zdolnosc
prawna;

2) osobie zagranicznej - rozumie sie przez to osobe niemajacg obywatelstwa pol-
skiego i odpowiednio miejsca zamieszkania albo siedziby badz powaznego
przedsiebiorstwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;

3) przedsiebiorcy - rozumie si¢ przez to osobe prowadzaca w celach zarobkowych
dzialalno$¢ wytwdrcza, budowlang, handlowa lub uslugowa, zwang dalej ,,dzia-
lalnoscia gospodarcza™;

4) umowie miedzynarodowej - rozumie si¢ przez to umowe miedzynarodowa,
ktorej strong jest Rzeczpospolita Polska;

5) Konwengji paryskiej — rozumie sie przez to Akt sztokholmski zmieniajacy
Konwencje¢ paryska o ochronie wlasnosci przemystowej z dnia 20 marca 1883 r.
(Dz.U.z 1975 r. poz. 51);

6) projektach wynalazczych - rozumie si¢ przez to wynalazki, wzory uzytkowe, wzo-
ry przemyslowe, topografie ukladow scalonych i projekty racjonalizatorskie;

7) Biurze Miedzynarodowym - rozumie si¢ przez to Miedzynarodowe Biuro
Wlasnosci Intelektualnej utworzone na podstawie Konwencji o ustanowieniu
Swiatowej Organizacji Wlasnosci Intelektualnej, sporzadzonej w Sztokholmie
dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. poz. 49);

8) miedzynarodowym znaku towarowym - rozumie si¢ przez to znak towarowy
zarejestrowany w trybie okreslonym w Porozumieniu lub Protokole;

9) Porozumieniu - rozumie si¢ przez to Porozumienie madryckie o miedzynaro-
dowej rejestracji znakow z dnia 14 kwietnia 1891 r. (Dz. U. z 1993 r. poz. 514
i515);
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10) Protokole - rozumie si¢ przez to Protokol do Porozumienia madryckiego
o miedzynarodowej rejestracji znakow, sporzadzony w Madrycie dnia 27 czerw-
ca 1989 r. (Dz. U. z 2003 r. poz. 129 i 130);
11) Konwengji o patencie europejskim - rozumie si¢ przez to Konwencje o udzie-
laniu patentow europejskich, sporzagdzona w Monachium dnia 5 pazdziernika
1973 r., zmieniong aktem zmieniajacym artykul 63 Konwencji z dnia 17 grud-
nia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji
Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 pazdziernika 1995 r.,
5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokolami stanowigcymi jej
integralng cze$¢ (Dz. U. z 2004 r. poz. 737 i 738);
12) Akcie genewskim - rozumie si¢ przez to Akt genewski Porozumienia haskiego
w sprawie miedzynarodowej rejestracji wzoréw przemystowych, przyjety w Ge-
newie dnia 2 lipca 1999 r. (Dz. U. z 2009 r. poz. 1522);
13) miedzynarodowym wzorze przemystowym - rozumie sie przez to wzér przemy-
slowy zarejestrowany w trybie okreslonym w Akcie genewskim.
2. Przepisy ustawy dotyczace przedsiebiorcow stosuje sie¢ odpowiednio rowniez do
0s6b prowadzacych dzialalnos¢ inng niz dzialalnoé¢ gospodarcza.

1. Osoba

Pojecie osoby jest znane polskiemu ustawodawcy i precyzyjnie uregulowane w Kodeksie
cywilnym.

2. Osoba zagraniczna

Jest to osoba fizyczna, ktdra nie ma obywatelstwa polskiego i miejsca zamieszkania w Pol-
sce, lub osoba prawna, ktora nie ma siedziby badz powaznego przedsi¢biorstwa w Polsce.

Osobg zagraniczng w rozumieniu ustawy nie bedzie Polak mieszkajacy za granicg oraz
nie-Polak mieszkajacy w Polsce.

Osobg zagraniczng nie bedzie spdtka z siedziba w Polsce lub posiadajaca w Polsce powaz-
ne przedsiebiorstwo, cokolwiek ustawodawca mial na mysli, stosujac to nieostre pojecie.
Ma ono swoje referencje w konwencji paryskiej, niemniej jednak brak jest w przepisach
przestanek kwalifikujacych przedsiebiorce do kategorii ,,powaznego przedsigbiorstwa’”.
W tej sytuacji wydaje sie, ze kryteriami kwalifikacyjnymi powinny by¢: czas prowadzonej
dziatalnosci, wielko$¢ obrotdw i zatrudnienia.

3. Przedsiebiorca

Przez przedsigbiorce rozumie sie osobe fizyczng lub prawng prowadzaca dziatalnos¢
gospodarczg. Definicja przedsigbiorcy zawarta jest w art. 43! k.c. oraz w art. 4 usta-
wy z 6.03.2018 r. - Prawo przedsigbiorcéw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.). Warto
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zauwazy¢, ze omawiana definicja w Prawie wlasnosci przemystowej nie miesci jednostek
organizacyjnych niebedacych osobami prawnymi, co wydaje si¢ by¢ przeoczeniem usta-
wodawcy.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 p.w.p. przepisy ustawy dotyczace przedsigbiorcow stosuje si¢ od-
powiednio réwniez do osdb prowadzacych dzialalno$¢ inng niz dziatalno$¢ gospodarcza.

4. Umowa miedzynarodowa

Umowg miedzynarodows jest umowa, ktorej strong jest Rzeczpospolita Polska.

5. Konwencja paryska

Konwencja paryska o ochronie wtasnosci przemystowej jest umowa miedzynarodowa
podpisana w Paryzu 20.03.1883 r. Konwencja byla wielokrotnie zmieniana. Polska przy-
stapita do konwencji w 1919 r. i aktualnie obowigzuje nas Akt sztokholmski zmieniajacy
Konwencje paryska o ochronie wlasnosci przemystowej z 20.03.1883 r. Do konwencji pa-
ryskiej nalezy 177 panstw.

6. Projekty wynalazcze

Zgodnie z definicjg projekty wynalazcze to wynalazki, wzory uzytkowe, wzory przemy-
stowe, topografie uktadéw scalonych i projekty racjonalizatorskie. Wspolnym mianow-
nikiem dla tych praw wlasnosci przemystowej wydaje si¢ by¢ kreatywno$¢ i innowacja,
ktore to cechy wydajg sie by¢ mniej istotne w odniesieniu do dwoch pominietych praw
wlasnosci przemystowej — znakéw towarowych i oznaczen geograficznych.

7. Biuro Miedzynarodowe

Miedzynarodowe Biuro Wtasnosci Intelektualnej utworzone zostalo na podstawie Kon-
wengji o ustanowieniu Swiatowej Organizacji Wtasnosci Intelektualnej, sporzadzonej
w Sztokholmie 14.07.1967 r. Biuro Miedzynarodowe obstuguje miedzynarodowe zgtosze-
nia patentowe (PCT - Patent Cooperation Treaty) oraz miedzynarodowe znaki towarowe.

8. Miedzynarodowe znaki towarowe

Miedzynarodowe znaki towarowe to znaki zarejestrowane w trybie Porozumienia ma-
dryckiego lub Protokolu madryckiego. Stronami porozumienia i protokotu sg 122 kraje.
Zastosowanie tej procedury daje mozliwo$¢ dokonania jednego zgloszenia i ubiegania sie
o ochrone w wielu wybranych przez siebie krajach jednocze$nie. Posrednikiem admini-
stracyjnym jest WIPO, ktdre przekazuje korespondencje pomiedzy zglaszajacym a krajo-
wymi urzedami odpowiedzialnymi za rejestracje znakow towarowych.
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Warunkiem ubiegania si¢ o rejestracje miedzynarodows jest posiadanie zgloszenia lub
rejestracji w kraju pochodzenia wnioskodawcy, a wiegc w UPRP lub w EUIPO.

Koszty postepowania sktadajg si¢ z trzech czesci: oplaty podstawowej — 653 frankow
szwajcarskich (903 CHF za znak graficzny), oplaty dodatkowej za kazda klase powyzej
trzech oraz oplaty za kazdy wybrany kraj zgodnie z cennikiem. W najkorzystniejszym
scenariuszu, gdy zgloszenie nie napotyka odmow ze strony krajowych urzedow rejestru-
jacych znaki, postepowanie migdzynarodowe nie generuje dodatkowych kosztéw i daje
mozliwos¢ sprawne;j rejestracji znakéw w wielu krajach. W przypadku odmowy rejestra-
cji konieczne jest umocowanie lokalnego pelnomocnika do prowadzenia postepowania
przed krajowym urzedem, ktory wydat odmowe.

9. Porozumienie madryckie

Od 18.03.1991 r. Polska jest czlonkiem Porozumienia madryckiego o migdzynarodowej
rejestracji znakéw z 14.04.1891 r. Do skorzystania z tego trybu rejestracji miedzynarodo-
wej konieczne jest posiadanie rejestracji krajowej znaku towarowego.

10. Protokot madrycki

Protokét do Porozumienia madryckiego przyjeto 27.06.1989 r. W Polsce obowigzuje od
1.04.1996 r. Do skorzystania z tego trybu rejestracji miedzynarodowej znaku towarowego
wystarczajace jest posiadanie zgloszenia krajowego.

11. Konwencja o patencie europejskim

Jest to miedzynarodowe porozumienie umozliwiajace uzyskanie ochrony patentowej
w kilkudziesieciu panstwach-stronach (wediug stanu na 1.01.2020 r. sg to 44 panstwa) na
skutek jednego postepowania merytorycznego przed Europejskim Urzedem Patentowym
(European Patent Office - EPO), a nastepnie fazy krajowej polegajacej na walidacji udzie-
lonego patentu w wybranych przez uprawnionego krajach. Patent europejski jest wigzka
patentow krajowych wywolujacych skutki prawne tylko w pafistwach-stronach konwencji,
w ktorych zostat zwalidowany i w ktdrych uiszczane sa oplaty okresowe.

12. Akt genewski

Polska jest strong Aktu genewskiego Porozumienia haskiego, ktory zostal przyjety
2.07.1999 r. i wszedt w zycie 23.12.2003 r. Porozumienie to, administrowane przez WIPO,
umozliwia rejestracje w panstwach stronach wzoru przemystowego, ktéry wywotuje taki
sam skutek prawny, jakby byt zarejestrowany procedura krajowa.
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13. Miedzynarodowy wzér przemystowy

Jest to wzor zarejestrowany w trybie Aktu genewskiego Porozumienia haskiego. Zglosze-
nie dokonywane jest bezposrednio w WIPO lub za posrednictwem UPRP.

14. Rozszerzenie stosowania ustawy na podmioty
prowadzace dziatalnos¢ inng niz gospodarcza

Przepis ten wskazuje na mozliwo$¢ zastosowania przepisow Prawa wlasnosci przemy-
stowej dotyczacych przedsigbiorcow takze do innych oséb fizycznych lub prawnych pro-
wadzacych dzialalnos¢, ktdra nie moze zosta¢ uznana za dzialalno$¢ gospodarcza. Takie
ujecie rozszerza zakres podmiotdw, ktore moga korzysta¢ z Prawa wlasnosci przemysto-
wej, takze m.in. na stowarzyszenia, fundacje. Otwiera to wiec szeroko katalog osob, ktore
moga korzysta¢ z praw wlasnoséci przemystowe;.

[Stosunek ustawy do przepisow uméw miedzynarodowych
i aktow prawnych UE]

1. Jezeli umowa miedzynarodowa lub przepisy prawa Unii Europejskiej obowiazujace
bezposrednio w krajach cztonkowskich okreslaja szczegélny tryb udzielania ochro-
ny na wynalazki, wzory uzytkowe, wzory przemyslowe, znaki towarowe, oznaczenia
geograficzne lub topografie ukladow scalonych, w sprawach nieuregulowanych w tej
umowie lub w tych przepisach albo pozostawionych w kompetencji organow krajo-
wych przepisy ustawy stosuje sie odpowiednio.

2. Umowa miedzynarodowa lub przepisy, o ktorych mowa w ust. 1, rozstrzygaja
w szczegolnosci o tym, w jakim jezyku lub jakiej formie jest prowadzone postepowa-
nie zwigzane z udzielaniem ochrony i w jakim jezyku lub jakiej formie sporzadza si¢
dokumentacje zgloszen wynalazkéw, wzorow uzytkowych, wzoréw przemystowych,
znakow towarowych, oznaczen geograficznych i topografii uktadéw scalonych.

Ochrona praw wlasno$ci przemystowej ma charakter terytorialny.

Prawo wlasnosci przemystowej tworzy mechanizmy ochrony praw wylacznie na teryto-
rium Polski. Istnieje takze mozliwo$¢ uzyskania ochrony na terytorium Polski na podsta-
wie uméw miedzynarodowych oraz przepiséw Unii Europejskiej. W takich przypadkach
ramy prawne dla tych praw wlasnosci przemystowej opieraja si¢ na przepisach umow
miedzynarodowych lub unijnych. Przepisy Prawa wlasnosci przemystowej stosowane sg
w tych przypadkach komplementarnie, w zakresie nieuregulowanym przepisami miedzy-
narodowymi lub unijnymi.
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Ponizej wymienione zostaly podstawowe regulacje miedzynarodowe dotyczace poszcze-
g6lnych praw wilasnosci przemystowej:

1) patenty - Konwencja o udzielaniu patentéw europejskich (Konwencja o patencie eu-
ropejskim) z 5.10.1973 r., Uklad o wspdtpracy patentowej (PCT) z 19.06.1970 r.;

2) znaki towarowe — rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001
z 14.06.2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE L 154,
s. 1);

3) wzory przemystowe — rozporzadzenie Rady (WE) nr 6/2002 z 12.12.2001 r. w sprawie
wzoréw wspolnotowych (Dz.Urz. WE L 3, s. 1, ze zm.); Porozumienie haskie w spra-
wie miedzynarodowej rejestracji wzoréw przemystowych z 1925 r. - Polska ratyfiko-
wala akt genewski porozumienia z 2.07.1999 r. i stala si¢ jego strona od 2.07.2009 r.
(Dz.U. Nr 198, poz. 1522); Porozumienie z Locarno o migdzynarodowej klasyfikacji
wzoréw przemystowych z 8.10.1968 r.;

4) dodatkowe prawa ochronne - rozporzadzenie Rady (EWG) nr 1768/92 2 18.06.1992 1.
dotyczace stworzenia dodatkowego $wiadectwa ochronnego dla produktéow leczni-
czych (Dz.Urz. WE L 182, s. 1) [nie obowiazuje];

5) oznaczenia geograficzne — rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1151/2012 2 21.11.2012 r. w sprawie systemow jakosci produktéw rolnych i srodkow
spozywczych (Dz.Urz. UE L 343, 5. 1, ze zm.); rozporzadzenie Rady (WE) nr 491/2009
z 25.05.2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiajgce wspol-
ng organizacje rynkow rolnych oraz przepisy szczegdtowe dotyczace niektorych pro-
duktéw rolnych (rozporzadzenie o jednolitej wspolnej organizacji rynku) (Dz.Urz.
UE L 154, s. 1); rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008
z 15.01.2008 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony ozna-
czen geograficznych napojow spirytusowych oraz uchylajace rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 1576/89 (Dz.Urz. UE L 39, s. 16, ze zm.) [nie obowigzuje].

Warto w tym miejscu przypomnie¢, ze zgodnie z art. 91 Konstytucji RP ratyfikowana
umowa miedzynarodowa, po jej ogloszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,
stanowi cze$¢ krajowego porzadku prawnego i jest bezposrednio stosowana, chyba ze jej
stosowanie jest uzaleznione od wydania ustawy.

Umowa mie¢dzynarodowa ratyfikowana za uprzednia zgoda wyrazong w ustawie ma
pierwszenstwo przed ustawy, jezeli ustawy tej nie da si¢ pogodzi¢ z umowa.

W zakresie uregulowanym umowami miedzynarodowymi lub prawem Unii Europejskiej
stosujemy te postanowienia. Komplementarnie natomiast stosujemy przepisy Prawa wtas-
nosci przemystowe;j.
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[Uprawnienia oséb zagranicznych]

1. Osoby zagraniczne korzystaja z uprawnien wynikajacych z ustawy na podstawie
umow miedzynarodowych.

2. Osoby zagraniczne moga, jeZeli nie narusza to postanowien uméw miedzynaro-
dowych, korzysta¢ z uprawnien wynikajacych z ustawy na zasadzie wzajemnosci.
Przestanki wzajemnosci, dla celow postepowania przed Urzedem Patentowym, stwier-
dza - po zasiegnieciu opinii wlasciwego ministra - Prezes Urzedu Patentowego.

1. Zasada asymilacji

Zgodnie z art. 2 ust. 1 konwencji paryskiej: ,Osobom fizycznym i prawnym ktdregokol-
wiek Panstwa bedacego czlonkiem Zwigzku beda przystugiwaly we wszystkich innych
Panstwach bedacych czlonkami Zwigzku — w sprawach ochrony wlasno$ci przemystowej
- korzysci, jakie odnos$ne ustawy zapewniaja obecnie lub zapewnia w przysztosci osobom
fizycznym i prawnym z tych Panstw, nie naruszajac praw specjalnie przewidzianych w ni-
niejszej Konwencji. Zgodnie z tym beda one mialy te samg ochrone oraz te same $rodki
prawne przeciw wszelkiemu naruszeniu ich praw, z zastrzezeniem dopelnienia warunkéw
i formalnosci wymaganych od o0séb fizycznych i prawnych danego Panstwa”. Zasada asy-
milacji, o ktérej mowa powyzej, zobowigzuje panstwa-strony do przyznania obywatelom
innych panstw-stron uprawnien wynikajacych z ustawy przewidzianych dla wlasnych
obywateli i przedsiebiorcow.

2. Zasada wzajemnosci

Osoby niepochodzace z panstw-stron konwencji paryskiej beda mogly korzysta¢ z Prawa
wlasnosci przemystowej na zasadzie wzajemnosci, czyli w takim zakresie, w jakim ich
przepisy krajowe przyznaja Polakom takie uprawnienia. Biorgc pod uwage, ze w zasadzie
wszystkie kraje, z ktorymi Polske wigzg stosunki handlowe, sg panstwami-cztonkami kon-
wengcji paryskiej, zasada wzajemnosci nie ma praktycznego znaczenia.

[Patenty i inne prawa ochronne]

1. Na warunkach okreslonych w ustawie udzielane sg patenty oraz dodatkowe prawa
ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory uzytkowe i znaki towarowe, a takze
prawa z rejestracji na wzory przemystowe, topografie ukladéw scalonych oraz ozna-
czenia geograficzne.

2. W sprawach, o ktorych mowa w ust. 1, wlasciwy jest Urzad Patentowy.

Komentowany przepis wymienia prawa wylaczne, ktore sg udzielane przez Urzad Paten-
towy. Sa to:

- patenty,
- dodatkowe prawa ochronne,
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prawa ochronne na wzory uzytkowe,

prawa ochronne na znaki towarowe,

prawa z rejestracji wzoréw przemystowych,
prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego,
prawa z rejestracji topografii ukfadu scalonego.

Tylko w zakresie tych praw Urzad Patentowy jest wlasciwy i zadnych innych praw nie
moze udziela.

[Projekty racjonalizatorskie]

1. Przedsi¢biorcy moga przewidzie¢ przyjmowanie projektow racjonalizatorskich na
warunkach okreslonych w ustalanym przez siebie regulaminie racjonalizacji.

2. Przedsiebiorca moze uznac za projekt racjonalizatorski, w rozumieniu ustawy, kaz-
de rozwiazanie nadajace si¢ do wykorzystania, niebedace wynalazkiem podlegajacym
opatentowaniu, wzorem uzytkowym, wzorem przemystowym lub topografia ukladu
scalonego.

3. W regulaminie, o ktérym mowa w ust. 1, przedsiebiorca okresla co najmniej, jakie
rozwigzania i przez kogo dokonane uznaje si¢ w przedsiebiorstwie za projekty racjona-
lizatorskie, a takze sposdb zalatwiania zgloszonych projektow i zasady wynagradzania
tworcow tych projektow.

1. Pojecie projektow racjonalizatorskich

Ustawodawca definiuje projekty racjonalizatorskie negatywnie. S to rozwigzania, ktdre
nie s3 wynalazkiem, wzorem uzytkowym, wzorem przemystowym lub topografig uktadu
scalonego. Rozwigzania te musza nadawa¢ si¢ do wykorzystania. Ustawodawca prébuje
zacheci¢ w ten sposob do tworzenia wewnetrznych regulacji w zaktadach pracy premiuja-
cych kreatywnos¢ pracownikow, rozwigzan, ktére majg racjonalizowac prace, usprawniaé
ja, optymalizowaé. Wymienione przestanki nie majg ustawowego charakteru i w zasadzie
to pracodawca decyduje, ktore z projektow kwalifikuje jako projekty racjonalizatorskie.

Z drugiej strony negatywnym warunkiem uznania danego rozwigzania za projekt racjona-
lizatorski jest nieskorzystanie z systemu praw wytacznych. Moze to wynikac z tego, ze dane
rozwigzanie nie spelnia wymagan stawianych dla praw wyltgcznych przez Prawo wlasnosci
przemystowej albo tez dlatego, ze taka decyzja zostanie podjeta w ramach danego zakladu
pracy. Rozwigzanie wtedy pozostaje w sferze know-how przedsiebiorcy.

2. Regulamin racjonalizacji

Przedsiebiorca moze przyja¢ regulamin racjonalizacji, w ktérym okresli zasady przyjmo-
wania projektow racjonalizatorskich. Ustawodawca nie obliguje przedsiebiorcéw do two-
rzenia i przyjmowania regulaminéw racjonalizacji.
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Jesli przedsigbiorca uzna za zasadne przyjecie regulaminu racjonalizacji, musi w nim za-
wrze¢ nastepujace elementy:

- typy rozwigzan uznawanych za projekty racjonalizatorskie,

- okreslenie, kto moze zglasza¢ projekty racjonalizatorskie,

- ustalenie sposobu postepowania ze zgtaszanymi projektami,

- okreslenie zasad wynagradzania twdrcow.

3. Regulamin racjonalizacji a regulamin wynalazczosci

Ustawodawca uregulowal projekty racjonalizatorskie, umozliwiajac przedsigbiorcom
przyjmowanie regulaminéw racjonalizacji, pominal jednoczesnie kwestie projektéw wy-
nalazczych i regulaminéw wynalazczosci.

Niejasne jest, z czego to wynika, biorac pod uwagg, ze regulacje projektow racjonalizatorskich
de facto zniechecaja do korzystania z praw wylacznych i ubiegania si¢ o ochrone w UPRP.

Projekty wynalazcze z kolei nie wykluczajg korzystania z ochrony patentowe;j lub tez z in-
nych praw wylacznych, co w praktyce wydaje si¢ lepiej realizowac interesy przedsigbiorcow.

Przedsiebiorca powinien mie¢ swobode w podjeciu decyzji, czy bedzie korzystal z systemu
praw wyltacznych, bez szkody dla dodatkowych uprawnien twércéw rozwigzania, ktorym
na podstawie przyjetego regulaminu mogg przystugiwaé dodatkowe korzysci.

Brak regulacji ustawowej regulaminéw wynalazczo$ci nie oznacza bynajmniej, ze przed-
siebiorcy nie mogg ich stosowac.

Ze wzgledu na fakultatywny charakter obu typdw projektow przedsiebiorcy maja swobode
odnosnie do stworzenia takich regulacji w swojej jednostce, a w odniesieniu do projektow
wynalazczych nie majg de facto zadnych ograniczen w definiowaniu rozwigzan uznawa-
nych za projekty racjonalizatorskie.

4. Prawo do wynagrodzenia tworcy projektu racjonalizatorskiego
na podstawie art. 8 ust. 2 p.w.p.

Tworca i wspoltworca projektu racjonalizatorskiego majg prawo do wynagrodzenia pod
warunkiem przyjecia tego projektu przez przedsigbiorce do wykorzystania. Wysokos§¢ wy-
nagrodzenia powinna by¢ okres$lona w regulaminie racjonalizacji. Jesli pozniejszy regula-
min jest korzystniejszy dla tworcy, to bedzie mial zastosowanie.

Tworcy zachowujg réwniez prawo do wymieniania ich w opisach, rejestrach oraz w innych
dokumentach i publikacjach.
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Tytut L. Przepisy ogolne Art. 8

[Uprawnienia twoércéw]

1. Na warunkach okreslonych w ustawie tworcy wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru
przemyslowego oraz topografii ukladu scalonego przystuguje prawo do:

1) uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji;

2) wynagrodzenia;

3) wymieniania go jako tworcy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach

i publikacjach.

2. Tworca projektu racjonalizatorskiego przyjetego przez przedsiebiorce do wyko-
rzystania ma prawo do wynagrodzenia okreslonego w regulaminie, o ktérym mowa
w art. 7 ust. 1, obowiazujacym w dniu zgloszenia projektu, chyba ze wydany pozniej
regulamin jest dla tworcy korzystniejszy. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje si¢ odpowiednio.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje sie takze do wspottworcy.

1. Uwagi ogdlne

Tworcy lub wspdttwdrey wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego oraz to-
pografii ukladu scalonego przystuguja nastepujace prawa do: 1) uzyskania ochrony, 2) wy-
nagrodzenia, 3) wymienienia go jako tworcy.

Dwa pierwsze prawa majg majatkowy charakter i s3 przenoszalne, podczas gdy prawo
bycia okreslonym jako twoérca ma charakter osobisty i jest nieprzenoszalne.

Prawo do uzyskania ochrony i do wynagrodzenia moze by¢ okreslone w regulaminie wy-
nalazczym, o ile przedsigbiorca taki posiada.

Kwestie praw tworcow wzgledem przedsiebiorcow, u ktdérych pracujg lub na rzecz kto-
rych wykonuja ustugi, powinny by¢ uregulowane w umowie o prace lub w innej umowie,
np. o $wiadczenie ustug.

W celu unikniecia pozniejszych watpliwoséci uregulowane powinny zosta¢ prawa wyni-
kajace z ewentualnej ochrony tworczych rozwigzan oraz zasady wynagrodzenia twdrcow.
Wynagrodzenie tworcy moze miesci¢ si¢ w ramach podstawowego wynagrodzenia wy-
nikajgcego z umowy o prace lub innego typu umowy badz tez przewidywac szczegolne
formy gratyfikacji.

Szczegdlowe uregulowania dotyczace wynagrodzenia tworcy wynalazku zostaly okreslone
wart. 22 p.w.p.

2. Prawa tworcow przysztego prawa wytacznego
a interes prawny w uniewaznieniu tego prawa

Tworcy wynalazku lub innego przyszlego prawa wylacznego moga posiadaé uprawnienia
wlascicielskie lub tez nie. Najcze$ciej tworcy nie sg wlascicielami przysztego prawa wy-
tacznego, gdyz jest nim ich pracodawca lub podmiot, na rzecz ktérego wykonali ustuge.
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Interesujgca sprawa, dotyczaca praw tworcow w stosunku do wynalazku, na ktdry zostat
udzielony patent, byla przedmiotem rozstrzygniecia przez Naczelny Sad Administracyj-
ny (wyrok NSA z 23.04.2013 r., IT GSK 149/12, LEX nr 1418679). Uprawniony z paten-
tu wszczal postepowanie w przedmiocie uniewaznienia posiadanego przez siebie prawa
(a precyzyjniej — w momencie skfadania wniosku o uniewaznienie prawo juz wygasto na
skutek braku oplaty okresowej, niemniej jednak wnioskodawcy zalezato na uznaniu nie-
waznosci prawa od poczatku jego istnienia). Motywacja dla tego postepowania byta che¢
unikniecia uiszczania oplat na rzecz twércéw. Prawo zostalo uniewaznione, a przedmio-
tem sporu, ktory zostal ostatecznie zakonczony omawianym wyrokiem NSA, byla ocena
praw tworcow wynikajacych z praw do projektéw racjonalizatorskich, praw autorskich
do posiadania przymiotu strony w postepowaniu o uniewaznienie patentu. Sady admi-
nistracyjne podtrzymaly stanowisko UPRP, uznajace brak interesu prawnego tworcow
w sytuacji, w ktdrej nie mieli praw majgtkowych do patentu. Prawa wynikajace z projektu
racjonalizatorskiego zostaly przeniesione umowa cywilng, a z okreslenia w tej umowie
korzysci z komercjalizacji patentu nie wynikaly Zadne dodatkowe prawa, w tym prawa do
bycia strong w postepowaniu o uniewaznienie patentu.

[Uprawnienia przedstawicieli organizacji spotecznych]

Przedstawiciele organizacji spolecznych, do ktorych zakresu dzialania naleza sprawy
popierania wlasnosci przemyslowej, moga zgodnie ze swoimi statutami udziela¢ po-
mocy tworcom projektow wynalazczych i wystepowac w ich interesie przed organami
wymiaru sprawiedliwo$ci oraz, z zastrzeZeniem art. 236, przed Urzedem Patentowym.

Pojecie organizacji spolecznych nie zostalo dookreslone, mozna wiec przyjac rozszerzajaca
interpretacje, ze beda to wszelkiego rodzaju zorganizowane grupy osob, z wylaczeniem
organdéw publicznych i podmiotéw gospodarczych. Wazne jest, by byly zorganizowane,
a niekoniecznie zarejestrowane w formie fundacji czy stowarzyszenia. Ich celem powinno
by¢ popieranie wlasnosci przemystowe;.

Pomioty te moga wystepowal przed sadami oraz Urzedem Patentowym (jednak nie
w charakterze pelnomocnika, ale organizacji wspierajace;).

Omawiane wsparcie ograniczone jest tylko do projektéw wynalazczych, a wigc nie dotyczy
spraw z obszaru znakow towarowych i oznaczen geograficznych.

W praktyce takich podmiotéw nie ma wiele, stad znaczenie komentowanego przepisu
réwniez nie jest duze.
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TYTUL II
WYNALAZKI, WZORY UZYTKOWE
| WZORY PRZEMYSLOWE

DZIAL |

Przepisy wspolne

g8 [Warunki wydania decyzji o udzieleniu patentu lub prawa

ochronnego]

1. Wydanie decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek oraz prawa ochronnego na wzor
uzytkowy nastepuje po sprawdzeniu przez Urzad Patentowy, w ustalonym zakresie,
czy s3 spelnione warunki wymagane do uzyskania patentu lub prawa ochronnego.

2. Wydanie decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru przemystowego nastepuje po
sprawdzeniu w Urzedzie Patentowym prawidlowosci zgloszenia tego wzoru.

1. Warunki wydania decyzji o udzieleniu
patentu lub prawa ochronnego

Zgodnie z art. 10 ust. 1 p.w.p. wydanie decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek oraz
prawa ochronnego na wzér uzytkowy nastepuje po sprawdzeniu przez Urzad Patentowy,
w ustalonym zakresie, czy sa spelnione warunki wymagane do uzyskania patentu lub pra-
wa ochronnego.

Z przepisu tego wynika jednoznacznie, ze Urzad Patentowy jest zobowiazany do spraw-
dzenia spelnienia tych warunkéw przez zgtoszony wynalazek. Sprawdzenie to nastepuje
w ramach postgpowania w sprawie uzyskania patentu, uregulowanego w przepisach Prawa
wlasnosci przemystowej oraz przepisach wykonawczych.
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Art. 11 Tytut II. Wynalazki, wzory uzytkowe i wzory przemystowe

2. Patent na wynalazek

Chociaz przepisy Prawa wilasno$ci przemystowej nie zawieraja definicji wynalazku, to
zgodnie z art. 24 p.w.p. patenty sa udzielane — bez wzgledu na dziedzine techniki —
na wynalazki, ktore s3 nowe, posiadajg poziom wynalazczy i nadaja si¢ do przemysto-
wego stosowania (wyrok WSA w Warszawie z 4.04.2005 r., VI SA/Wa 1319/04, LEX
nr 180437).

3. Prawo ochronne na wzoér uzytkowy

Warunki uzyskania ochrony na wzdr uzytkowy okresla art. 94 ust. 1 p.w.p., przyjmujac,
ze wzorem uzytkowym jest nowe i uzyteczne rozwigzanie o charakterze technicznym,
dotyczace ksztaltu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwatej postaci. W przypad-
ku gdy zgloszenie wzoru uzytkowego nie spetnia warunku formalnego okreslonego
w art. 97 ust. 3 p.w.p. i zamiast jednego dotyczy kilku rozwigzan, nie jest mozliwe roz-
strzyganie w przedmiocie udzielenia badz nieudzielenia prawa ochronnego, z uwagi na
uniemozliwione wadliwym zgtoszeniem przeprowadzenie badania spetniania warunkdow
przez okreslone jedno rozwiazanie (wyrok WSA w Warszawie z 16.07.2007 r., VI SA/Wa
1818/06, LEX nr 371967).

4. Prawo z rejestracji wzoru przemystowego

W przypadku wzoréw przemystowych nie sg one badane pod wzgledem spelnienia prze-
stanek merytorycznych, tylko pod wzgledem spelnienia przestanek formalnych. Definicja
wzoru przemystowego zawarta jest w art. 102 p.w.p.

SN [Prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa

ochronnego na wzér uzytkowy]

1. Prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzor uzytko-
wy, jak rOwniez prawa z rejestracji wzoru przemystowego przystuguje, z zastrzezeniem
ust. 2, 3i 5, tworcy.

2. Wspéltworcom wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemyslowego upraw-
nienie do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przystuguje
wspOlnie.

3. W razie dokonania wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego
w wyniku wykonywania przez tworce obowigzkow ze stosunku pracy albo z realizacji
innej umowy, prawo, o ktorym mowa w ust. 1, przystuguje pracodawcy lub zamawia-
jacemu, chyba ze strony ustalily inaczej.

4. W umowie pomiedzy przedsiebiorcami moze by¢ okreslony podmiot, ktéremu przy-
stugiwa¢ beda prawa, o ktorych mowa w ust. 1, w razie dokonania wynalazku, wzoru
uzytkowego albo wzoru przemystowego w zwigzku z wykonywaniem tej umowy.
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Dziat I. Przepisy wspdlne Art. 11

5. W razie dokonania wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemyslowego przez
tworce przy pomocy przedsiebiorcy, przedsiebiorca ten moze korzystac z tego wyna-
lazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemyslowego we wlasnym zakresie. W umo-
wie o udzielenie pomocy strony moga ustali¢, Ze przedsiebiorcy przystuguje w calosci
lub czesci prawo, o ktérym mowa w ust. 1.

1. Prawo tworcy do uzyskania patentu

Artykut 11 reguluje kwestie prawa do wynalazku i w ust. 1 wyraznie wskazuje pierwotne
prawo do wynalazku przynalezne tworcy.

Tworca moze by¢ uprawniony do uzyskania patentu.

2. Wspottworcy wynalazku

Kiedy wynalazek jest dokonywany przez zesp6t twdrcdw, czyli jest wspoltworzony, to pra-
wo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przystuguje wspol-
tworcom wspdlnie.

Ta sama zasada obowiazuje w przypadku wspottwdrcodw wzoru uzytkowego i wzoru prze-
mystowego.

3. Dokonanie wynalazku, wzoru uzytkowego
albo wzoru przemystowego w wyniku wykonywania
przez tworce obowiazkéw ze stosunku pracy

W przypadku dokonania wynalazku w wyniku wykonywania przez twérce obowiazkow
ze stosunku pracy prawo do uzyskania patentu na ten wynalazek przystuguje pracodawcy,
chyba ze strony ustalily inaczej. Oznacza to, ze prawo pracodawcy do patentu powstaje
wtedy, kiedy prace badawcze nad wynalazkiem stanowig jednoczesnie wykonywanie obo-
wigzkéw pracowniczych. Chodzi wigc o takie czynnosci, ktore sg tozsame ze $wiadczeniem
pracy na rzecz pracodawcy. Poniewaz wykonywanie obowiazkéw pracowniczych odbywa
sie na koszt pracodawcy, w ramach jego struktury organizacyjnej, z wykorzystaniem jego
zaplecza technicznego i osobowego, takim samym warunkom powinny odpowiadac prace
nad projektem badawczym zakonczone dokonaniem wynalazku, aby pracodawca miat
prawo do uzyskania patentu na ten wynalazek. Wlaénie ten fakt, ze pracodawca angazu-
je sie finansowo, organizacyjnie i warsztatowo w powstanie wynalazku, wptywa na jego
uprawnienia do patentu.

Sad Najwyzszy stwierdzil, ze ,,samo wykorzystanie w pracach badawczych wiedzy, do-
$wiadczenia i umiejetnosci nabytych w zwigzku z wykonywanymi obowigzkami pra-
cowniczymi nie stanowi, ze projekt badawczy jest wynikiem wykonywania obowigzkow

Magdalena Jezierska-Zigba 61
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ze stosunku pracy w rozumieniu art. 11 ust. 3 p.w.p. Wykladnia przeciwna prowadzita-
by do wnioskéw, ktére trudno byloby zaakceptowac. Oznaczaloby to, ze wykorzystanie
w ten sposob nabytych umiejetnosci zawsze, takze wiele lat po ustaniu stosunku pracy,
pozbawiatoby tworce prawa do uzyskania patentu” (wyrok SN z 8.03.2010 r., IT PK 260/09,
OSNP 2011/17-18, poz. 226).

4. Umowa o dokonanie wynalazku, wzoru uzytkowego
albo wzoru przemystowego

Umowa miedzy twdrca a przedsiebiorca uprawnionym do prawa z wynalazku powinna
bezposrednio okresla¢ obowigzek pracy tworczej. Tworcg moze by¢ zaréwno pracownik,
majacy w ramach obowiazkow pracowniczych obowigzek dokonania okre§lonego wyna-
lazku, jak i kazda inna osoba, zawierajgca umowe w sprawie pracy nad projektem, w tym
takze osoba, ktora — oprécz umowy o prace — wiaze z przedsigbiorca dodatkowa umowa
o wykonanie wynalazku. W takich przypadkach prawo do uzyskania patentu przystuguje
pracodawcy badz zamawiajacemu. Jest to nabycie pierwotne, niewymagajace przenoszenia
prawa do wynalazku przez twoérce na przedsigbiorce. Tworcy w takim przypadku (chyba
ze umowa stanowi inaczej), poza prawem do wymieniania go w opisach, rejestrach i in-
nych dokumentach (art. 8 ust. 1 p.w.p.), przystuguje jedynie wynagrodzenie za korzystanie
z wynalazku zgodnie z art. 22 ust. 1 p.w.p. (wyrok NSA z 21.08.2009 r., I FSK 452/08, LEX
nr 524601).

Wojewddzki Sad Administracyjny w Gliwicach stwierdzil, ze ,,zwrot ustawowy «w wyniku
wykonywania obowigzkow ze stosunku pracy» nalezy rozumie¢ w ten sposdb, ze doko-
nanie wynalazku samo w sobie nie musi stanowi¢ obowiazku pracowniczego wystarczy,
aby nastapilo przy wykonywaniu innych obowigzkéw pracowniczych. Chodzi przy tym
o takie wynalazki, ktére sg skutkiem wykonywania szczegdlnego obowiazku prawnego
tworcy, wynikajacego ze stosunku pracy lub umowy, o ile tresciag umowy lub elementem
obowigzkow pracowniczych twdrcy jest podjecie dzialalnosci wynalazczej, celem uzyska-
nia okres$lonego rozwigzania technicznego. Wynalazki dokonane «przypadkiem», «przy
okazji» wykonywania umowy, ktorej przedmiotem nie jest dokonanie wynalazku nie sg
objete hipoteza komentowanego przepisu. Okreslenie obowigzkéw ze stosunku pracy jest
niezwykle istotne, albowiem wynalazki dokonane przez pracownika poza tymi obowiaz-
kami (nawet w czasie i miejscu pracy) beda przedmiotem praw pracownika, a nie pra-
codawcy” (wyrok WSA w Gliwicach z 24.11.2016 ., I SA/G1 1187/16, LEX nr 2175126).

5. Dokonanie wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru
przemystowego przez tworce przy pomocy przedsiebiorcy

Umowa pomiedzy przedsigbiorcami moze okresla¢ podmiot, ktéremu przystugiwac¢ beda
prawa, o ktorych mowa w ust. 1, w razie dokonania wynalazku, wzoru uzytkowego albo
wzoru przemystowego w zwigzku z wykonywaniem tej umowy.
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Przedsigbiorca lub zamawiajacy prace badawcze majace na celu tworzenie wynalazku, spo-
rzadzajac umowe z tworca, moze od razu wskaza¢ podmiot uprawniony do wytworzonych
w ramach umowy wynalazkéw, wzordéw uzytkowych lub wzoréw przemystowych.

W sytuacji gdy wynalazek dokonywany jest przy pomocy przedsigbiorcy, tzn. nie w ramach
umow;, o ktorych mowa wart. 11 ust. 3 p.w.p., strony moga ustali¢, iz poza przystugujacym
przedsiebiorcy z mocy prawa uprawnieniem do korzystania z wynalazku we wlasnym za-
kresie bedzie mu przystugiwato w catoscilub w czgéci prawo do uzyskania patentu zgodnie
zart. 11 ust. 5 p.w.p. Gdy strony skorzystaja z tej mozliwosci, dochodzi do przeniesienia
prawa do uzyskania patentu z twdrcy na przedsigbiorce i do nabycia pochodnego prawa
majatkowego (wyrok NSA z21.08.2009 r., IT FSK 452/08, LEX nr 524601).

P [Zbywalnos¢ praw]

1. Prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzoér uzytkowy
albo prawa z rejestracji wzoru przemyslowego jest zbywalne i podlega dziedziczeniu.

2. Umowa o przeniesienie prawa, o ktéorym mowa w ust. 1, wymaga, pod rygorem nie-
waznosci, zachowania formy pisemne;j.

1. Zbywalnos¢ prawa

Wynalazek przez zgloszenie go do ochrony w Urzedzie Patentowym RP staje si¢ prawem
zbywalnym i podlegajacym dziedziczeniu.

2. Umowa o przeniesienie prawa
Prawo takie przy zachowaniu formy pisemnej pod rygorem niewaznosci moze by¢ zbyte.

Trzeba jednak pamieta¢, ze prawo to nalezy odroznic¢ od patentu, przez uzyskanie kto-
rego nabywa si¢ prawo wyltacznego korzystania z wynalazku w sposob zarobkowy lub
zawodowy na calym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a zakres podmiotowy patentu
okreslajg zastrzezenia patentowe zawarte w opisie patentowym, opis wynalazku i rysunki
moga stuzy¢ do wykladni zastrzezen patentowych (art. 63 ust. 112 p.w.p.) (wyrok WSA
w Szczecinie z 18.11.2015 r., I SA/Sz 997/15, LEX nr 1996128).

Nabywca nabywa prawo do uzyskania patentu na etapie toczacego si¢ postepowania
o udzielenie patentu, prawa ochronnego na wzor uzytkowy albo prawa z rejestracji wzoru
przemystowego.
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A8 EH [Data pierwszenstwal

1. Pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji
oznacza sie, z uwzglednieniem art. 14 i art. 15, wedlug daty zgloszenia wynalazku,
wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego w Urzedzie Patentowym.

2. Zgloszenie uwaza sie za dokonane, z zastrzezeniem art. 31 ust. 4, w dniu, w ktorym
wplynelo ono do Urzedu Patentowego z zachowaniem formy pisemnej réwniez za po-
moca telefaksu lub w postaci elektroniczne;j.

3. W przypadku przestania zgloszenia telefaksem oryginal zgloszenia powinien wply-
n3¢ do Urzedu Patentowego w terminie 30 dni od daty nadania zgloszenia telefaksem.
Termin ten nie podlega przywroceniu.

4. Jezeli zgloszenie przestane telefaksem jest nieczytelne lub nie jest tozsame z dostar-
czonym oryginalem, za date zgloszenia uznaje si¢ dzien, w ktorym zgodnie z ust. 3
zostal dostarczony oryginal.

5. Przepis ust. 4 stosuje sie odpowiednio, gdy oryginal zostanie dostarczony po ter-
minie, o ktéorym mowa w ust. 3; w takim przypadku zgloszenie przeslane telefaksem
uznaje sie za niebyle.

6. W przypadku gdy zgloszenie przeslane w postaci elektronicznej zawiera szkodliwe
oprogramowanie, Urzad Patentowy nie jest zobowiazany do otwierania takiej kore-
spondengji i jej dalszego przetwarzania. W takim przypadku, a takze gdy przeslane
zgloszenie jest nieczytelne, nie powstaje skutek, o ktorym mowa w ust. 1.

7. Przez posta¢ elektroniczng zgloszenia nalezy rozumiec posta¢ ustalong przy przesy-
laniu zgloszenia przy zastosowaniu sieci telekomunikacyjnej lub na informatycznym
nosniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o infor-
matyzacji dzialalnoséci podmiotow realizujacych zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r.
poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320).

8. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6, o ile nieczytelne sa niektore z czesci zglo-
szenia, uwaza sie, ze nie zostaly one zloZzone. Przepisy art. 31 ust. 3-5 stosuje si¢ od-
powiednio.

9. Urzad Patentowy powiadamia niezwlocznie zglaszajacego, przy uzyciu takiego
samego $rodka przekazu, ze zgloszenie przestane telefaksem jest w calosci lub cze-
$ci nieczytelne albo tez zaszed! jeden z przypadkow, o ktorych mowa w ust. 6 lub
8, w przypadku gdy mozliwe jest ustalenie adresu poczty elektronicznej lub toz-
samosci zglaszajacego i jego adresu oraz nie zagraza to bezpieczenstwu systemu
teleinformatycznego Urzedu Patentowego, w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu uslug droga elektroniczna (Dz. U. z 2020 r. poz. 344),
i pozwalaja na to wzgledy techniczne uzytego przez zglaszajacego srodka przekazu.
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1. Pierwszenstwo do uzyskania patentu lub prawa
ochronnego lub prawa z rejestracji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 p.w.p. pierwszenstwo do uzyskania patentu lub prawa ochronnego
lub prawa z rejestracji z uwzglednieniem art. 14 i 15' oznacza si¢ wedlug daty zgloszenia
wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego w Urzedzie Patentowym.

2. Zgtoszenie w formie pisemnej

Dokonane zgloszenia wymagaja zachowania formy pisemnej, moga by¢ przestane rowniez
za pomocg telefaksu lub w postaci elektronicznej.

3. Zgtoszenie przestane faksem

Do korespondencji przestanej telefaksem stosuje sie przepisy art. 13 ust. 3 i 4 p.w.p. Wy-
nikaja z tego pewne wymogi dotyczace uznania przez Urzad Patentowy dokumentdw na-
danych telefaksem. W przypadku przestania zgloszenia telefaksem oryginal zgloszenia
powinien wplyna¢ do Urzedu Patentowego w terminie 30 dni od daty nadania zgtosze-
nia telefaksem. Nalezy przy tym pamieta¢, ze nie liczy si¢ data otrzymania przez Urzad
awizo przesylki zawierajacej oryginat zgloszenia, tylko data faktycznego wplywu oryginatu
zgloszenia do organu (wyrok WSA w Warszawie z 30.04.2020 r., VI SA/Wa 2566/19, LEX
nr 3036975).

4. Zgtoszenie nadane telefaksem nieczytelne
lub réznigce sie od oryginatu

Jezeli zgloszenie nadane telefaksem jest nieczytelne lub nie jest tozsame z dostarczonym
oryginalem, za date zgloszenia uznaje sie dzien, w ktérym zgodnie z ust. 3 zostal dostar-
czony oryginal.

Okreslenie ,,tozsame” oznacza: niczym nierdznigce sie, takie samo (wyrok WSA w War-
szawie z 11.05.2015 r., VI SA/Wa 3465/14, LEX nr 2166820).

Jesli dokument nadestany poczta zawiera poprawki i uzupelnienia, ktére nawet nie wykra-
czajg poza to, co zostalo ujawnione w dniu dokonania zgloszenia wynalazku telefaksem, to
mimo tego nie jest on tozsamy z tym tekstem, ktory zostat nadany telefaksem. Tozsamos¢
oryginatu zgloszenia i telefaksu nalezy rozumiec¢ jako identycznos¢ wszystkich elementéw
zgloszenia nadanego telefaksem i zlozonego w oryginale. Oryginalem zgtoszenia jest ta
jego wersja, ktora zostata wystana telefaksem (innymi stowy, wersja blizniacza faksu).

Oznacza to, ze w sytuacji, kiedy zglaszajacy chce wprowadzi¢ poprawki czy uzupelnie-
nia w zgloszeniu nadanym telefaksem, powinien najpierw dostarczy¢ do Urzedu wersje
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blizniacza zgloszenia dla uzyskania daty zgloszenia z dnia nadania telefaksu, a dopiero
pdzniej nanosi¢ dozwolone poprawki (wyrok WSA w Warszawie z 1.06.2015 r., VI SA/Wa
4039/14, LEX nr 1972779).

5. Oryginat przestany po terminie

W przypadku kiedy oryginat zgloszenia nadanego telefaksem zgodnie z art. 13 ust. 3 p.w.p.
zostanie dostarczony po terminie 30 dni od daty nadania telefaksu, za datg¢ zgloszenia
uznaje sie date dostarczenia oryginatu zgloszenia do Urzedu. Zgloszenie przeslane tele-
faksem uznaje si¢ za niebyte.

6. Zgtoszenie przestane w postaci elektronicznej

Jesli zgloszenie przestane w postaci elektronicznej zawiera szkodliwe oprogramowanie,
Urzad Patentowy nie musi otwiera¢ takiej korespondenciji i jej dalej przetwarzaé. W takim
przypadku, a takze gdy przeslane zgloszenie jest nieczytelne, nie zostaje przyznana data
zgloszenia.

Przez postac elektroniczng zgloszenia Urzad rozumie posta¢ ustalong przy przesylaniu
zgloszenia poprzez sieci telekomunikacyjne lub na informatycznym no$niku danych, czyli
materiale lub urzadzeniu stuzacym do zapisywania, przechowywania i odczytywania da-
nych w postaci cyfrowe;.

Urzad Patentowy udostepnia platforme ustug elektronicznych PUEUP, za posrednictwem
ktorej mozna dokonaé zgloszenia przedmiotu wlasnosci przemystowej elektronicznie.
Takich mozliwo$ci dostarcza réwniez Elektroniczna Platforma Ustug Administracji Pub-
licznej ePUAP.

7. Nieczytelne czesci zgtoszenia

Zgodnie art. 13 ust. 8 p.w.p., je$li nieczytelne sg niektdre z czesci zgloszenia, Urzad uznaje
je za niezlozone.

Artykut 13 ust. 9 p.w.p. naktada na Urzad obowigzek niezwlocznego powiadomienia zgta-
szajacego przy uzyciu takiego samego srodka przekazu, ze zgloszenie przestane telefak-
sem jest w calosci lub czedci nieczytelne. Urzad ustala adres poczty elektronicznej lub
tozsamos¢ zglaszajacego i jego adres i jesli nie zagraza to bezpieczenstwu systemu telein-
formatycznego Urzedu Patentowego i jest to mozliwe z technicznego punktu widzenia,
zawiadamia zglaszajacego o ewentualnych brakach w tekscie zgloszenia.

Urzad postepuje w taki sam sposob w przypadkach, kiedy zgloszenie przestane w postaci
elektronicznej zawiera szkodliwe oprogramowanie.
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G [Pierwszenstwo konwencyjne]

Pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji przy-
sluguje w Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach okreslonych w umowach miedzy-
narodowych, wedlug daty pierwszego prawidlowego zgloszenia wynalazku, wzoru
uzytkowego albo wzoru przemystowego we wskazanym panstwie, jezeli od tej daty
zgloszenie w Urzedzie Patentowym dokonane zostanie w okresie:

1) 12 miesiecy - w przypadku zgloszen wynalazkow i wzoréw uzytkowych;

2) 6 miesiecy - w przypadku zgloszen wzorow przemystowych.

Data zgloszenia wynalazku lub wzoru uzytkowego moze by¢ przesunigta o 12 miesigcy
weze$niej, o ile zostalo prawidtowo dokonane zgloszenie wynalazku lub wzoru uzytkowe-
go we wskazanym panstwie.

Prawo to zostalo okre§lone w umowie migdzynarodowej — konwencji paryskiej, i jest to
tzw. pierwszenstwo konwencyjne.

Zgodnie z art. 4 lit. A konwencji paryskiej kazdy, kto dokonal prawidtowego zgloszenia
o udzielenie patentu na wynalazek, zgloszenia wzoru uzytkowego, wzoru przemystowego
lub znaku towarowego w jednym z panstw bedacych czlonkami Zwigzku, albo jego na-
stepca prawny, bedzie korzystal w celu dokonania zgtoszenia w innych panstwach z prawa
pierwszenstwa w terminach okreslonych w art. 4 lit. C.

Uznaje sie, ze kazde zgloszenie, ktére zgodnie z ustawodawstwem wewnetrznym kazdego
panstwa bedacego cztonkiem-strong konwencji paryskiej ma moc prawidlowego zgltosze-
nia krajowego, powoduje powstanie prawa pierwszenstwa.

Przez prawidtowe zgloszenie krajowe nalezy rozumie¢ kazde zgloszenie, ktdre jest wystar-
czajgce dla ustalenia daty jego dokonania w danym panstwie, niezaleznie od dalszego losu
tego zgloszenia.

g (uchylony)
a8 ¥ [Oznaczenie pierwszenstwal

1. Pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestra-
cji oznacza sig, na zasadach okreslonych w umowach miedzynarodowych, wedlug
daty wystawienia wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemyslowego w Rze-
czypospolitej Polskiej lub za granica, na wystawie miedzynarodowej oficjalnej lub
oficjalnie uznanej, jezeli zgloszenie w Urzedzie Patentowym tego wynalazku, wzoru
uzytkowego albo wzoru przemystowego zostanie dokonane w okresie 6 miesiecy od

tej daty.
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2. Pierwszenstwo do uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej prawa ochronnego na wzér
uzytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemyslowego oznacza si¢ takze wedlug da-
ty wystawienia wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego na innej niz okreslona
w ust. 1 wystawie w Rzeczypospolitej Polskiej, wskazanej przez Prezesa Urzedu Paten-
towego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej
»Monitor Polski”, jezeli zgloszenie w Urzedzie Patentowym tego wzoru uzytkowego
albo wzoru przemystowego zostanie dokonane w okresie 6 miesiecy od tej daty.

3. Wystawa, o ktdrej mowa w ust. 2, ma dawac rekojmie jej wiarygodnosci, w szczegol-
nosci posiada¢ ustalong renome i dlugoletnia tradycje.

4. Z inicjatywa wskazania wystawy, o ktorej mowa w ust. 2, wystepuje wlasciwy mini-
ster, wojewoda lub podmiot zawodowo zajmujacy sie organizacja wystaw, o ktorych
mowa w ust. 2.

1. Pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego
albo prawa z rejestracji

Data zgloszenia moze by¢ przesunieta maksymalnie o 6 miesiecy wczesniej wedlug daty
wystawienia wynalazku lub wzoru uzytkowego w Rzeczypospolitej Polskiej lub za granica,
na wystawie miedzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej. Przywilej ten okresla sie
mianem uprzedniego pierwszenstwa. Po wystawieniu przedmiotu wynalazku lub wzoru
uzytkowego na tego typu wystawie mozna wystapi¢ o ochrone tego przedmiotu do Urzedu
Patentowego RP. Fakt wystawienia przedmiotu na wystawie miedzynarodowej oficjalnej
lub oficjalnie uznanej nie powoduje utraty przez ten przedmiot nowosci pod warunkiem
zlozenia przez zglaszajacego wniosku o przyznanie daty pierwszenstwa z wystawy w ciagu
6 miesiecy od daty wystawienia.

2. Pierwszenstwo do uzyskania w RP prawa ochronnego na wzér
uzytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemystowego

Wzér uzytkowy moze skorzystac z daty pierwszenstwa wedlug daty wystawienia przed-
miotu wzoru na innej niz okreslona w ust. 1 wystawie w Rzeczypospolitej Polskiej, wskaza-
nej przez Prezesa Urzedu Patentowego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzedowym
Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski’, jezeli nastapito zgloszenie w Urzedzie Paten-
towym tego wzoru uzytkowego.

Wystawy opisane w ust. 2 wybierane s3 pod katem wiarygodnosci, musza posiadac usta-
long renome i dlugoletnig tradycje.

Wrhasciwy minister, wojewoda lub podmiot zawodowo zajmujacy si¢ organizacja wystaw
wystepuje z inicjatywa wskazania wystawy.
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A8 [Zbieg podstaw oznaczenia pierwszenstwa uprzedniego]

Jezeli wynalazek, wzér uzytkowy albo wzdr przemystowy, bedacy przedmiotem pierw-
szego prawidlowego zgloszenia, byl wczes$niej wystawiony na wystawie i korzystal,
od dnia wystawienia do dnia zgloszenia, z ochrony tymczasowej przewidzianej w Kon-
wengcji paryskiej, pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa
z rejestracji, o ktérym mowa w art. 14, oraz poczatek przewidzianych tam terminéw
do dokonania zgloszenia w Urzedzie Patentowym oznacza si¢ wedlug daty wystawie-
nia tego wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemyslowego na wystawie.

Artykul 16 przyznaje ochrone tymczasowg przewidziang w konwencji paryskiej dla wyna-
lazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego, bedacego przedmiotem pierwszego
prawidlowego zgloszenia korzystajacego z pierwszenstwa ze zgloszenia zagranicznego lub
byl wczesniej wystawiony na wystawie. Ochrona tymczasowa obowiazuje od daty pierw-
szenstwa.

Przyznanie ochrony tymczasowej oznacza, ze w momencie, kiedy wynalazek uzyska
ochrone w postaci patentu, uprawniony moze dochodzi¢ roszczen za okres, kiedy trwata
ochrona tymczasowa (art. 288 ust. 1 p.w.p.).

ANV [Zbywalnos¢ i dziedzicznos¢ pierwszenstwal

1. Pierwszenstwo, o ktorym mowa w art. 14 i art. 15' (uprzednie pierwszenstwo), jest
zbywalne i podlega dziedziczeniu.

2. Umowa o przeniesienie pierwszenstwa, o ktorym mowa w ust. 1, wymaga pod rygo-
rem niewazno$ci zachowania formy pisemne;j.

Prawo do uprzedniego pierwszenstwa jest prawem zbywalnym, podlegajacym dziedziczeniu,
a umowa o przeniesienie tego prawa wymaga pod rygorem uniewaznienia zachowania for-
my pisemnej (wyrok WSA w Warszawie z 30.06.2006 r., VI SA/Wa 2317/05, LEX nr 210147).

AR [Rowne pierwszenstwo]

Jezeli zgloszenia wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemyslowego dokonaly
niezaleznie od siebie co najmniej dwie osoby, ktdre korzystaja z pierwszenstwa ozna-
czonego ta sama data, prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z re-
jestracji przystuguje kazdej z tych oséb.

Artykut 18 p.w.p. przyznaje rdwne prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub
prawa z rejestracji dla oséb, ktére w tym samym dniu dokonaly zgloszenia wynalazku,
wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego. Liczy si¢ data dokonania zgloszenia, nie
jest istotna godzina.
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GE N [Dowdd pierwszenstwal

1. Na wniosek zglaszajacego Urzad Patentowy wydaje, w celu zastrzezenia pierwszen-
stwa, o ktérym mowa w art. 14, dowod dokonania zgloszenia wynalazku, wzoru uzyt-
kowego albo wzoru przemystowego w Urzedzie Patentowym (dowod pierwszenstwa).
2. Podstawa sporzadzenia dowodu pierwszenstwa moze by¢ tylko zgloszenie spelniaja-
ce wymagania okreslone w ustawie, jako dajace podstawe do uznania go za dokonane.

Jesli wynalazek lub wzér uzytkowy jest przedmiotem pierwszego zgloszenia, a zgtaszajacy
chce skorzysta¢ z pierwszenstwa na podstawie umowy miedzynarodowej, sktada wniosek
do Urzedu Patentowego o wydanie dowodu dokonania zgloszenia wynalazku, wzoru uzyt-
kowego albo wzoru przemystowego w Urzedzie Patentowym.

Zgloszenie, ktdre stanowi dowdd pierwszenstwa, musi spetnia¢ wymagania okreslone
w ustawie jako dajace podstawe do uznania go za dokonane, tzn. spelniajagce wyma-
gania okreslone dla wynalazkéw w art. 31 ust. 3 p.w.p.: dla wzoréw przemystowych —
w art. 108 p.w.p., a dla wzoréw uzytkowych — w art. 97 p.w.p.

\g#PJ08 [Przeniesienie patentu lub prawa na inng osobe do korzystania]

Twdrca wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemyslowego uprawniony do
uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji moze przenies¢ to pra-
wo nieodplatnie lub za uzgodniong zaplata na rzecz przedsi¢biorcy albo przekaza¢ mu
wynalazek, wzor uzytkowy albo wzor przemystowy do korzystania.

Twdrca wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego, ktdry jest uprawniony
do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, moze przenie$¢ to prawo
na rzecz przedsigbiorcy. Przeniesienie prawa moze nastgpi¢ nieodplatnie lub za ustalong
kwotg zaptaty. Twérca moze przekazaé swoje prawo przedsiebiorcy do korzystania, row-
niez nieodplatnie lub odplatnie. Umowa przeniesienia prawa do uzyskania patentu musi
mie¢ forme pisemng pod rygorem niewaznosci.

g 8P4 [Moment przejscia prawa do uzyskania patentu lub prawa
ochronnego na osobe uprawniong do korzystania

z patentu lub wzoru]

W przypadku przekazania wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego
do korzystania zgodnie z art. 20, z dniem jego przedstawienia na piSmie nastepuje
przejscie na przedsiebiorce prawa do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub pra-
wa z rejestracji, pod warunkiem przyjecia wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru
przemyslowego przez przedsiebiorce do wykorzystania i zawiadomienia o tym tworcy
w terminie 1 miesiaca, chyba ze strony ustalg inny termin.
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Za moment przejscia na przedsiebiorce prawa do uzyskania patentu, prawa ochronnego
lub prawa z rejestracji przekazanego przedsiebiorcy przez twoérce do korzystania uznaje sie
dzien przedstawienia go na pismie. Warunkiem jest przyjecie wynalazku, wzoru uzytko-
wego albo wzoru przemystowego przez przedsigbiorce do wykorzystania i zawiadomienia
o tym tworcy w terminie 1 miesigca, chyba Ze strony ustalg inny termin.

Przekazanie wynalazku do korzystania przez tego przedsiebiorce prowadzi do przejscia
prawa do patentu na tego przedsiebiorce. Przejécie prawa do patentu w trybie przekazania
go do korzystania przez przedsigbiorce nie obejmuje tylko uprawnienia do uzywania, ale
obejmuje przejécie prawa do patentu jako prawa do wlasnosci wynalazku. Na podstawie
tego przekazania tworca wyzbywa sie prawa do patentu jako prawa majagtkowego zbywal-
nego (wyrok NSA z10.04.2018 r., IT FSK 805/17, LEX nr 2494695).

g 8PP [Wynagrodzenie za korzystanie z patentu lub wzorul]

1. Jezeli strony nie umowily sie inaczej, tworca wynalazku, wzoru uzytkowego albo
wzoru przemystowego ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalaz-
ku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego przez przedsiebiorce, gdy prawo
korzystania z niego badz prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa
z rejestracji przystuguje przedsigbiorcy na podstawie art. 11 ust. 3 i 5 lub art. 21.

2. Jezeli strony nie uzgodnily wysokosci wynagrodzenia, wynagrodzenie to ustala si¢
w stusznej proporcji do korzysci przedsiebiorcy z wynalazku, wzoru uzytkowego al-
bo wzoru przemystowego, z uwzglednieniem okolicznosci, w jakich wynalazek, wzor
uzytkowy albo wzor przemyslowy zostal dokonany, a w szczegolnosci zakresu udzie-
lonej tworcy pomocy przy dokonaniu wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru prze-
myslowego oraz zakresu obowiazkow pracowniczych tworcy w zwiazku z dokonaniem
wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemyslowego.

3. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, wynagrodzenie wyplaca si¢ w catosci lub w czes-
ciach.

4. Calos¢ wynagrodzenia wyplaca si¢ najpozniej w terminie dwoch miesi¢cy od dnia
uzyskania pierwszych korzysci z wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemysto-
wego. W przypadku wyplaty wynagrodzenia w cze$ciach jego pierwsza czes¢ wyplaca
sie w terminie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, a pozostale czesci — najpozniej
w terminie dwoch miesiecy po uplywie kazdego roku, jednak w terminie nie dluzszym
niz 5 lat, liczac od dnia uzyskania pierwszych korzysci.

1. Prawo tworcy do wynagrodzenia

Artykut 22 okresla prawo tworcy do wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku, jesli
warunki wyplaty tego wynagrodzenia nie zostaly okreslone w umowie miedzy strona-
mi. Ma on zastosowanie, po pierwsze, wtedy gdy strony ustalily umownie prawo tworcy
do wynagrodzenia, po drugie, gdy z postanowienn umownych nie wynika jego wysokos¢,
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oraz, po trzecie, kiedy z umowy nie wynika sposdb wyplaty wynagrodzenia w calosci lub
w czedciach w terminach wskazanych przez ustawodawce (wyrok SN z24.01.2018 r., I PK
107/17, OSNP 2018/11, poz. 148).

Przepis ten przewiduje trzy przypadki, w ktdrych twdrcy przystuguje wynagrodzenie:

1) gdy rozwigzanie zostanie dokonane w wyniku wykonywania przez tworce obowiaz-
kow ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, a prawo do uzyskania patentu,
prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przystuguje pracodawcy lub zamawiajace-
mu bedacemu przedsiebiorcg (art. 11 ust. 3 p.w.p.);

2) kiedy tworca dokona wynalazku wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego przy
pomocy przedsiebiorcy, ktory korzysta z uzyskanego rozwigzania (art. 11 ust. 5 p.w.p.);

3) gdy przedsiebiorca nabywa prawo do uzyskania patentu prawa ochronnego lub prawa
z rejestracji w wyniku przekazania mu tego prawa przez twoérce wynalazku, wzoru
uzytkowego albo wzoru przemystowego do korzystania (art. 21 p.w.p.).

Umowa dotyczaca wynagrodzenia za korzystanie z wynalazku w warunkach przewidzia-
nych wart. 22 ust. 1 p.w.p., w tym przewidujaca rezygnacje z takiego wynagrodzenia przez
tworce, nie wymaga zadnej formy (wyrok SO w Olsztynie z 15.04.2019 r., 1 C 561/18, LEX
nr 2679749).

Wynalazek nie musi by¢ chroniony patentem, aby jego tworca byl uprawniony do wyna-
grodzenia po tym, jak zostal przekazany przedsiebiorcy do korzystania lub przeniesiony
na rzecz tego przedsiebiorcy (wyrok SO w Poznaniu z 6.04.2017 r., XII C 1012/15, LEX
nr 2322250).

2. Wysokos$¢ wynagrodzenia

Prawo tworcy do wynagrodzenia powstaje wtedy, gdy prawo do korzystania z dokonanego
przez tworce dobra albo prawo do patentu, prawa ochronnego badz prawa z rejestracji
przystuguje przedsigbiorcy. Przepis art. 22 ust. 2 p.w.p. zapewnia swobodg stronom i po-
zwala im uzgodni¢ wysoko$¢ wynagrodzenia. Mozliwe jest tu stosowanie umoéw indy-
widualnych i/lub regulaminéw wewnetrznych. Na wypadek braku umowy i regulaminu
ustawodawca nakazuje stosowaé kryterium stusznej proporcji. Strony umowy uzyskaly
dowolno$¢ w zakresie rozstrzygniecia, komu, za co i w jakim terminie pfaci¢. Podobnie
strony majg swobode ustalania zasad wyptaty wynagrodzenia. Dopiero w przypadku nie-
ustalenia w umowie kwestii wynagrodzenia zastosowanie znajduja reguly ustawowe.

Wysoko$¢ wynagrodzenia, zgodnie z art. 22 ust. 2 p.w.p., twdrca i przedsigbiorca moga
ustali¢ w drodze umowy, a gdy tego nie zrobig, zastosowanie znajduje regulacja ustawowa,
ktéra nakazuje ustalenie jego wysokos$ci w stusznej proporcji do korzysci, jakie przed-
siebiorca czerpie z wykorzystywania wynalazku (wyrok SA w Warszawie z 13.04.2017 r.,
I ACa 204/16, LEX nr 2457550).
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Wynagrodzenie nalezne tworcy za korzystanie z przekazanego przedsigbiorcy wynalaz-
ku, wzoru uzytkowego lub wzoru przemystowego jest wyplacane w catosci lub w cz¢s-
ciach.

3. Termin wyptaty wynagrodzenia dla twoércy

Jesli tworca oraz przedsiebiorca nie zawarli umowy regulujacej kwestie wynagrodzenia,
calo$¢ wynagrodzenia wyplaca si¢ najpozniej w terminie 2 miesiecy od dnia uzyskania
pierwszych korzysci z wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego.

Jesli wynagrodzenie wyptacane jest w czesciach, jego pierwsza czes¢ wyplaca sie w ter-
minie 2 miesiecy od dnia uzyskania pierwszych korzysci, a pozostate czeéci — najpdzniej
w terminie 2 miesiecy po uplywie kazdego roku, jednak w terminie nie dluzszym niz
5 lat, liczac od dnia uzyskania pierwszych korzysci. Z tego przepisu wynika rowniez fakt,
ze uprawnienie do uzyskania wynagrodzenia ulega przedawnieniu po uplywie 5 lat od
dnia uzyskania pierwszych korzysci przez przedsigbiorce.

Tworca, ale tylko uprawniony do uzyskania patentu (a wiec ten, ktérego nie dotycza wy-
jatki wskazane w art. 11 ust. 2, 315 p.w.p.), moze odplatnie badz nieodptatnie przenies¢
na przedsigbiorce prawo do korzystania z wynalazku (art. 20 p.w.p.). Z momentem przed-
stawienia wynalazku na pismie i przyjecia go przez przedsiebiorce oraz zawiadomienia
o tym tworcy prawo do uzyskania patentu przechodzi na przedsiebiorce (art. 21 p.w.p.).
W takim przypadku dochodzi jednak do zmiany osoby uprawnionej do uzyskania paten-
tu w drodze umownej (czyli do przeniesienia wlasnosci wynalazku — prawa majatkowego
w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od 0s6b fizycznych). Nabycie przez przed-
siebiorce prawa od uzyskania patentu ma charakter pochodny.

Réwniez w sytuacji, gdy wynalazek dokonywany jest przy pomocy przedsigbiorcy
(a wiec nie w ramach umoéw, o ktorych mowa w art. 11 ust. 3 p.w.p.), strony moga usta-
li¢, Ze poza przystugujacym przedsiebiorcy z mocy prawa uprawnieniem do korzystania
z wynalazku we wlasnym zakresie bedzie mu przystugiwalo w catoéci lub w czesci prawo
do uzyskania patentu (art. 11 ust. 5 p.w.p.). Gdy strony skorzystaja z tej mozliwosci,
dojdzie do przeniesienia prawa do uzyskania patentu z twoércy na przedsiebiorce i do
nabycia pochodnego prawa majatkowego (wyrok NSA z 21.08.2009 r., IT FSK 452/08,
LEX nr 524601).

8P EN [Podwyzszenie wynagrodzenia]

Wynagrodzenie tworcy wynalazku, wzoru uzytkowego albo wzoru przemystowego,
okreslone i wyplacone na podstawie przepisow art. 22 ust. 2 i 3, powinno by¢ podwyz-
szone, jezeli korzysci osiagniete przez przedsiebiorce okaza sie znaczaco wyzsze od
korzysci przyjetych za podstawe do ustalenia wyplaconego wynagrodzenia.

Magdalena Jezierska-Zigba 73



Art. 23 Tytut II. Wynalazki, wzory uzytkowe i wzory przemystowe

Przepis ten daje mozliwo$¢ podwyzszania jedynie wynagrodzenia, o ktorym mowa
w art. 22 ust. 2 p.w.p., a wiec takiego, ktore zostato ustalone nie jako wynagrodzenie ry-
czaltowe, lecz wedle kryteriow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 p.w.p., czyli opartego na
stusznej proporcji korzysci przedsiebiorcy z wynalazku, z uwzglednieniem okolicznosci,
w jakich wynalazek, wzdr uzytkowy albo wzor przemystowy zostat dokonany, a w szcze-
gblnosci zakresu udzielonej twdrcy pomocy przy dokonaniu wynalazku oraz zakresu obo-
wigzkéw pracowniczych tworcy w zwigzku z dokonaniem wynalazku.

Jesli do okreslenia wynagrodzenia tworcy doszto w umowie, to twoérca bedzie mogt zadaé
na podstawie art. 23 p.w.p. podwyzszenia wynagrodzenia umownego tylko wtedy, jezeli
strony okreslity jego wysoko$¢ na podstawie planowanych korzysci z zastosowania wyna-
lazku albo wzoru. Artykut 23 p.w.p. nie znajdzie zastosowania w przypadku uzgodnione-
go wynagrodzenia ani w przypadku innego niz okreslony w art. 22 ust. 2 p.w.p. sposobu
okreslenia wysokosci wynagrodzenia, w szczegolnosci zas wowczas, gdy strony przewi-
dziaty wynagrodzenie ryczaltowe (wyrok SA w Warszawie z 13.04.2017 r., I ACa 204/16,
LEX nr 2457550).
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Wynalazki i patenty

Rozdziat 1
Wynalazek

gL [Warunki przyznania patentu]

Patenty sa udzielane - bez wzgledu na dziedzing techniki - na wynalazki, ktore s3 no-
we, posiadaja poziom wynalazczy i nadaja sie do przemyslowego stosowania.

1. Przestanki udzielenia patentu

Patenty s3 udzielane na rozwigzania, ktore tacznie spelniajg trzy przestanki wskazane
w art. 24 p.w.p., czyli sa nowe, nieoczywiste i nadaja si¢ do przemystowego stosowa-
nia. Brak ktorejkolwiek z tych przestanek sprawia, ze niemozliwe jest udzielenie pa-
tentu na wynalazek (wyrok WSA w Warszawie z 13.12.2017 r., VI SA/Wa 832/17, LEX
nr 2440720).

2. Charakter techniczny wynalazku

Wynalazek musi réwniez mie¢ tzw. charakter techniczny. Przy interpretacji wymogu tech-
nicznego charakteru rozwigzania, zawartego w art. 24 p.w.p., nalezy przyjmowa¢ w mak-
symalnym stopniu jego europejska wyktadnie, korzystajac przede wszystkim z dorobku
praktyki Europejskiego Urzedu Patentowego, wyrazonej w tzw. Wytycznych EUP. Pod-
stawe dokonywania wykladni wymogu ,,technicznego charakteru rozwigzania” powinien
stanowi¢ art. 24 p.w.p. oraz przepisy Porozumienia TRIPS, jak i konwencji monachijskiej,
stanowigce czes¢ krajowego porzadku prawnego, w tym orzecznictwo EUP - stosow-
nie do art. 91 ust. 1 Konstytucji RP (wyrok NSA z 22.07.2014 r,, II GSK 717/13, LEX
nr 1519190).
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Rozwigzanie oznacza, ze wynalazek jest swoistg recepty okreslajacg poszczegolne kroki,
ktore musza by¢ zrealizowane w celu osiggnigcia danego efektu technicznego. Wynalazek
nie jest zatem ideg, lecz instrukcjg osiagniecia okreslonego rezultatu. W zwiazku z tym nie
bedzie wynalazkiem sama idea wynalazcza ani wskazanie jedynie efektu technicznego, bez
okreslenia, jak ten efekt techniczny jest osiggany. Owo konkretne rozwigzanie musi mie¢
charakter techniczny, ktdry to uznaje sie powszechnie za konstytutywng ceche wynalazku,
ktorej bezwzgledne spelnienie warunkuje dalszg analize ustawowych warunkéw ochrony.
Jak stwierdzit NSA w wyroku z 16.03.2011 r. (IT GSK 374/10, LEX nr 1080129), ,,zasad-
nicze znaczenie w ocenie zdolnosci patentowej ma kryterium technicznego charakteru
wynalazku, bowiem niestwierdzenie przez Urzad Patentowy tej przestanki skutkuje uzna-
niem braku zdolnosci patentowej zgloszonego wynalazku i powoduje, iz dalszego badania
nie prowadzi si¢, a ochrona patentowa jest wykluczona” (zob. wyrok WSA w Warszawie
2 18.05.2018 ., VI SA/Wa 1144/17, LEX nr 2557483).

Naczelny Sad Administracyjny stwierdzil, Ze istnieje koniecznos¢ uwzglednienia przy
interpretacji tego przepisu w zakresie oceny technicznego charakteru zgloszonego roz-
wigzania oraz przestanek zdolnosci patentowej art. 52 ust. 1 Konwencji o udzielaniu pa-
tentow europejskich, praktyki orzeczniczej i wytycznych EUP, zastosowania art. 27 ust. 1
TRIPS, a takze niestosowania § 34 ust. 1 zarzgdzenia Prezesa Urzedu Patentowego RP
z 23.03.1993 r. jako podstawy prawnej udzielenia lub odmowy udzielenia patentu na wy-
nalazek (wyrok NSA z 13.11.2019 r., IT GSK 2664/17, LEX nr 2745309).

3. Kategorie wynalazkow

Wyrdzniamy nastepujace kategorie wynalazkow:

- przedmiot - dotyczacy ksztalttu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwalej postaci,
np. urzadzenie;

- substancje — dotyczace zwigzkéw chemicznych, kompozycji farmaceutycznych, klejow;

- sposdb - dotyczacy sekwencji wykonywanych czynnos$ci w procesie np. wytwarzania
substancji chemicznej;

- zastosowanie — dotyczy zastosowania wynalazkéw opisanych w powyzszych katego-
riach, np. zastosowanie substancji leczniczej.

4. Wynalazek w kategorii sposobu

Wynalazek w kategorii sposobu jest scharakteryzowany przez zespdt czynnosci, operacji
jednostkowych badz proceséw technologicznych - rozumianych jako oddziatywanie na
materie badz na sygnaly (zmiane stanu lub postaci), uporzadkowanych wedtug ustalonej
z gory kolejnosci, jak réwniez $rodki techniczne do ich realizacji np. materialy, surowce,
aparatura, narzedzia oraz warunki, w ktérych te czynnosci si¢ przeprowadza (np. tem-
peratura, czas trwania, ci$nienie itp.) i stosowane surowce (wyrok WSA w Warszawie
221.02.2018 r., VI SA/Wa 1729/17, LEX nr 2780517).
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Sposdb wytwarzania obejmuje facznie cigg operacji, co powoduje, Ze zastrzezenie chroni
sekwencje wymienionych etapéw w catosci, a nie poszczegdlne etapy jako odrebne rozwia-
zania (wyrok NSA z 16.01.2013 r., I GSK 1948/11, LEX nr 1341523).

g 8758 [Definicja nowosci i stanu techniki]

1. Wynalazek uwaza si¢ za nowy, jeéli nie jest on czescia stanu techniki.

2. Przez stan techniki rozumie sie wszystko to, co przed data, wedlug ktorej oznacza
sie pierwszenstwo do uzyskania patentu, zostalo udostepnione do wiadomosci po-
wszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub
ujawnienie w inny sposéb.

3. Za stanowigce czes$¢ stanu techniki uwaza si¢ rowniez informacje zawarte w zglo-
szeniach wynalazkow lub wzoréow uzytkowych, korzystajacych z wcze$niejszego
pierwszenstwa, nieudostepnione do wiadomoséci powszechnej, pod warunkiem ich
ogloszenia w sposdob okreslony w ustawie.

4. Przepisy ust. 1-3 nie wylaczaja mozliwosci udzielenia patentu na wynalazek doty-
czacy substancji lub mieszanin stanowiacych cze$¢ stanu techniki do zastosowania lub
zastosowania w $cisle okreslony sposob w sposobach leczenia lub diagnostyki, o kto-
rych mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3, pod warunkiem ze takie zastosowanie nie stanowi
czesci stanu techniki.

5. Przepisy ust. 1 i 2 nie wylaczaja mozliwosci udzielenia patentu na wynalazek, jezeli
jego ujawnienie nastapilo nie wcze$niej niz sze§¢ miesiecy przed dniem dokonania
zgloszenia wynalazku i bylo spowodowane oczywistym naduzyciem w stosunku do
zglaszajacego lub jego poprzednika prawnego.

1. Przestanka nowosci

Wynalazek zostanie uznany za nowy, jesli nie bedzie udostepniony do wiadomosci pub-
licznej przed tzw. datg pierwszenstwa.

2. Zbieznos$¢ wszystkich cech

Aby wykaza¢ brak nowosci rozwiazania, nalezy udowodni¢ spetnienie facznie trzech na-
stepujacych przestanek: udostepnienie rozwigzania technicznego musi nastapi¢ do wiado-
mosci powszechnej; udostepnienie musi nastapi¢ w takim zakresie, aby dla znawcy danej
dziedziny ujawnione zostaly dostateczne dane do stosowania wynalazku i udostepnienie
to musi nastgpic¢ przed data, wedtug ktdrej oznacza si¢ pierwszenstwo do uzyskania paten-
tu (wyrok WSA z23.01.2017 r., VI SA/Wa 1191/16, LEX nr 2301723).

W celu oceny nowosci spornego wynalazku nalezy zgodnie z art. 25 p.w.p. dokona¢
badania, czy nie jest on czescig stanu techniki, przez poréwnanie przedstawionego w za-
strzezeniu patentowym zespolu cech osobno z kazdym z przedstawionych w sprawie
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przez wnioskodawce dowodow, ktore przed data, wedtug ktorej oznacza sie pierwszen-
stwo do uzyskania patentu, dotyczyly powszechnych ujawnien zespoléw cech przeciw-
stawionych rozwigzan (wyrok WSA w Warszawie z 8.03.2017 r., VI SA/Wa 1554/16, LEX
nr 2271826).

3. Ujawnienie wynalazku

Ujawnienie wynalazku nastepuje wtedy, gdy z wynalazkiem mogt (cho¢ niekoniecznie
musial) zapoznac¢ si¢ nieoznaczony krag oséb, na co wskazal Naczelny Sad Administra-
cyjny w wyroku z 20.12.2011 r., II GSK 1283/10, LEX nr 1134642: ,,Podanie wynalazku do
wiadomosci oznaczonego (zamknietego) kregu osob, zwlaszcza zwigzanych obowigzkiem
zachowania tajemnicy stuzbowej, nie jest uwazane za udostepnienie wynalazku publicz-
nosci”

Sad Najwyzszy stwierdzil: ,,do podania wynalazku do wiadomosci powszechnej dochodzi
dopiero wtedy, gdy rozwigzanie bylo dostepne dla nieograniczonego z géry kregu osob,
ktore mogly sie z tym rozwigzaniem zapozna¢ poprzez wlasne obserwacje pozwalajace
na przyswojenie sobie regut technicznego dziatania bedacego przedmiotem wynalazku.
Dlatego tez ograniczenie tego kregu osob do czlonkéw komisji ekspertow, pracownikow
placéwki badawczej czy przedsiebiorstwa produkeyjnego, nie spetnia omawianej przestan-
ki - nawet przy uwzglednieniu mozliwosci przekazania przez nich wiadomosci innym
osobom. Stad podany w przepisie przyklad jawnego stosowania jako udostepnienia po-
wszechnego oznacza jawno$¢ nie w stosunku do pracownikéw jednostki stosujacej, lecz
prowadzenie procesu produkcyjnego w sposdb umozliwiajacy zapoznanie si¢ z istotg roz-
wigzania réwniez innej dowolnej osobie” (wyrok SN z 24.10.1984 r., IV PRN 5/84, WUP
1985/4,s. 212).

4. Sposoby ujawnienia

Wojewodzki Sad Administracyjny stwierdzil, ze: ,Najbardziej typowe tzn. najczesciej
w praktyce wystepujace formy ujawnienia wynalazku to publikacja wynalazku, jawne
stosowanie wynalazku oraz wystawienie wynalazku na wystawie publicznej. Nie jest to
wszakze pelny katalog form ujawnienia. Nowo$¢ wynalazku niweczg takze inne formy
udostepnienia go publiczno$ci, na przyklad wylozenie pracy doktorskiej zawierajacej opis
wynalazku w bibliotece naukowej, zademonstrowanie wynalazku w telewizji, Internecie
czy przedstawienie w audycji radiowej itp. Nie kazda jednak informacja udostepniona do
wiadomosci powszechnej przed datg pierwszenstwa szkodzi nowosci wynalazku. Prawnie
relewantne jest tylko tzw. udostepnienie dostateczne, tj. dokonane w sposob ujawniaja-
cy dla znawcy dostateczne dane dla stosowania wynalazku” (wyrok WSA z 27.08.2014 .,
VI SA/Wa 1023/14, LEX nr 2078979).
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5. Ujawnienie przedmiotu bez pokazania jego istotnych cech

Nie uznano za skuteczne ujawnienie wydruku ze strony internetowej przedmiotu zglosze-
nia bez pokazania jego istotnych z punktu widzenia wynalazku cech. ,Wydruk jednego ar-
kusza ze strony internetowej (...), przedstawiajacego fragment ramy roweru, z datg sprzed
daty zgloszenia wynalazku, nie ujawnial Zadnego przekroju ksztattownika, a tym bardziej
przekroju ksztaltownika zastrzeganego w ww. zastrzezeniach patentowych spornego paten-
tu. Niezaleznie od jego stabej jako$ci, material ten ewentualnie wskazywal na udostgpnienie
z okreslona datg mozliwoéci zamawiania ram rowerowych z gérna rurg o nieznanym prze-
kroju. Nie dowodzi natomiast powszechnego udostgpnienia spornego wynalazku przed
data jego pierwszenstwa” (wyrok NSA z 14.05.2019 r., IT GSK 1966/17, LEX nr 2688553).

Informacje ze stanu techniki mogg by¢ uznane za udostepnienie do wiadomosci po-
wszechnej, jezeli sa wystarczajace dla znawcy, biorgc pod uwage podstawowa wiedze
w czasie zgloszenia w tej dziedzinie. Stosowanie (wynalazku) niemajace jawnego charak-
teru wystepuje zas tylko wtedy, gdy do pomieszczen, w ktorych jest realizowana produkcja,
nie majg dostepu osoby postronne (decyzja Komisji Odwotawczej Urzedu Patentowego
29.03.1976 1., 1775/75).

Udostepnienie wynalazku, wzoru uzytkowego lub jego stosowanie w ramach przedsiebior-
stwa lub instytutu naukowego nie stanowi ujawnienia w rozumieniu art. 25 p.w.p., pod
warunkiem Zze przedsiewzielo kroki zmierzajace do zachowania tajemnicy (wyrok NSA
228.03.2002 r., IT SA 3487/01, LEX nr 680742).

6. Dokument ze stanu techniki

Jezeli w przeciwstawionym dokumencie wystepuje wyrazne odniesienie do innego doku-
mentu, jako dostarczajacego wiecej szczegotowych informacji dotyczacych pewnych cech,
to takie informacje s3 uwazane za wlaczone do przeciwstawionego dokumentu zawiera-
jacego to odniesienie, pod warunkiem ze réwniez ten dokument byt dostepny publicznie
w dacie publikacji przeciwstawienia. Data brana pod uwage przy ocenie nowosci jest zawsze
data podstawowego przeciwstawionego dokumentu (tj. dokumentu, ktory moze zawiera¢
ewentualne dalsze odniesienia). Takze stan techniki w zakresie, w jakim jest w dokumencie
opisany, jest uwazany za zawarty w tym dokumencie. Dozwolone jest uzywanie stownikéw
lub podobnych publikacji w celu interpretowania specjalistycznych terminéw stosowanych
w dokumentach (Poradnik wynalazcy, red. A. Pyrza, Warszawa 2017, s. 128).

Brak nowosci moze by¢ tez rozumiany (w sposéb dorozumiany) w tym sensie, ze wykona-
nie pouczenia ze stanu techniki mogtoby w sposdb nieuchronny prowadzi¢ do rezultatu
wchodzacego w zakres ochrony rozpatrywanego wynalazku. Gdy znane sg np. substraty
i znany jest sposob postepowania, to wytworzony wytwor mozna uznaé za znany (Porad-
nik wynalazcy, red. A. Pyrza, Warszawa 2017, s. 129).
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7. Pojecie stanu techniki

Przy merytorycznej ocenie nowosci rozwigzania konieczne jest uwzglednienie w zasadzie
calego stanu techniki. Rozwigzanie uwaza sie za cz¢$¢ stanu techniki, gdy przed data jego
pierwszenstwa zostalo udostepnione do wiadomosci powszechnej w sposéb ujawniajacy
dla znawcy dostateczne dane do jego stosowania w $wietle stanu techniki (lub w postaci
ujawniajgcej rozwigzanie zgloszone do ochrony jako wynalazek lub wzor uzytkowy).

Na przyklad nieuwierzytelnione kopie wydrukow ze strony internetowej nie sg uznawane
za dowod w sprawie (wyrok WSA w Warszawie z 24.01.2020 r., VI SA/Wa 2046/19, LEX
nr 2976906).

Wiadomo$¢ e-mail dotyczaca oferty handlowej i sprzedazy urzadzenia mimo zawartej na
koncu wiadomosci klauzuli poufnosci nie powinna by¢ uznana za poufna. Z klauzuli wy-
nika, ze wiadomo$¢ wraz zalacznikami moze zawiera¢ informacje chronione prawem. Sad
uznal, ze tajemnicg moga by¢ objete szczegdly samej transakcji czy np. cena sprzedazy, ale
nie informacje dotyczace produktu dostepnego w sprzedazy. Nie mozna réwniez uznac,
ze skoro wiadomos¢ zostala wystosowana wylacznie do skarzacej i nie byta ona publicznie
dostepna, to nie moze dowodzi¢ oferowania urzadzenia o opisanych w tej wiadomosci
cechach w powszechnie dostepnej ofercie. Sad uznal, ze z tresci wiadomosci wprost wy-
nika, iz oferowany do sprzedazy przedmiot byt dostepny w sprzedazy, w zréznicowanych
w zaleznosci od preferencji potencjalnego klienta wersjach, w tym wersji najszerszej, z ca-
tym osprzetem i akcesoriami. Ponadto, urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci CE oraz
PPOZ i zostalo przebadane pod katem dopuszczenia do uzytku.

Te przestanki §wiadczg o tym, ze wiadomo$¢ e-mail zawierajaca informacje zawarte w ofer-
cie urzadzenia dostepne na stronie internetowej mimo klauzuli poufnosci powinna zo-
sta¢ uznana za dokument ze stanu techniki przeczacy nowosci rozwigzania (wyrok WSA
w Warszawie z 24.01.2020 r., VI SA/Wa 2046/19, LEX nr 2976906).

8. Badanie nowosci

Dla wykazania braku nowosci wynalazku konieczne jest przeciwstawienie mu konkretne-
go rozwigzania niweczacego w aspekcie materialnym i temporalnym ten przymiot. Istotne
jest, aby przeciwstawione jedno rozwigzanie charakteryzowato sie takim samym zesta-
wieniem cech technicznych budowy co rozwigzanie badane (wyrok WSA w Warszawie
221.04.2017 r., VI SA/Wa 2187/16, LEX nr 2418735).

Badaniu poddawane jest rozwigzanie w calosci, nie tylko jego wybrane cechy techniczne.
Jesli cechg znamienng badanego wynalazku w postaci hulajnogi jest element pozwalajacy
na jej ztozenie, to ocenie podlega hulajnoga z tym wiasnie elementem konstrukcyjnym
odpowiedzialnym za skladanie, a nie sam element sktadajacy.
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Dla wykazania braku nowosci konieczne jest w zasadzie przeciwstawienie zgloszeniu kon-
kretnego rozwiazania o identycznych w istocie cechach. Nie wystarczy dowies¢, ze istotne
elementy wynalazku s znane kilku odrebnym rozwigzaniom zaliczanym do stanu techni-
ki. Zarzut braku nowosci rozwigzania wymaga udowodnienia, iz opatentowany wynalazek
jest tozsamy z rozwigzaniem wczesniej zgtoszonym do ochrony, na ktéry udzielono paten-
tu. Dla skuteczno$ci zarzutu braku nowosci nie wystarcza wiec podobienstwo pdzniej zgto-
szonego rozwigzania do opatentowanego wynalazku z wcze$niejszym pierwszenstwem,
zwlaszcza w sytuacji, gdyby wykazano, ze doszto do uzyskania nieoczywistego efektu wy-
nalazku w $wietle wcze$niejszego stanu techniki. Rozwigzanie jest patentowalnym wyna-
lazkiem, o ile w obszarze technicznym jest przynajmniej jeden nowy nieoczywisty element
(wyrok WSA w Warszawie z 30.03.2009 r., VI SA/Wa 1837/08, LEX nr 1061908).

9. Cechy techniczne wystepujace w tym samym
powiazaniu lub w tej samej funkgji

Dla wykazania braku nowosci konieczne jest przeciwstawienie danemu rozwigzaniu kon-
kretnego rozwigzania o identycznych w istocie cechach. Nalezy wigc przeciwstawi¢ rozwigza-
nie, w ktérym cechy techniczne wystepuja w tym samym powigzaniu lub w tej samej funkeji
co w rozwigzaniu chronionym. Nie wystarczy dowies¢, ze poszczegdlne istotne elementy
danego rozwigzania s znane z kilku odrebnych rozwigzan zaliczonych do stanu techniki.
Danemu rozwigzaniu trzeba przeciwstawi¢ konkretne wczesniejsze rozwigzanie tego same-
go problemu (wyrok WSA w Warszawie z 25.05.2006 1., VI SA/Wa 657/06, LEX nr 230481).

10. Teoria ekwiwalentow

Z teorig ekwiwalentéw mamy do czynienia wtedy, kiedy na poréwnywane cze¢sci wyna-
lazku patrzymy nie pod katem identycznosci, a funkcjonalnosci. Oznacza to, ze oceniamy,
czy dwa elementy sg sobie rownowazne, czy stuzg osiaganiu tego samego celu, czy spetnia-
ja te same funkcje techniczne, czy prowadza do uzyskania tego samego efektu techniczne-
go. Jesli tak, to elementy te mozna uzna¢ za ekwiwalentne.

Zasada ta zostala zaczerpnieta z Protokotu interpretacyjnego do art. 69 konwencji o pa-
tencie europejskim.

Urzad Patentowy natomiast twierdzi, Ze nie mozna uwzglednia¢ znanych ekwiwalentéw
podczas oceny nowosci zgloszonego do ochrony rozwigzania. ,,Przeciwstawiony doku-
ment szkodzi nowosci wynalazku, jezeli istota tego wynalazku daje si¢ w sposdb jedno-
znaczny i bezposredni wywies¢ z tego dokumentu. Informacje moga by¢ udostgpnione
w dokumencie wyraznie lub w sposéb dorozumiany, np. fakt ujawnienia zastosowania
gumy w okoliczno$ciach, z ktérych jasno wynika, ze sg uzywane jej elastyczne wlasciwosci,
nawet jezeli nie jest to wyraznie stwierdzone, szkodzi nowosci innego wynalazku polega-
jacego na zastosowaniu materiatu o wlasciwosciach elastycznych. Okredlenie «w sposob
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jednoznaczny i bezposredni» oznacza, ze nie nalezy interpretowac pouczenia wynikajace-
go z tego dokumentu w ten sposob, ze obejmuje ono réwniez dobrze znane ekwiwalenty
(nieprzedstawione w dokumencie) i w ten sposob szkodzi nowosci wynalazku. Taka ocena
jest mozliwa dopiero wtedy, gdy rozpatrujemy poziom wynalazczy wynalazku” (Poradnik
wynalazcy, red. A. Pyrza, Warszawa 2009, s. 119).

11. Informacje zawarte w zgtoszeniach wynalazkéw
lub wzoréw uzytkowych

Za stanowigce cze$¢ stanu techniki uwaza sie rowniez informacje zawarte w zgloszeniach
wynalazkéw lub wzoréw uzytkowych, korzystajacych z wezesniejszego pierwszenstwa, nie-
udostepnione do wiadomosci powszechnej, pod warunkiem ich ogloszenia w sposdb okres-
lony w ustawie. Jezeli badane zgloszenie pod wzgledem nowosci zostato dokonane w okresie
pomiedzy datg zgloszenia a datg publikacji wezesniejszego zgloszenia, to zgloszenie wezes-
niejsze moze by¢ brane pod uwage podczas oceny nowosci, pod warunkiem ze zostato opub-
likowane (wyrok WSA w Warszawie z 17.06.2011 r., VI SA/Wa 333/11, LEX nr 996417).

Do definicji zgtoszenia wcze$niejszego zaliczajg sie rowniez zgloszenia europejskie zgod-
niezart. 4 ust. 1 ustawy z 14.03.2003 r. o dokonywaniu europejskich zgtoszen patentowych
oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2),
ktory wskazuje, ze do kazdego europejskiego zgloszenia patentowego opublikowanego
w sposob okreslony w konwencji o patencie europejskim, w ktérym Rzeczpospolita Pol-
ska zostala wyznaczona jako kraj ochrony, stosuje si¢ odpowiednio przepisy art. 25 ust. 3,
art. 26 ust. 2 i art. 287 oraz (z zastrzezeniem ust. 2) art. 288 p.w.p.

12. Ogolne ujawnienie wobec szczeg6towego rozwigzania

Nalezy pamieta¢, ze moze sie zdarzy¢, iz szczegdtowe rozwiazanie bedzie oceniane wo-
bec ogélnego ujawnienia. W takiej sytuacji nie mozna postawi¢ zarzutu braku nowosci.
W przeciwnym przypadku natomiast szczegélowe ujawnienie bedzie niweczylo nowos¢
rozwigzania opisanego bardzo ogélnikowo, np. szczegdtowe wskazanie argonu bedzie ni-
weczylo nowosé¢ dla ogdlnego wskazania gazu.

13. Nowe zastosowanie dla znanej substancji badz mieszaniny

Artykut 25 ust. 4 p.w.p. przewiduje mozliwosci udzielenia patentu na wynalazek dla sub-
stancji lub mieszanin znanych ze stanu techniki do nowego zastosowania lub zastosowania
w cisle okreslony sposob w sposobach leczenia lub diagnostyki, o ktérych mowa w art. 29
ust. 1 pkt 3 p.w.p.

»Znany produkt do nowego zastosowania” moze by¢ chroniony na podstawie omawianego
artykulu, o ile zastosowanie to nie jest czescig stanu techniki.
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Pierwsze zastosowanie medyczne (first medical use) dotyczy pierwszego, nieznanego do-
tad zastosowania znanej substancji chemicznej lub mieszaniny substancji chemicznych do
leczenia znanej lub nowej choroby, np. produkt X do zastosowania jako lek.

Jesli substancja jest znana z jej medycznego zastosowania, to mozliwa jest ochrona jej
drugiego lub kolejnego zastosowania do leczenia innych choréb (second or further medical
use), np. produkt X do zastosowania w leczeniu nowotworu.

Przepisy ust. 1 i 2 nie wylaczaja mozliwosci udzielenia patentu na wynalazek, jezeli jego
ujawnienie nastgpilo nie wczesniej niz 6 miesiecy przed dniem dokonania zgloszenia wy-
nalazku i bylo spowodowane oczywistym naduzyciem w stosunku do zglaszajacego lub
jego poprzednika prawnego.

g 871 [Poziom wynalazczy]

1. Wynalazek uwaza sie za posiadajacy poziom wynalazczy, jezeli wynalazek ten nie
wynika dla znawcy, w sposob oczywisty, ze stanu techniki.

2. Przy ocenie poziomu wynalazczego nie uwzglednia si¢ zgloszen, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 3.

1. Uwagi ogdlne

Przy merytorycznej ocenie nieoczywistosci rozwigzania konieczne jest uwzglednienie
w zasadzie catego stanu techniki. Rozwigzanie uwaza sie za oczywiste, gdy w $wietle stanu
techniki ujawnionego w jednym lub Iacznie w kilku rozwigzaniach wynika ono w sposdb
oczywisty dla znawcy posiadajacego przecietna wiedze z danej dziedziny. W szczegdlnosci
za rozwigzania oczywiste uwaza sie rutynowe dostosowanie znanego rozwigzania do da-
nych warunkoéw, proste wykorzystanie znanej zasady dla osiagniecia oczywistego w swietle
tej zasady celu, proste zastapienie znanych $rodkow technicznych w znanym rozwiazaniu
ich ekwiwalentami lub proste skojarzenie kilku znanych rozwigzan (wyrok WSA w War-
szawie z 8.03.2017 r., VI SA/Wa 1558/16, LEX nr 2328893).

Odmiennie niz przy badaniu nowosci, argumentéw przeciwko nieoczywistosci wynalaz-
ku poszukiwa¢ mozna wiec nie tylko przez przeciwstawienie mu konkretnych znanych
rozwigzan, lecz przy uwzglednieniu calego stanu techniki. W wyniku takich badan moze
okazac sie, ze rozwiazanie jest nowe, lecz mimo to wynika w sposob oczywisty ze stanu
techniki, na ktory sktadajg sie informacje mogace by¢ przeciwstawione projektowi zgtoszo-
nemu w celu opatentowania badz wynalazkowi juz opatentowanemu. Metodg zmierzajaca
do ustalenia, czy wynalazek spetnia kryterium nieoczywistosci, jest ustalenie najblizsze-
go stanu techniki jako jednej lub kilku publikacji, na tle ktorych specjalista najtatwiej
doszedlby do wynalazku. Nastepnie formuluje sie problem techniczny przez okreslenie
cech zastrzeganego wynalazku, ktdre nie wystepuja w najblizszym stanie techniki. Zabieg
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ten pozwala na oceng postepu technicznego wnoszonego przez wynalazek. W rezultacie,
w wyniku powyzszych ustalen, zmierza si¢ do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy spe-
cjalista znajacy najblizszy stan techniki przy rozpatrywaniu problemu technicznego zasto-
sowanego w wynalazku miatby mozliwo$¢ bez dokonan twoérczych, w sposéb zawodowy
i rutynowy, dojs¢ do zastrzeganego rozwigzania.

Uznac nalezy, ze patent powinien by¢ udzielony tylko na takie rozwigzanie techniczne, ktére
reprezentuje kwalifikowany poziom wynalazczy. Nie oznacza to jednak, ze przedmiotem pa-
tentu moga by¢ tylko wynalazki epokowe, rewolucjonizujgce technike, bowiem wystarczajg-
ce jest, aby wynalazek byt czyms wiecej niz rutynowg tylko wiedza mechanika lub inZyniera.

2. Stan techniki

Dla ustalenia braku poziomu wynalazczego rozwigzania musi by¢ udowodnione spelnie-
nie tgcznie trzech nastepujacych przestanek: 1) udostepnienie rozwigzania technicznego
do wiadomosci powszechnej; 2) udostepnienie musi nastgpi¢ w takim zakresie, aby dla
znawcy danej dziedziny ujawnione zostaly dostateczne dane do stosowania tego rozwig-
zania bez pracy tworczej; 3) udostepnienie to musi nastapi¢ przed data, wedtug ktorej
oznacza sie prawo do uzyskania prawa ochronnego (wyrok NSA z 5.07.2017 r., II GSK
3071/15, LEX nr 2325013).

Rozwazenie oczywisto$ci polega na udzieleniu odpowiedzi, czy przed data pierwszenstwa,
biorgc pod uwage déwczesny stan techniki (a zatem najpdzniej na date zgloszenia), prze-
cietny znawca techniki, do ktorej nalezy rozwiazanie, doszediby do niej. Jezeli odpowiedz
jest twierdzaca, to znaczy, Ze rozwigzanie jest oczywiste (wyrok NSA z 8.08.2017 r., I GSK
3482/15, LEX nr 2424915).

Argumentéw przeciwko nieoczywisto$ci wynalazku poszukiwa¢ mozna nie tylko przez
przeciwstawienie mu konkretnych znanych rozwigzan, lecz przy uwzglednieniu calego
stanu techniki. Metoda zmierzajacg do sprawdzenia, czy wynalazek spelnia kryterium
nieoczywistosci, jest ustalenie najblizszego stanu techniki jako jednej lub kilku publikacji,
na tle ktorych specjalista najtatwiej doszediby do wynalazku (wyrok WSA w Warszawie
2 8.03.2017 r., VI SA/Wa 1558/16, LEX nr 2328893).

Ustalenia, czy wynalazek spelnia kryterium nieoczywistosci, dokonuje si¢ na tle najbliz-
szego stanu techniki, rozumianego jako jedna lub kilka publikacji, na tle ktérych specjali-
sta najtatwiej doszedlby do wynalazku (por. m.in. wyrok NSA z 3.07.2003 r., IT SA 724/02,
LEX nr 84213).

Najblizszym stanem techniki jest zespdt informacji bedacy kombinacja znanych cech,
ktore stanowig najbardziej obiecujacy punkt wyjscia prowadzacy do dokonania wynalaz-
ku. Zazwyczaj jest to dokument, w $wietle ktorego dostosowanie wynikajacego z niego
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poziomu techniki do poziomu, ktéry wyznacza wynalazek, wymagaloby minimum kon-
strukcyjnych i funkcjonalnych modyfikacji. Dokument ten powinien dotyczy¢ tego sa-
mego badz podobnego problemu technicznego albo przynajmniej tej samej lub bardzo
zblizonej dziedziny techniki, ktérej dotyczy wynalazek. Chodzi o ten sam cel poréwnywa-
nych rozwigzan lub wykorzystywania ich w tym samym celu. Oznacza to, ze oba przed-
mioty powinny mie¢ podobne zastosowanie, a ewentualne modyfikacje funkcjonalne lub
strukturalne powinny by¢ nieznaczne (por. M. du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008;
K. Szczepanowska-Koztowska [w:] E. Nowinska, U. Prominska, K. Szczepanowska-Ko-
ztowska, Wlasnos¢ przemystowa i jej ochrona, Warszawa 2014; wyrok WSA w Warszawie
222.06.2017 r., VI SA/Wa 2206/16, LEX nr 2364740).

3. Pojecie znawcy

Przez pojecie znawcy nalezy rozumie¢ fachowca z danej dziedziny, specjaliste, osobe zaj-
mujacg si¢ w sposob profesjonalny dang dziedzing techniki. Twdrczo$¢ wynalazcza polega
bowiem na przezwyciezeniu trudnosci technicznej, ktéra bez tego nie zostataby pokonana
(wyrok WSA w Warszawie z 9.02.2017 r., VI SA/Wa 1327/16, LEX nr 2286275).

»Znawca z danej dziedziny” oznacza (nie wchodzac w tym miejscu w blizsze szczegd-
ty dotyczace tej problematyki, gdyz nie jest to niezbedne z perspektywy podniesionych
zarzutow kasacyjnych), ze jest to przecigtny praktyk dysponujacy przeci¢tng, ogdlnie
dostepng wiedza z danej dziedziny w odpowiednim czasie, ktory dysponuje typowymi
$rodkami i mozliwo$ciami prowadzenia prac i dos§wiadczen (wyrok NSA z 8.08.2017 r.,
IT GSK 3482/15, LEX nr 2424915).

Zgodnie z § 32 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z 17.09.2001 r. w spra-
wie dokonywania i rozpatrywania zgloszen wynalazkéw i wzoréw uzytkowych (Dz.U.
Nr 102, poz. 1119 ze zm.) nie uznaje si¢ przedmiotu zgloszenia za rozwigzanie posiadajace
poziom wynalazczy, jezeli moze wskaza¢ dowody okreslajace stan techniki w zakresie uza-
sadniajgcym stwierdzenie, ze realizacja lub stosowanie wynalazku wynika bezposrednio
z tego stanu, przy uwzglednieniu przecietnej wiedzy wlasciwej dla znawcy danej dziedziny
techniki.

4. Ocena poziomu wynalazczego, podejscie problem — rozwigzanie

Wynalazek jest nieoczywisty, gdy istota problemu technicznego wynalazku jest realizo-
wana w szczegolnosci przez srodki techniczne calkiem odmienne od znanych ze stanu
techniki, ktore umozliwiajg uzyskanie funkeji celu wynalazku innej niz dotychczas znanej,
nowe $rodki techniczne oraz takie ich wzajemne strukturalne i funkcjonalne powigza-
nie, ktore rézni sie od powszechnie znanych, przy czym te $rodki techniczne réznia sie
od znanych stawianymi celami oraz osiggnietymi rezultatami (wyrok WSA w Warszawie
2 8.04.2008 ., VI SA/Wa 20/08, LEX nr 512898).
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Dla wiasciwego zidentyfikowania cech rozwigzania wynalazku przesadzajace sa zatem
zastrzezenia patentowe, ktdre okreslaja elementy rozwigzania stanowiace nieoczywisty
wktad do znanego stanu techniki (wyrok WSA w Warszawie z 22.06.2017 r., VI SA/Wa
2206/16, LEX nr 2364740).

Poziom wynalazczy oceniany musi by¢ w odniesieniu do wynalazkéw przedstawionych
w zastrzezeniach niezaleznych.

Nastepnie formuluje si¢ problem techniczny przez okreslenie cech zastrzeganego wyna-
lazku, ktére nie wystepuja w najblizszym stanie techniki. Zabieg ten pozwala na ocene
postepu technicznego wnoszonego przez wynalazek. W rezultacie, w wyniku powyzszych
ustalen, zmierza si¢ do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy specjalista znajacy najblizszy
stan techniki, przy rozpatrywaniu problemu technicznego zastosowanego w wynalazku
miatby mozliwo$¢ bez dokonan tworczych, w sposéb zawodowy i rutynowy, dojs¢ do za-
strzeganego rozwigzania.

Metoda zmierzajaca do ustalenia, czy wynalazek spelnia kryterium nieoczywistosci, jest
ustalenie najblizszego stanu techniki jako jednej lub kilku publikacji, na tle ktérych spe-
cjalista najlatwiej doszedlby do wynalazku. Nastepnie formuluje si¢ problem techniczny
przez okreslenie cech zastrzeganego wynalazku, ktdre nie wystepuja w najblizszym stanie
techniki. Zabieg ten pozwala na oceng postepu technicznego wnoszonego przez wynala-
zek. W rezultacie, w wyniku powyzszych ustalen, zmierza si¢ do udzielenia odpowiedzi
na pytanie, czy specjalista znajacy najblizszy stan techniki przy rozpatrywaniu problemu
technicznego zastosowanego w wynalazku mialby mozliwo$¢ bez dokonan twdrczych,
w sposob zawodowy i rutynowy, dojs¢ do zastrzeganego rozwigzania (wyrok WSA w War-
szawie z 8.03.2017 r., VI SA/Wa 1558/16, LEX nr 2328893).

Uzna¢ nalezy, ze patent powinien by¢ udzielony tylko na takie rozwiazanie techniczne, ktore
reprezentuje kwalifikowany poziom wynalazczy. Nie oznacza to jednak, ze przedmiotem pa-
tentu moga by¢ tylko wynalazki epokowe, rewolucjonizujace technike, bowiem wystarczaja-
ce jest, aby wynalazek byt czyms$ wiecej niz rutynows tylko wiedza mechanika lub inzyniera
(wyrok WSA w Warszawie z 18.05.2005 r., VI SA/Wa 2059/04, LEX nr 166084).

Dla oceny rozwigzania wynalazku nalezy rozlozy¢ je na elementy sktadowe, wérdd ktorych
sa zardwno elementy techniczne, jak i nietechniczne. Rozwigzanie jest patentowalnym
wynalazkiem, o ile w obszarze technicznym jest przynajmniej jeden nowy nieoczywisty
element. Jesli wklad wynalazczy lezy wylacznie w obszarze nietechnicznym, rozwiazanie
nalezy uzna¢ za niepatentowalne (wyrok WSA w Warszawie z 29.05.2015 r., VI SA/Wa
203/15, LEX nr 2086061).

W literaturze (Z. Miklasinski, Prawo wlasnosci przemystowej, Warszawa 2001, s. 57) wy-
mienia si¢ szczegolne skutki, ktorych wystapienie przemawia¢ ma za spelnieniem przez
zgloszone rozwigzanie poziomu wynalazczego, np.:
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- element zaskoczenia dla znawcy;

- rozwigzanie problemu bezskutecznie dotad podejmowanego przez znawcédw przed-
miotu;

- zaspokojenie nowej potrzeby spotecznej;

- uzyskanie wyraznego efektu ekonomicznego;

- zastosowanie §rodka wbrew istniejagcym dotychczas uprzedzeniom technicznym;

- osiggniecie szczegdlnego, nieoczekiwanego efektu.

Kryteria okreslajace, jakie rozwigzania nie posiadaja poziomu wynalazczego, to:

- rutynowe dostosowanie do danych warunkéw znanego juz w tej samej badz podobnej
dziedzinie rozwigzania (drobne udoskonalenia, przeniesienie);

- zastgpienie w rozwigzaniu znanego juz srodka technicznego innym réwniez znanym
réwnowaznikiem;

- proste wykorzystanie znanej juz ogélnie zasady dla osiggniecia w $wietle tej zasady
celu (analogii);

- zwyczajne polaczenie kilku znanych rozwigzan badz nawet rozwiagzanie dokona-
ne wprost przez skojarzenie kilku takich rozwigzan (wyrok WSA w Warszawie
2 7.01.2015 r., VI SA/Wa 732/14, LEX nr 1746107).

Uznaje sig, ze nie ma poziomu wynalazczego rozwigzanie, ktére stanowi proste potaczenie
znanych cech, co wynika z poréwnania materialéw przedstawionych przez wnioskodawce,
obrazujacych znany stan techniki i technicznego problemu (wyrok WSA w Warszawie
2 10.11.2016 r., VI SA/Wa 713/16, LEX nr 2178341).

Nie ma obiektywnych kryteriow pozwalajacych na ustalenie, czy wynalazek nie wynika
w sposob oczywisty ze stanu techniki i ustalenia w tym zakresie sg w znacznym stopniu
subiektywne, to jednak w praktyce dziatania organu patentowego powinno si¢ przyjmo-
wac¢ takie sposoby badania rozwiazan, aby w maksymalnym stopniu ocene te zobiektywi-
zowal. W praktyce stuzy temu stosowanie metody ,,problem i jego rozwigzanie”. Wyrdznia
sie w tej metodzie trzy stadia:

1) ustalenie ,,najblizszego stanu techniki’, na tle ktérego specjalista z danej dziedziny
techniki najtatwiej doszedlby do rozwigzania technicznego stanowigcego wynalazek;
najblizszym stanem techniki jest zesp6t informacji bedacy kombinacjg znanych cech,
ktore stanowig najbardziej obiecujacy punkt wyjscia prowadzacy do dokonania wyna-
lazku. Zwykle jest to dokument, w $wietle ktorego dostosowanie wynikajacego z niego
poziomu techniki do poziomu, ktéry wyznacza wynalazek, wymagatoby minimum
konstrukeyjnych i funkcjonalnych modyfikacji. Dokument ten powinien dotyczy¢ te-
go samego badz podobnego problemu technicznego albo przynajmniej tej samej lub
bardzo zblizonej dziedziny techniki, ktorej dotyczy wynalazek;

2) ustalenie ,,obiektywnego technicznego problemu” wymagajacego rozwigzania (przez
okreslenie cech zastrzeganego wynalazku, ktére nie wystepuja w najblizszym stanie
techniki, co pozwala na oceng postepu technicznego wnoszonego przez wynalazek);
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3) ustalenie, czy specjalista znajgcy najblizszy stan techniki i problem techniczny, ktorego
dotyczyt wynalazek, mialby mozliwoé¢ bez dokonan twérczych, w sposéb zawodo-
wo-rutynowy dojs¢ do zastrzeganego rozwigzania. Za oczywiste uwaza si¢ bowiem
w szczegdlnosci rutynowe dostosowanie znanego rozwigzania do danych warunkow,
proste wykorzystanie znanej zasady dla osiagniecia oczywistego w $wietle tej zasa-
dy celu, proste zastgpienie znanych $rodkéw technicznych w znanym rozwigzaniu
ich ekwiwalentami lub proste skojarzenie kilku znanych rozwiazan. W tym stadium
istotne jest takze ustalenie, czy ze stanu techniki jako cato$ci wynika, ze fachowiec
doszedlby do rozwigzania bedacego przedmiotem zgloszenia (tzn. czy niejako samo
by sie mu ono narzucalo), czy tylko méglby do niego dojs¢ (co bynajmniej nie bytoby
pewne, a jedynie prawdopodobne). Zatem gdyby w konkretnym przypadku okazalo
sie, ze znawca jedynie ,,mdglby” dojs¢ do rozwigzania zgltoszonego jako wynalazek,
wowczas nalezatoby je uzna¢ za posiadajgce poziom wynalazczy (wyrok WSA w War-
szawie z 7.10.2014 r., VI SA/Wa 1847/14, LEX nr 1816346).

5. Ustalenie najblizszego stanu techniki

Najblizszym stanem techniki jest zespdt informacji bedacy kombinacja znanych cech, kto-
re stanowig najbardziej obiecujacy punkt wyjscia prowadzacy do dokonania wynalazku.
Zazwyczaj jest to dokument, w $wietle ktérego dostosowanie wynikajacego z niego pozio-
mu techniki do poziomu, ktéry wyznacza wynalazek, wymagaloby minimum konstruk-
cyjnych i funkcjonalnych modyfikacji. Dokument ten powinien dotyczy¢ tego samego
badz podobnego problemu technicznego albo przynajmniej tej samej lub bardzo zblizo-
nej dziedziny techniki, ktorej dotyczy wynalazek. Chodzi o ten sam cel poréwnywanych
rozwigzan lub wykorzystywania ich w tym samym celu. Oznacza to, ze oba przedmioty
powinny mie¢ podobne zastosowanie, a ewentualne modyfikacje funkcjonalne lub struk-
turalne powinny by¢ nieznaczne (por. M. du Vall, Prawo patentowe, 2008; K. Szczepanow-
ska-Koztowska [w:] E. Nowinska, U. Prominska, K. Szczepanowska-Koztowska, Wiasnos¢
przemystowa..., 2014).

6. Pojecie oczywistosci

W tym kontekscie pojecie oczywistosci oznacza, ze zgloszony pomyst nie wykracza poza
normalne procesy technologii, ale jedynie kontynuuje to, co jest znane i logiczne w do-
tychczasowym stanie techniki, tzn. dotyczy tego, co wymaga umiejetnosci i zdolnosci
oczekiwanej od specjalisty. Ustalajac przestanki poziomu wynalazczego, nalezy - ina-
czej niz w przypadku oceny nowosci — bra¢ pod uwage kazdy publikowany dokument
w $wietle dostepnej wiedzy, a takze cala wiedze ogdlna i dostepna dla specjalisty na dzien
przed zgloszeniem wynalazku. W tym kontekscie nalezy rozwazy¢, czy przy rozpatrywa-
niu problemu technicznego specjalista znajacy najblizszy stan techniki miatby mozliwos¢
doj$¢ do zastrzeganego rozwigzania bez dokonan tworczych, tzn. w sposéb zawodowy
i rutynowy (por. M. du Vall, Prawo patentowe, 2008, s. 198).
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W szczegdlnosci za rozwigzania oczywiste uwaza si¢ rutynowe dostosowanie znanego
rozwigzania do danych warunkéw, proste wykorzystanie znanej zasady dla osiagniecia
oczywistego w $wietle tej zasady celu, proste zastapienie znanych $rodkéw technicznych
w znanym rozwigzaniu ich ekwiwalentami lub proste skojarzenie kilku znanych rozwigzan
(por. W. Kotarba i in., Komentarz do prawa wynalazczego, Warszawa 1994, s. 15).

Ocena nieoczywisto$ci powinna zawiera¢ wyjasnienie kwestii, czy na podstawie wszyst-
kich zgromadzonych dokumentéw (ich ilo§¢ przy badaniu przestanki nieoczywistosci jest
bez znaczenia, jako ze wszystkie one stanowig stan techniki istniejacy w sprawie) znawca
doszedtby do spornego rozwigzania, za punkt wyjscia przyjmujac w tym zakresie jeden
dokument bedacy najblizszym stanem techniki (wyrok WSA w Warszawie z 22.06.2017 r.,
VI SA/Wa 2206/16, LEX nr 2364740).

7. Poziom wynalazczy a efekt synergii

Zestawienie znanych skladnikéw bedzie spelnialo wymaganie nieoczywistosci tylko wte-
dy, gdy efekt tego polfaczenia bedzie czym$ wiecej niz suma wlasciwosci poszczegolnych
skladnikéw (wyrok WSA z22.06.2017 r., VI SA/Wa 2206/16, LEX nr 2364740).

8. Sposob podawania tabletki

Sposob podawania nie spetnia wymogu poziomu wynalazczego, bowiem zastapienie drogi
donosowej na podjezykowa nie nosi cech poziomu wynalazczego. Efekt oddzialywania
takiej metody, ktdra zastepuje inng metode podawania, zostal oceniony na podstawie za-
obserwowanej odpowiedzi immunologicznej. Zdaniem UPRP, zaobserwowanych efektow
zwigzanych z takim ,,nowym zastosowaniem” nie mozna uznac za cechy techniczne, pa-
tentowalne i odrézniajace rozwigzanie od stanu techniki. Podawanie podjezykowe lub do-
nosowe moga stanowi¢ rozwigzania alternatywne, gdyz oba oddziatujg na blone §luzows.
Zdaniem Urzedu, znawca na podstawie stanu techniki méglby zatem podawa¢é antygen
z adiuwantem glikolipidowym w sposéb alternatywny, tj. droga podjezykowa lub donoso-
W3, Co 0znacza, ze zgloszone rozwigzanie nie jest wynalazkiem (wyrok WSA w Warszawie
229.05.2015 r., VI SA/Wa 203/15, LEX nr 2086061).

9. Opinia biegtego

Istnieje prawna mozliwos$¢ wsparcia wiedzy ekspertow Urzedu Patentowego przez wia-
domosci specjalne bieglych, ktorzy specjalizujg sie w tak waskiej i specyficznej dziedzinie
wiedzy, ktora jest przedmiotem analizy w rozpatrywanej sprawie, o czym $wiadczg takze
sprzeczne opinie ekspertow tegoz samego UPRP, ktorzy orzekali w tej sprawie w poste-
powaniu zgloszeniowym, a potem w postepowaniu spornym, ktérego przedmiotem jest
uniewaznienie patentu na wynalazek. Naczelny Sad Administracyjny podzielil poglad wy-
razany juz w orzecznictwie sgdowym, iz niepowolanie bieglego w przypadku zaistnialego
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sporu co do kryterium nieoczywisto$ci w rozpoznawanej sprawie nie uzasadnia udziatu
w orzekaniu ekspertow UPRP. ,,Czgsto bowiem wiedza eksperta Urzedu nie jest wystar-
czajaca do rozstrzygania tak trudnych kwestii, jak zagadnienia zdolnosci patentowej roz-
wigzan stosowanych w lecznictwie. Ekspert — stosownie do art. 266 ust. 1 p.w.p. — ma
jedynie ogdlng wiedze niezbedng do orzekania w sprawach nie tylko udzielania patentdw,
ale réwniez praw wylacznych na inne dobra wlasnosci przemystowe;j” (por. wyrok NSA
2 4.02.2014 r., IT GSK 1853/12, LEX nr 1450701). Podkresli¢ nalezy, iz wbrew twierdze-
niom skargi kasacyjnej, sad pierwszej instancji nie naklada na organ patentowy obowigzku
powolania bieglego, lecz kwestie powolania bieglego w tej sprawie pozostawia do rozwaze-
nia UPRP. Niezrozumialy jest natomiast zarzut skargi kasacyjnej, iz sad pierwszej instan-
cji nie wyjasnil, w jakim zakresie ten dowod z opinii bieglego ma by¢ przeprowadzony,
na jakie konkretnie okolicznosci oraz czy przy takim rozumowaniu sadu, dowdd z opinii
biegtego ma zastapi¢ ocene sprawy dokonywang przez Urzad Patentowy. Po pierwsze, sad
pierwszej instancji wyjasnil te kwestie, natomiast rola i pozycja biegltego w postepowaniu
administracyjnym wynika z przepiséw Kodeksu postepowania administracyjnego. Od-
powiednie stosowanie art. 84 k.p.a. w postepowaniu spornym, ktéra to mozliwos¢ wy-
nika z tresci art. 256 ust. 1 p.w.p., polega na tym, ze biegly jest ,pomocnikiem” organu
administracji w ustaleniu i ocenie stanu faktycznego. Organ nie jest zwigzany opinig bie-
glego. Organ ocenia swobodnie opinie¢ bieglego na podstawie zasad wiedzy, nie jest wiec
skrepowany tg opinig. Moze ja przyjaé, jesli uzna jg za trafng, ale moze jg catkowicie lub
czesciowo zdyskwalifikowad i przyja¢ odmienng, wlasna, oparta na nauce lub doswiad-
czeniu. Nalezy pamietad, ze organ, a nie biegly, decyduje o zalatwieniu sprawy, ze biegly
jest powotany tylko do wydania opinii w kwestii faktycznej, ktorej rozstrzygniecie jest nie-
zbedne do wydania przez organ decyzji. Opinia bieglego jest dla organu tylko materiatem,
ktéry powinien mu pomoéc w rozstrzygnieciu kwestii faktycznej. Doda¢ jednak nalezy,
iz organ nie moze ograniczy¢ sie w swojej decyzji do powotania si¢ na konkluzje zawar-
ta w opinii bieglego, ale ma obowigzek sprawdzi¢, na jakich przestankach biegly opart
swoja konkluzje i skontrolowaé prawidtowos$¢ rozumowania bieglego (por. B. Adamiak,
J. Borkowski, Kodeks postepowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996, s. 389
i wskazana tam literatura i orzecznictwo; wyrok NSA z22.11.2016 ., I GSK 1017/15, LEX
nr 2206581).

[Wynalazek nadajacy sie do przemystowego stosowanial

Wynalazek uwazany jest za nadajacy si¢ do przemystowego stosowania, jezeli wedlug
wynalazku moze by¢ uzyskiwany wytwor lub wykorzystywany sposob, w rozumieniu
technicznym, w jakiejkolwiek dzialalnosci przemystowej, nie wykluczajac rolnictwa.

Zgodnie z art. 27 p.w.p. wynalazek mozna uzna¢ za mogacy nadawac si¢ do stosowania, gdy
konkretne rozwigzanie techniczne jest: zupelne, nalezycie ujawnione, uzyteczne spolecznie
i gwarantuje ono powtarzalnos¢ rezultatu (wyrok NSA z 20.09.2017 r., I GSK 3395/15, LEX
nr 2379275; wyrok WSA w Warszawie z 7.01.2019 ., VI SA/Wa 1631/18, LEX nr 2696630).
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Ponadto nalezy zaznaczy¢, ze stosowanie rozwigzania zawiera si¢ w takim ujawnieniu jego
cech technicznych, ktdre pozwoli na zrealizowanie tego wytworu bez konieczno$ci docho-
dzenia do zatozonego przez wynalazce rezultatu metoda prob i bledéw oraz podejmowa-
nia eksperymentéw wymuszonych brakiem niezbednych danych (por. m.in. wyrok NSA
223.02.2012 ., IT GSK 1472/10, LEX nr 1244554).

Wynalazek w dacie jego zgtoszenia musi by¢ ujawniony w taki sposob, aby znawca mogt
go przeprowadzi¢ bez potrzeby prowadzenia eksperymentdw lub nadmiernego wysitku.
W innym wypadku bedzie on nie tylko niedostatecznie ujawniony, ale takze niemozliwy
do wykorzystania w dzialalnosci przemystowe;.

(g1 [Rozwigzania niebedace wynalazkami]

1. Za wynalazki nie uwaza si¢ w szczegolnosci:
1) odkry¢, teorii naukowych i metod matematycznych;
2) wytwordw o charakterze jedynie estetycznym;
3) schematow, zasad i metod przeprowadzania proceséw myslowych, rozgrywania
gier lub prowadzenia dzialalnosci gospodarczejs
4) (uchylony);
4") wytworow lub sposobdw, ktorych:
a) mozliwoé¢ wykorzystania nie moze by¢ wykazana lub
b) wykorzystanie nie przyniesie rezultatu spodziewanego przez zglaszajacego
- w $wietle powszechnie przyjetych i uznanych zasad nauki;
5) programoéw komputerowych;
6) przedstawienia informacji.
2. Przedmiotu lub dzialalnosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-3, 5 i 6, nie uwaza sie za
wynalazki, o ile zgloszenie dotyczy przedmiotu lub dzialalnosci jako takich.

Artykut 28 wskazuje katalog przedmiotéw uznanych za niebedgce rozwigzaniami tech-
nicznymi. Wynalazek polega na znalezieniu nowego sposobu wykorzystania materii,
a jego rezultatem musi by¢ wytwdr materialny o nowej budowie lub skladzie albo nowy
sposob technicznego oddzialywania na materie, przy czym techniczny charakter majg roz-
wigzania, ktdre dotyczg jednej z dziedzin techniki jako sfery dziatalno$ci ludzkiej, w ktorej
empirycznie stosowane nauki przyrodnicze pozwalaja na stworzenie srodkéw i sposobow,
przy pomocy ktorych czlowiek moze lepiej oddziatywaé¢ na materie i przez to zaspokaja¢
swoje potrzeby. W konsekwencji powyzszego uznaje sie, ze sfera techniki nie wykracza
poza domene nauk przyrodniczych, a przede wszystkim mechaniki, fizyki i chemii, zas jej
przedmiotem jest wykorzystanie materii nieozywionej lub ozywionej. W sferze techniki
nie mieszcza sie zatem rozwigzania, ktérych przedmiotem sg pomysly o charakterze abs-
trakcyjno-myslowym, w tym organizacyjnym, gdyz rozwigzujg one problemy intelektual-
ne lub organizacyjne. Nie zwiekszajg za$ arsenalu srodkéw technicznego oddzialywania na
materie. Realizacja tych pomystéow moze bowiem nastgpi¢ bez takiego oddzialywania
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i wymaga wylacznie weryfikacji logicznej — a nie eksperymentalnej, jak w przypadku na-
uk przyrodniczych (zob. wyrok WSA w Warszawie z 25.08.2010 r., VI SA/Wa 853/10, LEX
nr 759763; wyrok WSA w Warszawie z 18.05.2018 r., VI SA/Wa 1144/17, LEX nr 2557483).

Wynalazek w kategorii sposobu jest scharakteryzowany przez zespdt czynnosci, operacji
jednostkowych badz proceséw technologicznych - rozumianych jako oddziatywanie na
materi¢ badz na sygnaly (zmiane stanu lub postaci), uporzadkowanych wedtug ustalonej
z gory kolejnosci, jak rowniez srodki techniczne do ich realizacji, np. materiaty, surowce,
aparatura, narzedzia oraz warunki, w ktérych te czynnosci si¢ przeprowadza (np. tempe-
ratura, czas trwania, ci$nienie itp.) i stosowane surowce (zob. wyrok WSA w Warszawie
221.02.2018 r., VI SA/Wa 1729/17, LEX nr 2780517).

Odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne nie moga by¢ wynalazkami. Odkrycia
obejmuja zjawiska wystepujace naturalnie w przyrodzie, np. nowa substancja chemiczna.
Jednak jesli zostanie znalezione praktyczne zastosowanie tej substancji, to mozliwe jest
wykazanie jej efektu technicznego.

Brakiem technicznego charakteru wykazuja si¢ réwniez teorie naukowe. Sa to zazwyczaj
teoretyczne rozwazania na wczesnym etapie poznawania jakiegos zagadnienia, bez jego
praktycznego odniesienia.

Metody matematyczne nie podlegaja patentowaniu ze wzgledu na ich abstrakcyjny cha-
rakter (M. du Vall, Prawo patentowe, 2008, s. 1630). Dopiero zastosowanie takiej metody
lub urzadzenie wykorzystujace zasady matematyczne moze by¢ przedmiotem wynalazku.

Z patentowalno$ci wylaczono wytwory o charakterze jedynie estetycznym. Oznacza to,
ze jest on pozbawiony jakichkolwiek cech technicznych. Ochronie podlega natomiast spo-
sOb wytwarzania takiego przedmiotu.

Schematy, zasady i metody przeprowadzania proceséw myslowych, rozgrywania gier lub
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej sg kolejnymi przedmiotami pozbawionymi cha-
rakteru technicznego. W przypadku proby ochrony elektronicznego pieniadza, gdzie —
w odroéznieniu od banknotéw - role przedmiotu o przypisanej wartosci posiada wylacznie
unikalny ciag znakéw, Urzad Patentowy uznal, Ze jest to rozwiazanie natury organizacyj-
no-gospodarczej, a nie technicznej (wyrok WSA w Warszawie z 25.08.2010 r., VI SA/Wa
853/10, LEX nr 759763).

Kolejng kategorie niepatentowalnych przedmiotéw i zjawisk stanowig wytwory lub spo-
soby, ktérych mozliwos¢ wykorzystania nie moze by¢ wykazana lub wykorzystanie nie
przyniesie rezultatu spodziewanego przez zglaszajacego — w $wietle powszechnie przyje-
tych i uznanych zasad nauki. Urzad Patentowy, rozpatrujac sprawe urzadzenia napedowe-
go zdolnego co najmniej do wykonywania ruchu nieograniczonego w czasie, a takze do
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pozyskiwania energii z pola grawitacyjnego, uznal, Ze jest wytworem, ktérego niemozli-
wo$¢ wykorzystania moze by¢ wykazana w $wietle powszechnie przyjetych i uznanych za-
sad nauki. Ponadto, w konsekwencji takie rozwigzanie nie spelnia wymogu przemystowej
stosowalnosci zgodnie z art. 27 p.w.p. (wyrok WSA w Warszawie z 6.04.2016 r., VI SA/Wa
2877/15, LEX nr 2045978).

Programy komputerowe jako takie s3 uznawane za rozwigzania abstrakcyjne i nie podle-
gaja ochronie na gruncie niniejszej ustawy. Wylaczenie obejmuje rozwigzanie przedsta-
wione w postaci algorytmu, schematu blokowego programu, metody obliczeniowej oraz
koncepcji matematycznej przy prowadzeniu dziatalnosci gospodarczej, zwlaszcza w han-
dlu elektronicznym (Poradnik wynalazcy, red. A. Pyrza, 2017, 5. 97).

Uzyskanie patentu na wynalazek wspomagany komputerowo (ang. Computer-Implemen-
ted Inventions, CII) w Europejskim Urzedzie Patentowym (EUP) jest mozliwe. Udzielane
s3 patenty na wynalazki realizowane za pomocg komputera, w ktérych oprogramowanie
kontroluje okreslong technologie, np. sposob i urzadzenie (urzadzenie GPS) do laczenia
i przedstawiania danych z lokalizacjami geograficznymi (EP2307986 B1).

Zgodnie z wytycznymi EUP wynalazek wspomagany komputerowo stanowi wynalazek
obejmujacy zastosowanie komputera, sieci komputerowej lub innego programowalnego
urzadzenia, w ktérym jedna lub wigcej funkji jest realizowanych catkowicie lub czesciowo
za pomocg programu komputerowego [F-IV, 3.9 Guidelines for Examination].

W listopadzie 2020 r. zostaly wydane przez Urzad Patentowy Ogodlne wytyczne Prezesa
Urzedu Patentowego RP w zakresie wynalazkow i wzoréw uzytkowych, w ktérych zawarte
zostaly zasady oceny wynalazkéw wspomaganych komputerowo: ,, Przyjmuje sie, Ze wyna-
lazki wspomagane programem komputerowym (dalej zwane «wynalazkami CII»” - ang.
Computer Implemented Invention) stanowia jeden z rodzajow wynalazkéow.

Ocena charakteru technicznego rozwigzania oraz nieobecno$¢ na liscie wykluczen
(art. 28 p.w.p.) stanowig samodzielne kryteria uznania rozwigzania za wynalazek lub
wynalazek wspomagany programem komputerowym i powinny by¢ oceniane przed
przystapieniem do poréwnania go z rozwigzaniami ze stanu techniki. Ocena charakteru
technicznego wynalazku wspomaganego programem komputerowym rézni sie od oceny
charakteru technicznego innych rodzajéw wynalazkéw.

Ocenie obecnosci wynalazku lub wynalazku wspomaganego programem komputerowym
podlega cato$¢ zgloszenia.

W przypadku wynalazkdow, w ktdrych nie wystepuje element nadajacy si¢ do zaprogramo-
wania, zdolnos$¢ patentows posiadaja wylacznie rozwigzania o charakterze technicznym,
czyli rozwigzania, ktdre zawieraja wylacznie cechy techniczne.
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W przypadku wynalazkéw wspomaganych programem komputerowym zdolnos¢ paten-
towa posiadaja wylacznie rozwigzania o charakterze technicznym, czyli rozwigzania, ktére
zawierajg cechy techniczne i nietechniczne, przy czym cechy nietechniczne wynikajace
z oddzialywania programu komputerowego na sprzet musza skutkowa¢ dalszym efektem
technicznym.

Za wynalazek nie sg uznawane sposoby przedstawiania informacji. Sam sposob przedsta-
wienia informacji, np. w postaci schematu lub innego ulozenia przedstawianych tresci,
nie ma cech technicznych. Cechy techniczne wykazuje natomiast urzadzenie stuzace do
przedstawiania lub zapisu informacji.

(g8l [Rozwigzania techniczne, na ktére nie udziela sie patentéw]

1. Patentow nie udziela si¢ na:

1) wynalazki, ktorych wykorzystywanie byloby sprzeczne z porzadkiem pub-
licznym lub dobrymi obyczajami; nie uwaza si¢ za sprzeczne z porzadkiem
publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, Ze jest zabronione przez
prawo;

2) odmiany roélin lub rasy zwierzat oraz czysto biologiczne sposoby hodowli ro-
$lin lub zwierzat, a takze wytwory uzyskiwane takimi sposobami; przepis ten
nie ma zastosowania do sposobow mikrobiologicznych lub innych sposobow
technicznych ani do wytwordéw uzyskiwanych takimi sposobami, o ile nie s3 to
odmiany roélin lub rasy zwierzat;

3) sposoby leczenia ludzi i zwierzat metodami chirurgicznymi lub terapeutycz-
nymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzetach; przepis
ten nie dotyczy produktow, a w szczegolnoséci substancji lub mieszanin stosowa-
nych w diagnostyce lub leczeniu.

2. Sposob hodowli roslin lub zwierzat, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, jest czysto bio-
logiczny, jezeli w calo$ci sklada sie ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyzowanie lub
selekcjonowanie.

Artykut 29 okresla przedmioty, ktore nie mogg by¢ opatentowane mimo ich technicznego
charakteru.

Rozwigzanie oznacza, ze wynalazek jest swoistg recepty okreslajaca poszczegolne kroki,
ktore muszg by¢ zrealizowane w celu osiggniecia danego efektu technicznego. Wynala-
zek nie jest zatem ideg, lecz instrukeja osiggniecia okre$lonego rezultatu. W zwigzku z tym
nie bedzie wynalazkiem sama idea wynalazcza ani wskazanie jedynie efektu techniczne-
go, bez okreslenia, jak ten efekt techniczny jest osiagany. Konkretne rozwigzanie musi
mie¢ charakter techniczny, ktéry uznaje si¢ powszechnie za konstytutywna ceche wyna-
lazku, ktorej bezwzgledne spetnienie warunkuje dalszg analize ustawowych warunkéw
ochrony. Jak stwierdzit NSA w wyroku z 16.03.2011 r. (IT GSK 374/10, LEX nr 1080129),
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»zasadnicze znaczenie w ocenie zdolno$ci patentowej ma kryterium technicznego charak-
teru wynalazku, bowiem niestwierdzenie przez Urzad Patentowy tej przestanki skutkuje
uznaniem braku zdolnosci patentowej zgltoszonego wynalazku i powoduje, iz dalszego
badania nie prowadzi sie, a ochrona patentowa jest wykluczona” (tak wyrok WSA w War-
szawie z 8.03.2017 r., VI SA/Wa 1558/16, LEX nr 2328893).

1. Wynalazki, ktérych wykorzystywanie bytoby sprzeczne
z porzadkiem publicznym lub dobrymi obyczajami

W doktrynie przyjmuje sig, ze porzadek publiczny obejmuje krajowe podstawowe zasady
prawne lub spoleczne, w tym w szczegolnosci zasady prawne wynikajace z Konstytucji
(I. Mika, J. Szwaja, E. Wojcieszko-Gluszko, Kumulacja i kolizja praw wlasnosci przemy-
stowej w prawie polskim (na przyktadzie wzoréw przemystowych i znakow towarowych),
»Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2001/1, s. 355).

Pojecie dobrych obyczajow wiaze si¢ z przekonaniem, ze pewne rodzaje zachowan sg do-
bre i akceptowalne, a inne zfe, a przekonanie to wywodzi sie z catoksztattu przyjetych i za-
korzenionych w danej kulturze norm (M. du Vall, Prawo patentowe, 2008, s. 175). Oznacza
to, Ze nie mozna uzyska¢ ochrony patentowej na wynalazki, ktore bylyby obrazliwe lub
wywolywaly oburzenie wsrdd ludzi. Wydaje si¢ jednak, ze Urzad Patentowy nie powinien
rozstrzygaé kwestii zwigzanych z moralnoécig i etyka. Samo przyznanie patentu nie ozna-
cza, ze prawo to bedzie wykorzystywane.

2. Odmiany roslin lub rasy zwierzat oraz czysto biologiczne
sposoby hodowli roslin lub zwierzat, a takze wytwory
uzyskiwane takimi sposobami

Artykul 29 ust. 1 pkt 2 wskazuje na wyltaczone spod patentowania odmiany roslin lub rasy
zwierzat oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roélin lub zwierzat. W pkt 2 tego arty-
kutu doprecyzowano definicje sposobu czysto biologicznego, czyli takiego, ktéry w catosci
sklada sie ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyzowanie lub selekcjonowanie. Aby mogt
powsta¢ wynalazek w postaci sposobu hodowli, musi on zawiera¢ dodatkowe cechy wpro-
wadzone do tego sposobu w wyniku dziatalno$ci tworczej.

3. Sposoby leczenia ludzi i zwierzat metodami chirurgicznymi
lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki
stosowane na ludziach lub zwierzetach

Sposoby leczenia ludzi i zwierzat metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi sg wyla-
czone z patentowania. Sposoby diagnostyczne stosowane na ludziach lub zwierzetach sa
wylaczone z patentowania, jezeli zawierajg etap pozbawiony charakteru technicznego albo
bedacy procedurg chirurgiczng lub terapeutyczna.
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Nie sg wylaczone z patentowania procedury diagnostyczne i lecznicze wykonywane na
fantomach lub osobach i zwierzgtach zmarlych, gdyz stuza osiagnieciu efektu edukacyj-
nego, a nie skutku diagnostycznego lub leczniczego, i nie wiazg sie z ryzkiem wyrzadzenia
szkody na zdrowiu (Ogélne wytyczne Prezesa Urzedu Patentowego RP...,s. 20). Mozliwe do
opatentowania sg rowniez sposoby diagnozowania oparte na prébach in vitro, np. biomar-
kery, sposoby diagnostyczne przesiewowe oparte na probkach uprzednio wyizolowanych
z ciala czlowieka.

Przepis dotyczacy wylaczenia z patentowalnosci sposobéw leczenia nie ma zastosowania
do produktéw, w szczegdlnosci substancji lub kompozycji, przeznaczonych do zastosowa-
nia w tych metodach. Mozna uzyska¢ patenty na instrumenty lub aparaty chirurgiczne,
terapeutyczne lub diagnostyczne do stosowania w takich metodach. Produkcja protez lub
sztucznych konczyn czy sposob wytwarzania wktadek korygujacych postawe moglyby by¢
opatentowane. Trzeba zwroci¢ uwage, ze wktadki czy sztuczna koficzyna sg produkowane
na zewnatrz ciala. Jednak metoda wytwarzania endoprotezy poza cialem, wymagajaca wy-
konania zabiegu chirurgicznego w celu wykonania pomiaréw, bylaby wylaczona z mozli-
wosci opatentowania (decyzja EUP z21.09.2000 r., T 1005/98). Europejski Urzad Patentowy
w Wytycznych dotyczacych procedury badawczej wynalazkow (Guidelines for Examina-
tion) G II. 4.2.1. stwierdzil, Ze ,,zastrzezenia dotyczgce wyrobéw medycznych, programow
komputerowych i no$nikéw pamieci, ktore obejmujg przedmiot odpowiadajacy metodzie
leczenia ciala ludzkiego lub zwierzecego za pomocy operacji lub terapii lub metody diag-
nostycznej stosowanej na ciele ludzkim lub zwierzecym nie moga spotkac sie zodmowg na
podstawie art. 53(c)”, ktory jest odpowiednikiem art. 29 ust. 1 pkt 3 p.w.p. Z odmowa
na podstawie tego artykulu moga si¢ spotka¢ tylko zastrzezenia dotyczace metody.

Metody chirurgiczne sa wylaczone z patentowalnosci bez wzgledu na to, w jakim celu sg
wykonywane, czy w celach kosmetycznych, czy w celu leczenia z wykorzystaniem metody
chirurgiczne;j.

Metody terapeutyczne wyltaczone z patentowalnosci polegaja na wyleczeniu choroby lub
dysfunkgji organizmu i obejmujg rowniez leczenie profilaktyczne.

Europejski Urzad Patentowy okreslit rowniez kryteria, jakie musi spelni¢ metoda diag-
nostyczna, aby byta uznana za niepatentowalna. Najpierw nalezy ustali¢, czy zastrzezenie
obejmuje wszystkie niezbedne etapy (decyzja EUP z 16.12.2005 r., G 1/04). Zgodnie z ty-
mi wytycznymi zastrzezenie musi obejmowac etapy metody odnoszace si¢ do wszystkich
nastepujacych faz:
(i) faza badania, obejmujaca zbieranie danych;
(ii) poréwnanie tych danych z warto$ciami standardowymi;
(iii) stwierdzenie jakiegokolwiek znaczacego odchylenia, tj. objawu, podczas poréwnania;
(iv) przypisanie odchylenia okreslonemu obrazowi klinicznemu, tj. fazie dedukcyjnej de-
cyzji medycznej lub weterynaryjnej (diagnoza do celéw leczniczych sensu stricto) -
Guidelines for Examination G II. 4.2.1.3.
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Europejski Urzad Patentowy stwierdzit, ze celem art. 53(c) jest zagwarantowanie, aby le-
karze i weterynarze mogli swobodnie korzystaé ze swoich umiejetnosci i wiedzy na temat
najlepszych dostepnych metod leczenia, aby osiagna¢ jak najwieksze korzysci dla swoich
pacjentow, bez obaw, Ze niektére rodzaje leczenia mogg by¢ objete patentem (G 1/07, uza-
sadnienie 3.3.6).

Szczegblnym przypadkiem sposobdw leczenia ludzi jest sposob dawkowania znanego le-
ku. Jest on dopuszczony do patentowalnosci przez EUP, jednak Urzad Patentowy RP, a za
nim sady sadza, ze sposob dawkowania nie wykazuje charakteru technicznego. ,,Nie jest
wiec mozliwe okreslenie nowego zastosowania schematem dawkowania leku, poniewaz
w rzeczywistosci zaden lek na takiej podstawie nie zostaje specjalnie przygotowywany.
Nowy schemat dawkowania nie ma charakteru technicznego, gdyz odzwierciedla nie-
przemystowy charakter dzialalnosci lekarza. jedyna czynnoscig jest dobranie korzystnego
schematu dawkowania a zatem czynno$¢, ktéra wykonuje lekarz na podstawie swojego
doswiadczenia. Brak jest efektu technicznego zwigzanego z nowym sposobem dawkowa-
nia leku” (wyrok WSA z 13.07.2012 r., VI SA/Wa 252/12, LEX nr 1816031).

AG8EVE [Patent dodatkowy]

Uprawniony z patentu moze uzyskaé patent na ulepszenie lub uzupelnienie wyna-
lazku, ktore posiada cechy wynalazku, a nie moze by¢ stosowane samoistnie (patent
dodatkowy). Mozna rowniez uzyska¢ patent dodatkowy do juz uzyskanego patentu
dodatkowego.

Artykut 30 p.w.p. przewiduje mozliwo$¢ uzyskania patentu dodatkowego na ulepszenie
lub uzupelnienie wynalazku. Ulepszenie to lub uzupelnienie musi posiada¢ cechy wyna-
lazku, ale nie moze by¢ stosowane samoistnie, tzn. bez wynalazku gléwnego.

Ulepszenie, ktére ma by¢ chronione na podstawie patentu dodatkowego, musi spelnia¢
wszystkie przestanki patentowalnosci, czyli by¢ nowe, nieoczywiste i nadawac sie do prze-
mystowej stosowalnosci.

Patent dodatkowy jest $cisle powigzany z patentem gléwnym i czas jego trwania jest row-
niez z nim powiazany. Kiedy patent gtéwny zostanie uniewazniony lub wygasnie, patent
dodatkowy staje si¢ patentem ,,zwyklym” Patent dodatkowy jako odrebne prawo moze

by¢ zbyty.

Zgodnie z art. 224 ust. 5 p.w.p. w przypadku udzielenia patentu dodatkowego pobiera sie
za ochrone wynalazku oplate jednorazowa. Jezeli patent dodatkowy stanie sie patentem,
pobiera si¢ oplaty okresowe, poczynajac od okresu ochrony nastepujacego po ustaniu pa-
tentu gléwnego, w wysokosci, jaka przypadalaby za ten okres i dalsze okresy ochrony wy-
nalazku stanowigcego przedmiot patentu gtéwnego (art. 224 ust. 6 p.w.p.).

Magdalena Jezierska-Zigba 97



Art. 31 Tytut II. Wynalazki, wzory uzytkowe i wzory przemystowe

Rozdziat 2
Zgtoszenie wynalazku

[Sktadniki zgtoszenial

1. Zgloszenie wynalazku w celu uzyskania patentu powinno obejmowac:

1) podanie zawierajace co najmniej oznaczenie zglaszajacego, okreslenie przed-

miotu zgloszenia oraz wniosek o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego;

2) opis wynalazku ujawniajacy jego istote;

3) zastrzezenie lub zastrzeZenia patentowe;

4) skrot opisu.
2. Zgloszenie wynalazku, o ktorym mowa w ust. 1, powinno takze zawiera¢ rysunki,
jezeli sa one niezbedne do zrozumienia wynalazku.
3. Zgloszenie wynalazku, ktore obejmuje co najmniej podanie oraz czesci wygladaja-
ce zewnetrznie na opis wynalazku i na zastrzezenie lub zastrzezenia patentowe, daje
podstawe do uznania zgloszenia za dokonane.
4. Urzad Patentowy wyznacza postanowieniem, pod rygorem umorzenia postepowa-
nia, termin do uzupelnienia zgloszenia, jezeli stwierdzi, ze nie zawiera ono wszystkich
czesci, o ktorych mowa w ust. 3. Zgloszenie uwaza sie za dokonane w dniu wplyniecia
do Urzedu Patentowego ostatniego brakujacego dokumentu.
5. Urzad Patentowy, jezeli stwierdzi, ze zgloszenie wynalazku nie zawiera rysunkow,
na ktore w zgloszeniu powoluje sie zglaszajacy, wzywa postanowieniem, pod rygorem
uznania za niebyle powolania sie na rysunki, do uzupelnienia zgloszenia w wyzna-
czonym terminie. Zgloszenie uwaza sie za dokonane w dniu wplyniecia do Urzedu
Patentowego ostatniego brakujacego rysunku.

Rozpoczecie procedury ubiegania si¢ o patent na innowacyjne rozwigzanie wymaga zto-
zenia do UPRP zgloszenia wynalazku obejmujacego:
1) podanie zawierajace co najmniej oznaczenie zglaszajacego, okreslenie przedmiotu
zgloszenia oraz wniosek o udzielenie patentu lub patentu dodatkowego;
2) opis wynalazku ujawniajacy jego istote;
3) zastrzezenie lub zastrzezenia patentowe;
4) skrét opisu.

Zgloszenie wynalazku, ktére obejmuje co najmniej podanie oraz czesci wygladajace ze-
wnetrznie na opis wynalazku i na zastrzezenie lub zastrzezenia patentowe, daje podstawe
do uznania zgloszenia za dokonane.

Zgloszenie wynalazku skutkuje wszczeciem procedury zgloszeniowej oraz przyznaniem
daty pierwszenstwa, co jest zwigzane z ustaleniem stanu techniki dla przedmiotowego
rozwigzania.
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Po ztozeniu zgloszenia wynalazku w UPRP nadawany jest rowniez numer zgloszenia.

Niezwykle istotna jest redakcja okreslonych w art. 31 ust. 1 pkt 3 p.w.p. zastrzezen pa-
tentowych, a to ze wzgledu na to, ze funkcja zastrzezenia patentowego jest wyznaczenie
zakresu ochrony przez podanie zasadniczych (znamiennych) cech wynalazku, ktore to
cechy majg odrézni¢ wynalazek od wczesniejszego stanu techniki, jak réwniez powinny
odpowiada¢ technicznemu wkladowi zgloszonego wynalazku do istniejgcego stanu tech-
niki (wyrok WSA w Warszawie z 11.02.2016 1., VI SA/Wa 1912/15, LEX nr 2055296).

Zgloszenie wynalazku powinno takze zawiera¢ rysunki, jezeli sa one niezbedne do zrozu-
mienia wynalazku. Rysunki stanowig odrebna czes¢ wynalazku. Na rysunkach nie powin-
ny znajdowac si¢ zadne opisy stowne. Mozliwe jest zastosowanie oznaczen numerycznych
z jednoznacznym okresleniem ich znaczenia w opisie wynalazku.

Jezeli zgloszenie wynalazku nie zawiera wszystkich cze$ci, tzn. podania oraz czesci wy-
gladajacych zewnetrznie na opis wynalazku i na zastrzezenie lub zastrzezenia patentowe,
Urzad Patentowy wyznacza postanowieniem, pod rygorem umorzenia postepowania, ter-
min do uzupelnienia zgloszenia. Zgloszenie uwaza si¢ za dokonane w dniu wplyniecia do
Urzedu Patentowego ostatniego brakujacego dokumentu.

Jesli Urzad Patentowy stwierdzi, ze zgloszenie wynalazku nie zawiera rysunkow, na ktore
w zgloszeniu powoluje si¢ zglaszajacy, wzywa postanowieniem do uzupelnienia zgtosze-
nia w wyznaczonym terminie.

Zgloszenie uwaza si¢ za dokonane w dniu wplyniecia do Urzedu Patentowego ostatniego
brakujgcego rysunku.

Jesli zgtaszajacy nie uzupelni tych rysunkéw, Urzad Patentowy uznaje powolanie si¢ na
nie za niebyle.

Wszelkie wymogi formalne, ktore musi spetni¢ kazda z czeéci zgloszenia wynalazku, opi-
sane sg szczegdtowo w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z 17.09.2001 r. w sprawie
dokonywania i rozpatrywania zgloszen wynalazkow i wzoréw uzytkowych (Dz.U. Nr 102,
poz. 1119 ze zm.) — zatacznik nr 1.

Wymagania dotyczace dokumentow zalaczonych do zgtoszenia wynalazku i wzoru uzytko-
wego, tj. dokumentu pierwszenstwa, dowodu pierwszenstwa wynikajacego z wystawienia
wynalazku lub wzoru uzytkowego, o$wiadczenia zglaszajacego o podstawie do korzystania
z uprzedniego pierwszenstwa, poswiadczenia o zdeponowaniu materialu biologicznego
znajduja sie w zalaczniku nr 2 do tego rozporzadzenia.
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/\g P2 [Podstawa nabycia praw]

Jezeli zglaszajacy nie jest tworcg wynalazku, powinien w podaniu wskaza¢ twérce
i podstawe swego prawa do uzyskania patentu.

Zglaszajacy, jezeli nie jest tworcg wynalazku, powinien w podaniu wskaza¢ tworce i pod-
stawe swego prawa do uzyskania patentu. Wskazanie tworcy obejmuje podanie danych
osobowych oraz adresu zamieszkania lub zameldowania.

Podstawy prawne do uzyskania prawa do patentu podane sg w art. 11 p.w.p. Urzad Pa-
tentowy moze zada¢ przedstawienia dokumentu poswiadczajacego podstawe prawna,
np. umowy o wspotpracy.

gk [Wymagania w zakresie dokumentacji zgtoszeniowej]

1. Z zastrzezeniem art. 93 ust. 1, opis wynalazku, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2,
powinien przedstawia¢ wynalazek na tyle jasno i wyczerpujaco, aby znawca mogt ten
wynalazek urzeczywistni¢. W szczegolnosci opis zawiera tytul odpowiadajacy przed-
miotowi wynalazku, okresla dziedzing techniki, ktorej wynalazek dotyczy, a takze zna-
ny zglaszajacemu stan techniki, oraz wskazuje problem techniczny do rozwiazania,
a takze przedstawia w sposob szczegolowy przedmiot rozwiazania, z objasnieniem
figur rysunkow, jezeli zgloszenie zawiera rysunki, i przykladem lub przykladami rea-
lizacji badz stosowania wynalazku.

2. (uchylony)

3. Zastrzezenia patentowe, o ktorych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3, okreslaja zastrzegany
wynalazek i zakres zadanej ochrony przez podanie cech technicznych rozwiazania od-
noszacych sie do skladu lub struktury wytworu, czynnosci oraz srodkéw technicznych
sposobu, budowy lub zwigzkéw konstrukcyjnych urzadzenia badz nowego zastosowa-
nia znanego wytworu.

3. Zastrzezenia patentowe, o ktorych mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3, powinny by¢ jasne
i zwiezle oraz w calosci poparte opisem wynalazku. Kazde zastrzezenie powinno by¢
ujete w jednym zdaniu lub réwnowazniku zdania.

4. Oprocz zastrzezenia niezaleznego lub zastrzezen niezaleznych, ktére powinny
przedstawiac¢ ogdl cech zglaszanego wynalazku badz kilku wynalazkow, ujetych
zgodnie z art. 34 w jednym zgloszeniu, w zgloszeniu moze wystepowa¢ odpowied-
nia liczba zastrzezen zaleznych dla przedstawienia wariantow wynalazku lub spre-
cyzowania cech wymienionych w zastrzezeniu niezaleznym lub innym zastrzezeniu
zaleznym.

4'. Wzajemne powiazanie w ukladzie zastrzezenia niezaleznego i zastrzezen zaleznych
powinno by¢ wyraznie przedstawione w zgloszeniu.

5. Skrot opisu, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4, powinien zawiera¢ zwiezla i jasna
informacje okreslajaca przedmiot i charakterystyczne cechy techniczne wynalazku
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oraz wskazanie jego przeznaczenia, jezeli nie wynika to z okreslenia samego przed-
miotu. Przepis art. 93¢ ust. 1 stosuje si¢ odpowiednio.

6. Rysunki, o ktorych mowa w art. 31 ust. 2, powinny w sposob czytelny, w polaczeniu
Z opisem i zastrzezeniami patentowymi, odtwarza¢ przedmiot wynalazku w ujeciu
schematycznym, bez tekstu, z wyjatkiem pojedynczych wyrazéw, gdy sa one konieczne.
Zgloszenie moze zawiera¢ kilka arkuszy rysunkéw. Na jednym arkuszu moze znajdo-
wac sie wiecej niz jedna figura, lecz wyraznie oddzielona jedna od drugiej.

1. Wymagania dotyczace opisu wynalazku

Opis wynalazku, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2 p.w.p., powinien przedstawia¢
wynalazek na tyle jasno i wyczerpujaco, aby znawca mogt ten wynalazek urzeczywistnic.
W szczegolnosci opis zawiera tytul odpowiadajacy przedmiotowi wynalazku, okresla dzie-
dzine techniki, ktérej wynalazek dotyczy, a takze znany zglaszajacemu stan techniki, oraz
wskazuje problem techniczny do rozwigzania, a takze przedstawia w sposéb szczegélowy
przedmiot rozwigzania, z objasnieniem figur rysunkdow (jezeli zgloszenie zawiera rysunki)
i przyktadem lub przykladami realizacji badz stosowania wynalazku.

Opis wynalazku powinien ujawnia¢ istote wynalazku, a wiec stuzy¢ sprawdzeniu jego
zdolno$ci patentowej, zbadaniu czy rozwigzanie zgloszone do opatentowania spelnia
wszystkie cztery kryteria okreslone w art. 24 p.w.p. (wyrok NSA z 5.05.2017 r., IT GSK
2350/15, LEX nr 2328816).

W opisie powinien by¢ okreslony problem techniczny rozwigzywany przez wynalazek.

Dokumentacja wynalazku ma ujawnia¢ jego istote, przez co nalezy rozumie¢ przedstawie-
nie wszystkich istotnych danych, ktére pozwolityby znawcy dane rozwigzanie zastosowac.
Brak ujawnienia istoty wynalazku w opisie patentowym stanowi nieusuwalng wade zgto-
szenia.

Niezbednym warunkiem jest takze okreslenie zastrzezen patentowych, aby stanowily pre-
cyzyjng instrukcje wskazujaca na konkretne srodki techniczne niezbedne do osiggniecia
zalozonego, powtarzalnego rezultatu w dowolnych warunkach.

Instrukcja opisu to opis celu tego procesu, opis przedmiotu dzialan, opis czynnosci skta-
dajacych sie na ten proces techniczny. Mozliwo$¢ zastosowania wynalazku nie wynika
z zastrzezen patentowych (wyrok NSA z 3.03.2017 r., IT GSK 1432/15, LEX nr 2276554).

Zawarto$¢ opisu patentowego nie moze zmuszaé specjalisty w danej dziedzinie techniki
do podjecia dodatkowej pracy twdrczej i eksperymentéw, by na podstawie ujawnionych
przez zglaszajacego danych technicznych dojs¢ do rezultatu, o jakim mowa w zastrzezeniu
niezaleznym. Nie na tym polega zakres ujawnienia przedmiotu wynalazku zgloszonego
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do ochrony i metody jego realizacji (wyrok WSA w Warszawie z 9.05.2008 r., VI SA/Wa
112/08, LEX nr 512907).

Wymogi, jakie musi spelnia¢ opis wynalazku, zostaly doprecyzowane w rozporzadzeniu
Prezesa Rady Ministréw z 17.09.2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgloszen
wynalazkow i wzoréw uzytkowych. Opis wynalazku powinien w kolejnosci okreglac: tytut
wynalazku, ktdry bedzie jednoznacznie formulowa¢ przedmiot wynalazku w odniesieniu
do podanych w opisie i w zastrzezeniach patentowych cech technicznych rozwiazania;
nie moze on zawiera¢ nazw fantazyjnych i imion wlasnych ani sformutowan odnosza-
cych sie bezposrednio do zalet badz nowych cech wynalazku (pkt 1), dziedzing techniki,
ktorej dotyczy wynalazek (pkt 2), stan techniki, znany zglaszajacemu i przydatny do zro-
zumienia wynalazku, a zwlaszcza jego nowosci i poziomu wynalazczego, do poszukiwan
w stanie techniki zwigzanym z wynalazkiem i do badania wynalazku; zaleca sie, aby w tej
czesci opisu przytaczaé takze dane bibliograficzne publikacji dotyczacych stanu techniki;
dopuszcza si¢ zobrazowanie stanu techniki rysunkami na osobnych arkuszach z zazna-
czeniem, Ze dotycza one stanu techniki (pkt 3), wynalazek, ujawniajac go, zgodnie z za-
strzezeniami patentowymi, w taki sposob, aby zar6wno jego istota, jak i cate rozwigzanie
byly zrozumiale w stopniu potrzebnym do zrealizowania wynalazku (pkt 4), ewentualne
korzystne skutki wynalazku w odniesieniu do dotychczasowego stanu techniki (pkt 5).

Jednoczesnie opis nie moze zawiera¢ tre$ci m.in okreslajacych cechy i zalety, ktorych wy-
nalazek w sposob oczywisty nie posiada (§ 6 ust. 2 r.z.wyn.).

Artykul 93¢ ust. 1 p.w.p. okresla wyjatek, kiedy do urzeczywistnienia wynalazku potrzebne
jest uzycie materiatu biologicznego, ktory nie jest powszechnie dostepny ani nie moze by¢
przedstawiony w opisie patentowym w taki sposob, aby umozliwi¢ znawcy zastosowanie
wynalazku, ujawnienie go moze polega¢ na powotaniu si¢ na dokonane, najpdzniej w da-
cie zgloszenia, zdeponowanie tego materialu w kolekcji uznanej na podstawie umowy
miedzynarodowej lub w kolekeji krajowe;.

2. Wymagania dotyczace tresci zastrzezen patentowych

Zastrzezenia patentowe powinny by¢ w calosci poparte opisem wynalazku i okresla¢
w sposob zwiezly, lecz jednoznaczny, przez podanie cech technicznych rozwigzania, za-
strzegany wynalazek oraz zakres zadanej ochrony patentowe;j.

Ponadto z tresci art. 63 ust. 2 p.w.p. wynika, ze zakres przedmiotowy patentu okreslaja
zastrzezenia patentowe, zawarte w opisie patentowym. Opis wynalazku i rysunki moga
stuzy¢ do wykladni zastrzezen patentowych.

Instrukeja (zastrzezenie), o ktorej mowa, musi by¢ sformulowana w sposéb na tyle pel-
ny i precyzyjny, aby na etapie postegpowania o udzielenie patentu nie budzito zadnych
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watpliwosci, ze uzycie wskazanego konkretnego $rodka technicznego da pozadany, powta-
rzalny efekt, o ktdrego ochrone wnioskodawca si¢ ubiega. W przeciwnym bowiem wypad-
ku bedzie mogto dojs¢ do zbyt szerokiego udzielenia ochrony patentowej, co w polaczeniu
z prawnym zakresem tej ochrony grozi¢ moze zablokowaniem dalszych badan naukowych
w danej dziedzinie.

Innymi stowy, jako niezbedny warunek rejestracji patentu trzeba traktowac takie okres-
lenie zastrzezen patentowych, aby stanowily precyzyjna instrukcje wskazujaca na kon-
kretne $rodki techniczne, niezbedne do osiagniecia zalozonego powtarzalnego rezultatu
w dowolnych (nie za$ wyjatkowych) warunkach. Instrukcja procesu technicznego musi
zatem obejmowac nie tylko opis celu tego procesu, ale réwniez opis przedmiotu dziatania
technicznego, a takze pelen opis czynnosci sktadajacych si¢ na proces techniczny - ich
rozkladu w czasie i warunkow, w ktérych powinny przebiegaé, opis srodkow dzialania
technicznego. Dzialanie techniczne musi mie¢ przy tym charakter pewny i powtarzalny.
Z samego faktu, iz w $cisle okreslonych warunkach uda sie jednokrotnie przeprowadzi¢
opisany w zastrzezeniu proces technologiczny, nie musi bowiem wcale wynika¢, iz ta-
kie rozwigzanie w okres§lonym stanie techniki nadaje si¢ do opatentowania (wyrok NSA
2 12.03.2008 r., IT GSK 411/07, LEX nr 371983).

3. Jasnos¢ zastrzezen patentowych

Artykul 33 ust. 3' p.w.p. stanowi, Ze kazde zastrzezenie powinno by¢ ujete jasno, w jednym
zdaniu lub réwnowazniku zdania.

Kwestia dostatecznego, odpowiedniego ujawnienia istoty wynalazku w jego opisie jest
niezwykle wazna. Wielokrotnie jest przyczyna uniewaznienia patentu. Czgsto jest podno-
szona w polaczeniu z zarzutem braku przemystowej stosowalnosci (art. 27 p.w.p.) z uwagi
na brak informacji niezbednych dla znawcy w celu przeprowadzenia (urzeczywistnienia)
wynalazku bez nadmiernego musi by¢ nalezycie ujawniony, poréwnujac opis wynalazku
z jego zastrzezeniem patentowym, co wplywa na niemozliwo$¢ uzyskania powtarzalnych
rezultatow i w efekcie zastosowanie rozwigzania przez znawce (wyrok WSA w Warszawie
27.01.2019 r., VI SA/Wa 1631/18, LEX nr 2696630).

W orzecznictwie powielany jest poglad wskazujacy na jezykowa interpretacje zastrzezen
patentowych. Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z 19.01.2011 r., IT GSK 667/10,
LEX nr 746102, wskazal, ze ,niedopuszczalna jest bowiem rozszerzajaca interpreta-
cja zastrzezen patentowych z uwagi na swobode dziatalnosci gospodarczej i wynikajace
z udzielonego patentu ograniczenie powszechnego swobodnego korzystania z chronione-
go rozwigzania technicznego”
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4, Zastrzezenia zalezne

Artykut 33 ust. 4 p.w.p. przewiduje, Ze oprocz zastrzezenia niezaleznego lub zastrzezen
niezaleznych, ktére powinny przedstawia¢ ogot cech zglaszanego wynalazku badz kilku
wynalazkow, ujetych zgodnie z art. 34 p.w.p. w jednym zgloszeniu, w zgloszeniu moze
wystepowa¢ odpowiednia liczba zastrzezen zaleznych dla przedstawienia wariantéw wy-
nalazku lub sprecyzowania cech wymienionych w czesci znamiennej zastrzezenia nieza-
leznego lub innego zastrzezenia zaleznego. Ustep 4! tego przepisu reguluje, Ze wzajemne
powiazanie w ukladzie zastrzezenia niezaleznego i zastrzezen zaleznych powinno by¢ wy-
raznie przedstawione w zgloszeniu.

Zastrzezenie niezalezne okresla gtowny zespot cech wynalazku (okre$lony w art. 33
ust. 4 p.w.p. jako ,,0g01 cech zgtaszanego wynalazku”), stanowigc tym samym rozwigzanie
podstawowe.

Natomiast zastrzezenia zalezne, zawierajac wszystkie cechy zastrzezenia niezaleznego
i dodatkowo cechy dodane, jedynie doprecyzowuja cechy rozwiazania podstawowego lub
stuza do chronienia wariantéw wynalazku bedacych dla rozwigzania podstawowego roz-
wigzaniami dodatkowymi.

Przy wilasciwym zidentyfikowaniu cech rozwigzania wynalazku przesadzajace sg zatem
zastrzeZenia patentowe, ktore okreslaja elementy rozwigzania stanowiace nieoczywisty
wklad do znanego stanu techniki. Waska interpretacja zastrzezen patentowych nakazuje
bra¢ pod uwage jedynie to, co expressis verbis zostato w nich wyrazone. Niedopuszczal-
na jest bowiem rozszerzajgca interpretacja zastrzezen patentowych z uwagi na swobode
dzialalnosci gospodarczej i wynikajace z udzielonego patentu ograniczenie powszech-
nego swobodnego korzystania z chronionego rozwigzania technicznego (zob. wy-
rok NSA z 19.01.2011 r., IT GSK 667/10, LEX nr 746102) — tak wyrok WSA w Warszawie
2 8.03.2017 r., VI SA/Wa 1554/16, LEX nr 2271826.

5. Wymagania dotyczace skrétu opisu

Artykul 33 ust. 5 p.w.p. stanowi, ze skrét opisu, o ktérym mowa wart. 31 ust. 1 pkt 4 p.w.p.,
powinien zawiera¢ zwiezlg i jasng informacje okreslajaca przedmiot i charakterystyczne
cechy techniczne wynalazku oraz wskazanie jego przeznaczenia, jezeli nie wynika to
z okreslenia samego przedmiotu.

6. Wymagania dotyczace rysunku

Artykul 33 ust. 6 p.w.p. stanowi, ze rysunki, o ktérych mowa wart. 31 ust. 2 p.w.p., powin-
ny w sposob czytelny, w polaczeniu z opisem i zastrzezeniami patentowymi, odtwarza¢
przedmiot wynalazku w ujeciu schematycznym, bez tekstu, z wyjatkiem pojedynczych
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wyrazow, gdy sa one konieczne. Zgloszenie moze zawiera¢ kilka arkuszy rysunkow.
Na jednym arkuszu moze znajdowac si¢ wigcej niz jedna figura, lecz wyraznie oddzielona
jedna od drugiej.

Rysunek zawarty w dokumentacji wzoru powinien wprawdzie ilustrowa¢ rozwigzanie
w sposOb dostateczny, a wiec taki, ktory objasnia forme przestrzenng wzoru w zakresie
szczegOtow jego istoty i w stopniu umozliwiajgcym realizacje zamierzonego celu rozwigza-
nia, jednak nie oznacza to, iz moze on by¢ samodzielng wyktadnig jednoznaczno$ci zakre-
su ochrony okreslonego w niezaleznym zastrzezeniu ochronnym. Dopiero w pofaczeniu
z konkretnie zdefiniowang w opisie informacja techniczna moze stanowi¢ baze dla takiej
interpretacji, cho¢ — jak wspomniano wyzej — zastrzezenie powinno by¢ sformutowane na
tyle jednoznaczne, aby mozna bylo je rozumie¢ wprost (wyrok NSA z 20.05.2016 r., Il GSK
2841/14, LEX nr 2083226).

[Wymog jednolitosci wynalazkul

1. Zgloszenie wynalazku moze obejmowac jeden lub wiecej wynalazkow potaczonych
ze soba w taki sposob, Ze stanowia wyraznie jeden pomyst wynalazczy (jednolitos¢
wynalazku).

2. Kilka wynalazkow ujetych w jednym zgloszeniu spelnia wymog jednolitosci, jezeli
istnieje miedzy nimi zwiazek techniczny oparty na jednej cesze technicznej lub wielu
wspdlnych lub wzajemnie sobie odpowiadajacych cechach technicznych sposrod tych,
ktore okreslaja wklad wnoszony przez kazdy z wynalazkéw do stanu techniki.

Zgloszenie wynalazku moze dotyczy¢ jednego wynalazku lub wiekszej liczby wynalazkoéw,
jezeli stanowig one wyraznie jeden pomyst wynalazczy. Zgodnie z § 15 ust. 2 r.z.wyn. wy-
nalazkowi jednej kategorii odpowiada jedno zastrzezenie niezalezne. Zewnetrzng forma
ilosci wynalazkow sa niezalezne zastrzezenia patentowe. Warianty wynalazkéw zawarte
w zastrzezeniach zaleznych nie stanowig oddzielnych wynalazkéw, gdyz cechy techniczne
decydujace o istocie wynalazku sg takie same. Ewentualna ocena jednolitosci (ilosci wyna-
lazkéw) przed udzieleniem patentu jest dokonywana na podstawie opisu zgloszeniowego.

Whiosek o wydanie decyzji wygaszajacej patent w czesci jest dopuszczalny tylko w tych
przypadkach, gdy chronione rozwiazanie jest podzielne, tzn. gdy obejmuje kilka wyna-
lazkéw polaczonych ze sobg w taki sposdb, ze stanowig wyraznie jeden pomyst wynalazczy.
Dozwolona jest rezygnacja z ochrony w odniesieniu do konkretnego rozwigzania zde-
finiowanego w decyzji o udzieleniu patentu, tj. wynalazku okreslonego zastrzezeniami
niezaleznymi i powigzanymi z nimi zastrzezeniami zaleznymi. Jesli w dokumencie paten-
towym zastrzezenia patentowe obejmuja tylko jedno zastrzezenie niezalezne, to ochronie
podlega prawo do jednego wynalazku. Wygaszenie zastrzezenia niezaleznego z réwno-
czesnym pozostawieniem w mocy zastrzezen zaleznych jest niedopuszczalne. W takiej
sytuacji nie ma bowiem mozliwosci zdefiniowania obszaru, ktéry pozostanie chroniony
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bez ingerencji w tres¢ tego opublikowanego zastrzezenia patentowego. Rezygnacja z czesci
zakresu ochrony i wydanie na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 2 decyzji stwierdzajacej wygas-
nigcie patentu w tej czesci dopuszczalne sg tylko wowczas, gdy rezygnacja taka nie pociaga
za sobg konieczno$ci przeredagowania pozostatych w mocy zastrzezen patentowych (wy-
rok WSA w Warszawie z 6.12.2018 r., VI SA/Wa 1377/18, LEX nr 2693759).

\giel N [Uprzednie pierwszenstwo]

1. Jezeli zglaszajacy chce skorzysta¢ z uprzedniego pierwszenstwa, powinien w poda-
niu zlozy¢ stosowne o$wiadczenie oraz dolaczy¢ dowod potwierdzajacy zgloszenie wy-
nalazku we wskazanym panstwie badz wystawienie go na okreslonej wystawie. Dowod
taki moze by¢ réwniez ztozony w ciagu trzech miesiecy od daty zgloszenia. Pézniejsze
zlozenie takiego o$wiadczenia albo dowodu nie skutkuje przyznaniem pierwszenstwa.
2-3. (uchylone)

4. Zglaszajacy obowiazany jest w terminie trzech miesiecy od daty zgloszenia wynalazku
nadesta¢ ttumaczenie dowodu, o ktérym mowa w ust. 1, na jezyk polski lub na inny je-
zyk, jezeli wynika to z umowy miedzynarodowej lub przepisow, o ktorych mowa w art. 4.
5. Urzad Patentowy wzywa postanowieniem, pod rygorem odmowy przyznania
uprzedniego pierwszenstwa, do uzupelnienia zgloszenia wynalazku w wyznaczonym
terminie, jezeli stwierdzi, Ze nie zawiera ono tlumaczenia, o ktérym mowa w ust. 4.

6. Zglaszajacy, ktory nabyl prawo do korzystania z uprzedniego pierwszenstwa przy-
slugujacego ze zgloszenia badz wystawienia wynalazku dokonanego przez inng osobe,
powinien w terminie trzech miesiecy od daty zgloszenia wynalazku nadesta¢ o$wiad-
czenie o podstawie korzystania z uprzedniego pierwszenstwa. Przepis ust. 5 stosuje
sie odpowiednio.

Wskazany przepis stanowi, ze jezeli zglaszajacy chce skorzysta¢ z uprzedniego pierw-
szenstwa, powinien w podaniu ztozy¢ stosowne o$wiadczenie oraz dotaczy¢ dowdd po-
twierdzajacy zgloszenie wynalazku lub wzoru uzytkowego we wskazanym panstwie badz
wystawienie go na okreslonej wystawie. Dowdd taki moze by¢ rowniez zlozony w ciagu
3 miesiecy od daty zgloszenia. Pézniejsze zfozenie takiego oswiadczenia albo dowodu nie
skutkuje przyznaniem pierwszenstwa (ust. 1). Nadto, zgodnie z ust. 4 wskazanego prze-
pisu, zglaszajacy obowiazany jest w terminie 3 miesiecy od daty zgloszenia wynalazku
nadesta¢ thumaczenie dowodu, o ktérym mowa w ust. 1, na jezyk polski lub na inny je-
zyk, jezeli wynika to z umowy miedzynarodowej lub przepiséw, o ktérych mowa w art. 4.
Urzad Patentowy wzywa postanowieniem, pod rygorem odmowy przyznania uprzednie-
go pierwszenstwa, do uzupelnienia zgloszenia wynalazku w wyznaczonym terminie, jezeli
stwierdzi, Ze nie zawiera ono ttumaczenia, o ktérym mowa w ust. 4 (ust. 5).

Jak z powyzszego wynika, wskazany przepis w szczegdlnoéci w ust. 1 obwarowuje niespet-
nienie zawartych w nim wymagan skutkiem nieprzyznania pierwszenstwa. Doda¢ réwniez
nalezy, ze szczegotowe wymagania dotyczace dokumentdw, jakie zglaszajacy stosownie
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do tego przepisu powinien ztozy¢, ubiegajac sie o przyznanie uprzedniego pierwszenstwa
(dowdd pierwszenstwa: kopia lub odpis zgloszenia, poswiadczona za zgodnos¢ z orygina-
fem przez wiladciwy organ, w ktérym dokonano zgloszenia; zaswiadczenie wydane przez
organ, w ktérym dokonano zgloszenia, wskazujace date dokonania zgloszenia oraz, jezeli
dotyczy, takze date wystawienia wynalazku lub wzoru uzytkowego na wystawie, o kto-
rej mowa w art. 16 p.w.p.), zostaly okreslone w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw
z 17.09.2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgloszen wynalazkéw i wzoréow
uzytkowych (por. przepisy § 14 w zw. z ust. 117 zatgcznika nr 2 do r.z.wyn.).

Przepis art. 35 p.w.p. stanowi o obowiazkach zglaszajacego, ktory chce skorzystaé z uprzed-
niego pierwszenstwa. I tak winien on:
1) zlozy¢ stosowne o$wiadczenie oraz
2) dolaczy¢ dowdd potwierdzajacy zgloszenie wynalazku lub wzoru uzytkowego
we wskazanym panstwie badz wystawienie go na okreslonej wystawie; przy czym
dowdd taki moze by¢ rowniez zlozony w ciggu 3 miesiecy od daty zgloszenia. Poz-
niejsze zlozenie takiego o$wiadczenia albo dowodu nie skutkuje przyznaniem pierw-
szenstwa.

Przewidziany w wymienionym przepisie 3-miesieczny termin na zlozenie dowodu
i o§wiadczenia jest terminem zawitym (prekluzyjnym) prawa materialnego. Zakresla on
bowiem czasowe granice dla realizacji prawa, a z chwilg bezskutecznego uptywu realiza-
cja ta zostaje wylaczona. Innymi stowy, zglaszajacy traci moznos¢ uzyskania prawa do
uprzedniego pierwszenstwa (wyrok WSA w Warszawie z 9.02.2017 ., VI SA/Wa 2151/16,
LEX nr 2361057).

g BElSN [Dokumentacja zgtoszeniowa]

Do zgloszenia dokonanego w celu uzyskania patentu zglaszajacy powinien dolaczy¢
rownieZ inne niz wymienione w art. 31, 32 i 35 dokumenty i o§wiadczenia, jezeli jest
to niezbedne do uzasadnienia twierdzen i Zadan zawartych w zgloszeniu. Wszystkie
czesci zgloszenia moga by¢ zlozone w jednym egzemplarzu, z wyjatkiem opisu wy-
nalazku, zastrzezen patentowych, rysunkow oraz skrétu opisu, sktadanych w liczbie
i formie uzasadnionej potrzeba postepowania oraz ujednolicenia dokumentacji.

Do zgloszenia wynalazku zglaszajacy powinien dotaczy¢ rowniez inne niz wymienione
wart. 31, 32135 p.w.p. dokumenty i oswiadczenia, jezeli jest to niezbedne do uzasadnienia
twierdzen i zgdan zawartych w zgtoszeniu, np. poswiadczenie o zdeponowaniu materiatu
biologicznego, umowa o wspdlpracy pomiedzy wspotzgtaszajacymi, dokument petno-
mocnictwa, jedli zgtaszajacy dziala za posrednictwem rzecznika patentowego.

Zgodnie z § 13 r.z.wyn. wszystkie sktadowe elementy dokumentacji zgloszeniowej sktada
sie w jednym egzemplarzu.
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g e¥A [Uzupetnienia i poprawki]

Do czasu wydania przez Urzad Patentowy decyzji ostatecznej w sprawie udzielenia
patentu zglaszajacy moze wprowadza¢ uzupelnienia i poprawki do zgloszenia wyna-
lazku, ktore nie moga wykraczac poza to, co zostalo ujawnione w dniu dokonania zglo-
szenia jako przedmiot rozwigzania w opisie zgloszeniowym wynalazku obejmujacym
opis wynalazku, zastrzezenia patentowe i rysunki.

Do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia patentu zgtaszajacy moze wprowadzaé uzu-
pelnienia i poprawki do zgloszenia wynalazku, ktére nie moga wykracza¢ poza to, co zostato
ujawnione, w dniu dokonania zgloszenia, jako przedmiot rozwigzania w opisie zgtoszenio-
wym wynalazku obejmujacym opis wynalazku, zastrzezenia patentowe i rysunki. Zmiana
zastrzezen patentowych w sposob rozszerzajacy pierwotny zakres zgdanej ochrony moze by¢
dokonana tylko do czasu ogloszenia o zgloszeniu oraz w ramach pierwotnego ujawnienia.

Z art. 37 p.w.p. wynika zatem, ze zasadniczo wszelkie uzupetnienia i poprawki do zgto-
szenia wynalazku, w tym poprawienie zastrzezen patentowych, jest dopuszczalne do mo-
mentu wydania przez UPRP decyzji o udzieleniu patentu. Natomiast zmiana zastrzezen
patentowych rozszerzajaca pierwotnie zZadany zakres ochrony mozliwa jest tylko do czasu
ogloszenia o zgloszeniu (wyrok NSA z 30.08.2017 r., IT GSK 3441/15, LEX nr 2364512).

Wprowadzenie przez zgtaszajacego zmian do treéci zastrzezen patentowych w postaci uzu-
pelnienia i poprawek nie moze mie¢ charakteru rozszerzajacego pierwotny zakres zadanej
ochrony.

A giet [Whiosek o konwersje zgtoszenia wynalazku na wzér uzytkowy]

1. W toku rozpatrywania zgloszenia wynalazku lub w okresie dwoch miesiecy od daty
uprawomocnienia si¢ decyzji o odmowie udzielenia patentu zglaszajacy moze ztozy¢
wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzor uzytkowy. Takie zgloszenie wzoru
uzytkowego uwaza si¢ za dokonane w dniu zgloszenia wynalazku.
2. Zgloszenie wzoru uzytkowego, o ktorym mowa w ust. 1, musi spelnia¢ odpowiednio
wymagania, o ktorych mowa w art. 31 ust. 1 oraz art. 97 ust. 2i 3.

Stosownie do art. 38 p.w.p. w toku rozpatrywania zgloszenia wynalazku lub w okresie
2 miesiecy od daty uprawomocnienia si¢ decyzji o odmowie udzielenia patentu zglaszajacy
moze ztozy¢ wniosek o udzielenie prawa ochronnego na wzor uzytkowy. Takie zgtoszenie
wzoru uzytkowego uwaza sie za dokonane w dniu zgloszenia wynalazku. Tym samym zglo-
szenie wzoru zachowuje date pierwszenstwa ze zgtoszenia wynalazku. Termin 2 miesiecy,
o ktérym mowa w art. 38 p.w.p., na zlozenie wniosku o konwersje (przeksztalcenie, zmia-
na) zgloszenia wynalazku w zgloszenie wzoru uzytkowego ma charakter terminu prawa
materialnego (wyrok NSA z22.01.2020 r., Il GSK 3107/17, ONSAiWSA 2020/6, poz. 92).
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AGBRElH [Wydzielone zgtoszenial

1. W razie dokonania zgloszenia wynalazku z naruszeniem przepisu o jednolitosci wyna-
lazku, dokonane nastepnie, na wezwanie Urzedu Patentowego, oddzielne zgloszenia wy-
nalazkow (zgloszenia wydzielone) uwaza si¢ za dokonane w dniu zgloszenia pierwotnego.
2. Jezeli zglaszajacy zlozy oddzielne zgloszenia wynalazkow bez wezwania Urzedu Pa-
tentowego, w przypadku gdy zgloszenie pierwotne nie spelnialo wymogu jednolitosci,
przepis ust. 1 stosuje si¢ odpowiednio.

3. Urzad Patentowy odmawia, w drodze postanowienia, przyznania zgloszeniu wy-
dzielonemu daty zgloszenia pierwotnego, jezeli uzna, ze zgloszenie to nie dotyczy wy-
nalazku ujawnionego w zgloszeniu pierwotnym lub zgloszenie to spelnialo wymég
jednolitosci. Przepisy art. 37 oraz art. 49 ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio.

1. Jednolitos¢ zgtoszenia wynalazku

Urzad Patentowy podczas badania zgloszenia wynalazku ocenia go pod katem jednolitosci
zgodnie z art. 34 p.w.p. Wymog jednolitosci jest spelniony, kiedy wynalazek dotyczy jed-
nego rozwigzania w danej kategorii wynalazkow, tzn. w kategorii przedmiotu lub sposobu
lub zastosowania. Wynalazek moze obejmowac wszystkie wskazane kategorie, jednak pod
warunkiem powigzania ich jedng myslg wynalazczg. Spelniony jest wymog jednolitosci,
jezeli miedzy wynalazkami istnieje zwigzek techniczny oparty na jednej cesze technicznej
lub wielu wspolnych lub wzajemnie sobie odpowiadajacych cechach technicznych sposrod
tych, ktore okreslaja wktad wnoszony przez kazdy z wynalazkéw do stanu techniki. Wyna-
lazek moze obejmowac urzadzenie, sposob pracy tego urzadzenia oraz jego zastosowanie.
Nie moze jednak obejmowac dwoch roznych urzadzen, niebedgcych wariantami jednego
urzadzenia. Wtedy zgloszenie wynalazku bedzie niejednolite.

2. Zgtoszenie wydzielone
W przypadku dokonania zgtoszenia wynalazku z naruszeniem przepisu o jednolito$ci wy-
nalazku zglaszajacy moze dokonac zgloszenia wydzielonego, ktére bedzie miato przyzna-

ng date zgloszenia z dnia zgloszenia pierwotnego.

Zglaszajacy moze zlozy¢ oddzielne zgloszenia wynalazkéw bez wezwania Urzedu Paten-
towego.

3. Data zgtoszenia wydzielonego
Zgloszeniu wydzielonemu przyznaje sie date zgloszenia z dnia zgloszenia pierwotnego.

Trzeba jednak miec¢ na uwadze, Ze jezeli Urzad Patentowy uzna, Ze zgloszenie to nie doty-
czy wynalazku ujawnionego w zgloszeniu pierwotnym lub zgloszenie to spelniato wymog
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jednolitosci, to odméwi przyznania zgloszeniu wydzielonemu daty zgtoszenia pierwotne-
go. W tym zakresie odmowa nast¢puje w drodze postanowienia.

4. Optata za zgtoszenie wydzielone

W przypadku dokonania zgloszenia wydzielonego zgtaszajacy ponosi dodatkows oplate zgto-
szeniowg. Nie ma znaczenia, czy zgloszenia dokonat z wlasnej woli, czy na wezwanie Urzedu.

5. Postepowanie w sprawie zgtoszenia wydzielonego

Postepowanie w sprawie zgloszenia wydzielonego po wniesieniu optaty zgloszeniowej jest
prowadzone wedlug norm przewidzianych dla zgtoszenia wynalazku. Urzad bada prze-
stanki patentowalnosci. Zgtaszajacy do czasu wydania decyzji w sprawie udzielenia pa-
tentu moze wprowadza¢ uzupelnienia i poprawki do zgloszenia wynalazku z wlasnej woli
badZ w odpowiedzi na zawiadomienie Urzedu lub postanowienie przestane przez Urzad
zgodnie z art. 42.

m [Zgtoszenie wydzielone]

1. Zgloszenie wydzielone powinno spelnia¢ wymagania, o ktérych mowa w art. 31
ust. 1.

2. W przypadku gdy zglaszajacy chce skorzystac z uprzedniego pierwszenstwa dla zglto-
szenia wydzielonego, a oswiadczenia w tej sprawie i dowod, o ktorych mowa w art. 35
ust. 1, wraz z thumaczeniem, o ile bylo ono wymagane, zostaly zlozone w przewidzia-
nym terminie do akt zgloszenia pierwotnego, z ktorego zgloszenie zostalo wydzielone,
powinien w podaniu potwierdzi¢ te oswiadczenia, a takze zlozy¢ wraz ze zgloszeniem
wydzielonym kopie dowodu, o ktorym mowa w art. 35 ust. 1, lub kopie jego ttumacze-
nia, o ile jest ono wymagane. Przepisy art. 35 ust. 5 i 6 stosuje si¢ odpowiednio.

3. Urzad Patentowy wzywa, w drodze postanowienia, pod rygorem odmowy przyzna-
nia uprzedniego pierwszenstwa dla zgloszenia wydzielonego, do uzupelnienia zgto-
szenia wynalazku w wyznaczonym terminie, jezeli stwierdzi, Ze nie zawiera ono kopii
dowodu, o ktorym mowa w art. 35 ust. 1.

Artykul 39" p.w.p. wskazuje, jakie wymagania musi spelni¢ zgloszenie wydzielone okres-
lone w art. 31 ust. 1 p.w.p. Sg to te same przestanki, ktore musi spetnia¢ kazde zgloszenie
wynalazku.

Jezeli zglaszajacy chce skorzysta¢ z uprzedniego pierwszenstwa dla zgloszenia wydzielo-
nego, a o$wiadczenia w tej sprawie i dowdd, o ktérych mowa w art. 35 ust. 1 p.w.p., czyli
o$wiadczenie oraz dowdd potwierdzajacy zgloszenie wynalazku we wskazanym panstwie
badz wystawienie go na okreslonej wystawie zostaly zfozone w przewidzianym terminie do
akt zgloszenia pierwotnego, z ktérego zgloszenie zostato wydzielone, powinien w podaniu
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potwierdzi¢ te o§wiadczenia. Powinien takze zlozy¢ wraz ze zgloszeniem wydzielonym
kopie dowodu uprzedniego pierwszenstwa lub kopig jego ttumaczenia, o ile jest ono wy-
magane.

W przypadku kiedy zglaszajacy nie ztozy ttumaczenia dowodu pierwszenstwa, UPRP wzy-
wa zglaszajacego w drodze postanowienia pod rygorem odmowy przyznania uprzedniego
pierwszenstwa. Zglaszajacy, ktory nabyl prawo do korzystania z uprzedniego pierwszen-
stwa przystugujacego ze zgloszenia badz wystawienia wynalazku dokonanego przez inng
osobe, powinien w terminie 3 miesiecy od daty zgloszenia wynalazku nadesta¢ o$wiadcze-
nie o podstawie korzystania z uprzedniego pierwszenstwa.

g [Zgtoszenie wynalazku w Urzedzie Patentowym w celu uzyskania
ochrony za granica]

Osoba majaca siedzibe lub miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej moze
dokonac¢ zgloszenia wynalazku, w celu uzyskania ochrony za granica, za posredni-
ctwem Urzedu Patentowego, w trybie przewidzianym:
1) umowa miedzynarodowa lub przepisami prawa Unii Europejskiej, o ktorych
mowa w art. 4, albo
2) niniejsza ustawa
- po dokonaniu zgloszenia tego wynalazku w Urzedzie Patentowym.

Artykut 40 p.w.p. naklada na obywatela polskiego obowiazek dokonania pierwszego zglo-
szenia wynalazku w Urzedzie Patentowym. Takie dzialanie ma na celu sprawowanie kon-
troli nad wynalazkami z dziedziny obronnosci, ktore moglyby mie¢ cechy strategiczne dla
Panstwa Polskiego.

Zgloszenie europejskie lub zgloszenie miedzynarodowe (na podstawie Patent Coopera-
tion Treaty, PCT) powinno by¢ dokonane za posrednictwem Urzedu Patentowego i wtedy
obowiazek wynikajacy z art. 40 p.w.p. jest spetniony.

Rozdziat 3
Rozpatrywanie zgtoszenia wynalazku

g [Wplyniecie zgtoszenial

1. Po wplynieciu zgloszenia wynalazku Urzad Patentowy nadaje mu kolejny numer,
stwierdza date wplywu oraz zawiadamia o tym zglaszajacego.

2. Oznaczenie daty dokonania zgloszenia, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 13
ust. 415 oraz art. 31 ust. 4 i 5, nastepuje w drodze postanowienia.
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Zgloszeniu, ktére wptywa do Urzedu Patentowego, zostaje nadany kolejny numer i stwier-
dza si¢ date jego wplywu. Urzad Patentowy zawiadamia niezwlocznie o tym zgtaszajacego.

Zgloszenie wynalazku do Urzedu Patentowego moze by¢ dokonane w formie papierowej
lub elektronicznie.

W przypadku kiedy zgloszenie zostalo przeslane telefaksem i jest nieczytelne lub nie jest
tozsame z dostarczonym oryginalem, a za date zgloszenia uznaje si¢ dzien, w ktérym zostat
dostarczony oryginal, Urzad zawiadamia o tym zglaszajacego w drodze postanowienia.

Podobnie jest w sytuacji, kiedy oryginal zostanie dostarczony po terminie 30 dni od daty
nadania telefaksu i w takim przypadku zgloszenie przestane telefaksem zostaje uznane za
niebyle.

Urzad Patentowy zawiadamia zglaszajacego o nadanym numerze zgloszenia i dacie jego
dokonania w drodze postanowienia réwniez w przypadku, kiedy zglaszajacy zostal po-
wiadomiony o obowigzku uzupetnienia zgloszenia, jesli nie zawieralo ono wszystkich nie-
zbednych czesci, w tym rysunkdw, na ktore zglaszajacy powoluje sie w opisie wynalazku.

Od przestanego przez Urzad postanowienia zglaszajacy moze si¢ odwola¢ w drodze zto-
zenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie jednego miesigca od dnia
doreczenia postanowienia stronie (art. 244 ust. 4 p.w.p.).

A\gY 28 [Braki i istotne usterki w zgtoszeniu wynalazkul]

1. Po dokonaniu zgloszenia wynalazku, zgodnie z art. 31 ust. 3-5, Urzad Patentowy
w toku jego rozpatrywania wydaje, z zastrzeZeniem ust. 2, postanowienia wzywajace
zglaszajacego, pod rygorem umorzenia postepowania, do uzupelnienia zgloszenia lub
usuniecia, w wyznaczonym terminie, wskazanych brakow i istotnych usterek.

2. W przypadku stwierdzenia, Ze zgloszenie zostalo dokonane z naruszeniem przepisu
o jednolito$ci wynalazku, Urzad Patentowy wzywa zglaszajacego, w drodze postanowie-
nia, do zlozenia oddzielnych zgloszen. Jezeli zgloszenia wydzielone nie wplyna w wyzna-
czonym terminie, uwaza si¢, Ze zgloszenie pierwotne dotyczy wynalazku okres§lonego na
pierwszym miejscu w zastrzezeniach patentowych oraz innych wynalazkéw spelniaja-
cych wymag jednolitosci, a pozostate wynalazki zostaly wycofane przez zglaszajacego.

Po dokonaniu zgloszenia wynalazku Urzad Patentowy w toku jego rozpatrywania wydaje
postanowienie wzywajace zglaszajacego, pod rygorem umorzenia postepowania, do uzu-
pelnienia zgloszenia lub usuniecia, w wyznaczonym terminie, wskazanych brakéw i istot-
nych usterek.

Ustawodaweca nie okreslil, czym sg ,,braki” i ,,istotne usterki”.
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Dziat II. Wynalazki i patenty Art. 43

Za braki w zgloszeniu mozna uzna¢ brak optaty za zgloszenie oraz brak skrotu, co zosta-
fo okreslone w § 19 i 20 r.z.wyn. Trzeba jednak pamietaé, ze w przypadku stwierdzenia
braku oplaty za zgloszenie nie chodzi o sytuacje, kiedy zgtaszajacy nie dokona w terminie
okreslonym w wezwaniu urzedu oplaty zgloszeniowej, tylko sytuacji, kiedy zglaszajacy nie
dokona tej optaty w dniu dokonywania zgloszenia.

Istotne usterki zostaly okre§lone w § 22 r.z.wyn. W uzasadnionych przypadkach UPRP
moze wezwa¢ zglaszajacego jedynie do nadestania w wyznaczonym terminie dowodow
i wyjadnien dotyczacych zgloszenia, w szczegélnosci prawa do uprzedniego pierwszen-
stwa, a nie o$wiadczenia jako takiego.

Urzad wzywa zglaszajacego do uzupelnienia brakéw w drodze postanowienia, na ktdre zgta-
szajgcemu przystuguje srodek zaskarzenia w postaci wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Kiedy jednak Urzad dodatkowo uzna, ze zgloszenie nie spetnia wymogu jednolito$ci wy-
nalazkow, wzywa zglaszajacego w drodze postanowienia do zfozenia zgloszen wydzielo-
nych, wyznaczajac zglaszajacemu termin na dokonanie tej czynnosci.

Jesli zgloszenia wydzielone nie wplyng w wyznaczonym terminie, Urzad uzna, ze zglosze-
nie pierwotne dotyczy wynalazku okreslonego na pierwszym miejscu w zastrzezeniach
patentowych oraz innych wynalazkéw spetniajacych wymog jednolitosci. Pozostale wy-
nalazki niepowigzane jedng myslg wynalazcza z pierwszym wynalazkiem zostang uznane
za wycofane przez zglaszajacego.

Zgloszenia wydzielone, ktdre zglaszajacy ma prawo zlozy¢ na podstawie art. 42 p.w.p., mu-
sza spelnia¢ wszystkie przestanki jak regularne zgloszenie wynalazku. Zgloszenie wydzie-
lone otrzymuje t¢ samg date zgloszenia co zgloszenie macierzyste. Nalezy wnies¢ oplate za
zgloszenie wydzielone zgodnie z tabelg opfat.

e [Ogtoszenie o zgtoszeniu wynalazku]

1. O zgloszeniu wynalazku Urzad Patentowy dokonuje ogloszenia, z zastrzezeniem
ust. 2 i 3, niezwlocznie po uplywie 18 miesiecy od daty pierwszenstwa do uzyskania
patentu. Zglaszajacy moze w okresie dwunastu miesiecy od daty pierwszenstwa zlozy¢
wniosek o dokonanie ogloszenia w terminie wcze$niejszym.
2. Nie oglasza si¢ o zgloszeniu, jezeli:

1) dotyczy ono wynalazku tajnego;

2) przed terminem ogloszenia wydana zostala decyzja ostateczna o umorzeniu

postepowania albo o0 odmowie udzielenia patentu.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2, w razie ustania przyczyn uzasadniaja-
cych nieoglaszanie o zgloszeniu wynalazku, Urzad Patentowy dokona ogloszenia nie-
zwlocznie po wszczeciu lub wznowieniu postepowania w sprawie.
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Art. 43 Tytut II. Wynalazki, wzory uzytkowe i wzory przemystowe

Zgodnie z § 23 r.z.wyn.:
1. Urzad Patentowy dokonuje ogloszenia o zgloszeniu wynalazku, zgodnie z art. 43 p.w.p.,
zamieszczajac w ,,Biuletynie Urzedu Patentowego” nastepujace dane:
1) co najmniej jeden symbol migedzynarodowej klasyfikacji patentowej;
2) numer zgloszenia wynalazku;
3) date zgloszenia wynalazku;
4) date i kraj uprzedniego pierwszenstwa oraz numer zgloszenia lub oznaczenie wystawy;
5) nazwisko i imie lub nazwe zgltaszajacego;
6) miejsce zamieszkania lub siedzibe oraz kraj zglaszajacego;
7) nazwisko i imie wynalazcy;
8) tytul wynalazku;
9) skroét opisu, w razie potrzeby z figura rysunku;
10) liczbe zastrzezen;
11) daty wprowadzenia zmian zastrzezen, jezeli mialy miejsce.

Datg ogloszenia o zgloszeniu wynalazku jest dzien, w ktorym dane okreslone w ust. 1 zo-
staly opublikowane w ,,Biuletynie Urzedu Patentowego”. Od tego momentu osoby trzecie
moga zapoznac si¢ z jego z trescig i jego ujawnienie przechodzi do stanu techniki, czyli
moze by¢ brane pod uwage w ocenie poziomu wynalazczego zgloszen dokonanych po tej
dacie. Ponadto osoby trzecie moga sktada¢ uwagi odnosnie do patentowalnosci danego
rozwigzania zgodnie z art. 44 p.w.p.

Urzad nie dokonuje publikacji informacji o zgtoszeniu wynalazku, kiedy zgloszenie doty-
czy wynalazku uznanego za tajny.

Ponadto, zgodnie z § 24 r.z.wyn., ogloszenia o zgloszeniu wynalazku nie dokonuje sig,
jezeli:
1) przed terminem ogloszenia Urzad Patentowy umorzyl postepowanie, a decyzja w ta-
kiej sprawie stala si¢ ostateczna;
2) Urzad Patentowy odmowil udzielenia patentu, a decyzja w takiej sprawie stata sie osta-
teczna;
3) umorzenie postepowania nastapi na wyrazny wniosek zglaszajacego o wycofaniu
zgloszenia, zlozony co najmniej na 14 dni przed terminem ogloszenia, ale przed za-
konczeniem przygotowan technicznych do publikacji.

W razie zaskarzenia takiej decyzji lub w razie ustania przyczyn uzasadniajacych nieogta-
szanie o zgloszeniu wynalazku Urzad Patentowy dokona ogloszenia niezwlocznie po
wszczeciu lub wznowieniu postepowania w sprawie.
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