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rzecznik patentowy

europejski rzecznik patentowy

zawodowy petnomocnik przed EUIPO

petnomocnik przed Jednolitym Sagdem Patentowym (UPC)

- profilaktyka

Jak sie bronic przed atakiem
patentowym?

Zagrozenie lub presja, zwigza-
ne z istnieniem patentu kon-
kurencji, moga niekorzystnie
wplynac¢ na sytuacje przedsie-
biorstwa. Doswiadczenie bycia
pozwanym z tytutu naruszenia
cudzego patentu powoduje
duzy stres i jest bezpos$rednim
zagrozeniem dla modelu biz-
nesowego, ktéry okazuje sie
wadliwy, poniewaz w sposo6b
niezamierzony wykorzystuje
wynalazek chroniony paten-
tem bez zgody uprawnionego.
Co zrobi¢, aby uniknac takiej
sytuacji i jakie strategie obron-
ne przyjac, gdy juz sie w niej
znalezliSmy?
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oktadnie tak, jak w przypadku
)zdrovvia, rowniez w przypadku
obrony przed atakiem patento-
wym najwazniejsza jest profilaktyka.
Polega ona na monitorowaniu sytuagji
patentowej w branzy odpowiadajace]
naszej dziatalnosci, przede wszystkim
przez systematyczne sprawdzanie no-
wych zgtoszen patentowych i udzielo-
nych praw w publicznie dostepnych
bazach danych. Poniewaz patenty
maja charakter terytorialny - tzn. pa-
tent amerykanski zapewnia uprawnio-
nemu wytaczno$é na terytorium USA,
a patent polski na terytorium Polski
- wazne jest prawidtowe okreslenie
badanego terytorium.

W przypadku Polski istnieja dwa zrodta
prawa z patentu: patent krajowy udzie-
lany w postepowaniu przed Urzedem
Patentowym RP (UPRP) oraz patent
europejski udzielany w postepowaniu
przed Europejskim Urzedem Patento-
wym (EPO) i skutecznie walidowany na
terytorium Polski przez ztozenie ttu-
maczenia na jezyk polski w Urzedzie
Patentowym RP. Tak uzyskane patenty
co do zasady daja taki sam efekt i po-
zwalajg uprawnionemu z patentu na
podnoszenie takich samych roszczen,
zaréwno zakazowych, jak i odszkodo-

PUBLIKACJE ZGEOSZEN PATENTOWYCH
UKAZUJA SIE 18 MIESIECY PO DOKONANIU
/GEOSZENIA WYNALAZKU DO
OPATENTOWANIA | SYGNALIZUJA
OTOCZENIU, ZE DANY PODMIOT

UBIEGA SIE O UZYSKANIE OCHRONY

PATENTOWELU.
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wawczych, w stosunku do innych pod-
miotow, chcacych komercyjnie eks-
ploatowac opatentowany wynalazek.
RéZnice miedzy korzystaniem z paten-
tu krajowego i patentu europejskiego
walidowanego w Polsce dotycza za-
kresu stosowania teorii ekwiwalen-
téw technicznych do okreélania tresci
zastrzezen patentowych. Tendencje
w orzecznictwie sgdowym prowadza
jednak do ujednolicenia praktyk mimo
rozbieznosci norm prawnych. Patenty
maja rowniez charakter czasowy i co
do zasady wygasaja z mocy ustawy
po 20 latach od daty ich zgtoszenia,
pod warunkiem terminowego wno-
szenia optat za ochrone. Moga zatem
wygasnadé wczesniej, jesli uprawniony
zaprzestanie wnoszenia corocznych
optat za utrzymanie patentu w mocy.

Zakres podmiotowy monitorowania
publikacji patentowych wyznacza
przede wszystkim bezposrednia lub
dalsza konkurencja rynkowa. Uzytecz-
ne jest prowadzenie poszukiwan z wy-
korzystaniem nazw podmiotéw oraz
imion i nazwisk tworcow (czesto pra-
cownikéw konkurencji). Czestotliwo$¢
monitorowania konkurencji moze
by¢ mniej lub bardziej intensywna,
w zaleznosci od branzy i podatnosci
danego sektora gospodarki na inno-
wacje technologiczne. Monitorowanie
zazwyczaj prowadzi sie w okresach
miesiecznych lub kwartalnych, a ab-
solutnym minimum wydaje sie bada-
nie otoczenia patentowego raz na pot
roku lub raz na rok. Urzedy patentowe,
zarbwno EPO, jak i UPRP, publikuja pa-
tenty w cyklu tygodniowym, rzadziej
miesiecznym, tak wiec prowadzenie
poszukiwan zbyt czesto nie jest roz-
wiazaniem optymalnym. Odnalezienie
publikacji patentowej to jednak do-
piero potowa zadania.

W PRZYPADKU POLSKIISTNIEJA DWA
ZRODEA PRAWA Z PATENTU: PATENT
KRAJOWY UDZIELANY W POSTEPOWANIU
PRZED URZEDEM PATENTOWYM RP
(UPRP) ORAZ PATENT EUROPEJSK]
UDZIELANY W POSTEPOWANIU PRZED
FUROPEJSKIM URZEDEM PATENTOWYM
(EPO) | SKUTECZNIE WALIDOWANY

NA TERYTORIUM POLSKI PRZEZ ZFOZENIE
TEUMACZENIA NA JEZYK POLSKI

W URZEDZIE PATENTOWYM RP.

Publikacje zgtoszen patentowych
ukazuja sie 18 miesiecy po dokona-
niu zgtoszenia wynalazku do opaten-
towania i sygnalizujg otoczeniu, ze
dany podmiot ubiega sie o uzyskanie
ochrony patentowej. Nie jest to jesz-
cze udzielony patent, ale analiza zgto-
szenia na tym etapie pozwala ustali¢,
co jest przedmiotem zgtoszenia, nad
czym pracuje konkurencja oraz jakie
ma szanse na uzyskanie patentu. Infor-
macje o dokonaniu zgtoszeh wynalaz-
ku do opatentowania UPRP publiku-
je w Biuletynie Urzedu Patentowego,
a same publikacje sa dostepne w ba-
zie danych. O szansach na uzyskanie
patentu Swiadczy raport z poszukiwa-
nia wstepnego, ktory powinien zostac
opublikowany wraz ze zgtoszeniem.
Zdarza sie, ze raport z poszukiwania
publikowany jest osobno.

W raporcie wstepnym Urzad Patento-
wy przedstawia dowody, najczesciej
w postaci wczesdniejszych publikacji,
ktore beda brane pod uwage przy poz-
niejszej ocenie zdolnosci patentowej
wynalazku. Wskazuje przy tym, jaki

OCENA ZDOLNOSCI PATENTOWEJ
WYRAZONA W RAPORCIE

/Z POSZUKIWANIA NIE JEST OCENA
OSTATECZNA | MOZE ULEC ZMIANIE

W TOKU POSTEPOWANIA POD WPEYWEM
ARGUMENTOW ZGEASZAJACEGO.

charakter ma dana publikacja i przy-
pisuje jej odpowiedni kod literowy. Do-
kumenty oznaczone w raporcie klasa A
nie stanowig przeszkody do uzyskania
patentu. Sg to zwykle wczeéniejsze
zgtoszenia patentowe, ale moga to
by¢ rowniez artykuty naukowe, a na-
wet podreczniki lub opracowania doty-
czace ogblnego stanu wiedzy w danej
dziedzinie.

Dokumenty oznaczone w rapor-
cie jako dokumenty klasy X stanowia
przeszkode do udzielenia patentu
i Swiadczg o braku nowosci wynalazku
-w ocenie urzedu patentowego wyna-
lazek zostat w nich ujawniony w catosci
przed data zgtoszenia. Wynalazek opu-
blikowany wraz z raportem, w ktérym
znajduje sie duza liczba przeciwsta-
wien z klasy X ma niewielkie szanse
na uzyskanie ochrony patentowej,
chociaz nie oznacza to, ze nie ma ich
wcale. Dokumenty oznaczone w rapor-
cie kodem Y Swiadcza wspolnie o tym,
7e wynalazek wynika w sposéb oczywi-
sty z opisanego w nich stanu techniki.
Innymi stowy dokumenty te ujawniaja
wynalazek w czesciach, ktére mozna
potaczyc bez koniecznosci wykazania
sie dokonaniem wysitku twérczego.

Ocena zdolnosci patentowej wyrazo-
na w raporcie z poszukiwania nie jest
oceng ostateczng i moze ulec zmianie
w toku postepowania pod wptywem
argumentoéw zgtaszajacego. Gdy ar-
gumenty te okaza sie przekonujace,
Urzad Patentowy wydaje decyzje

AUTOMATYKA



o udzieleniu patentu i publikuje pa-
tent. Publikacja patentu oznacza, ze
prawo wytaczne zostato przyznane
i uprawniony z patentu moze w petni
korzystac z przyznanej mu wytgcz-
nosci, w tym zakazywa¢ podmiotom
trzecim komercyjnego korzystania
z jego wynalazku. Dochodzenie rosz-
czen odszkodowawczych mozliwe jest
za okres wczesniejszy od daty zgtosze-
nia wynalazku, niemniej obarczone
jest to dodatkowymi obowigzkami
informacyjnymi i dowodowymi zwia-
zanymiz wykazaniem winy po stronie
naruszyciela. W praktyce stosowania
prawa przyjmuje sie iz podmioty pro-
wadzgce dziatalno$¢ gospodarcza

zestawem cech bedzie wkraczato w za-
kres ochrony wynikajacy z tak udzielo-
nego patentu. Z kolei brak ktorejkol-
wiek z tych cech bedzie co do zasady
oznaczat, ze urzadzenie nie spetnia
wymogow definicji zawartej w zastrze-
Zeniu patentowym i nie wkracza w za-
kres patentu, a tym samym z punktu
widzenia tego patentu uprawniony nie
moze skutecznie podnosi¢ roszczen
zakazujacych korzystania z takiego
,uszczuplonego” urzadzenia.
Zastrzezenia patentowe mozna
podzieli¢ na niezalezne i zalezne. Kaz-
dy udzielony patent ma co najmnie]
jedno zastrzezenie niezalezne. Nie-
ktére patenty zawierajg kilka zastrze-

ZASTRZEZENIA PATENTOWE MOZNA
PODZIELIC NA NIEZALEZNE | ZALEZNE.
KAZDY UDZIELONY PATENT MA

CO NAJMNIEJ JEDNO ZASTRZEZENIE

NIEZALEZNE.

w zakresie obowigzku dochowania
nalezytej starannosci winny byc¢ za-
znajomione z publikacjami Urzedu
Patentowego RP, tak wiec zastanianie
sie niewiedza o istnieniu opublikowa-
nego patentu nie jest skuteczna linia
obrony. Zakres przedmiotowy paten-
tu, w tym definicje wynalazku, w po-
staci urzadzenia lub sposobu chro-
nionego danym patentem, okreslaja
zastrzezenia patentowe. Zastrzezenia
patentowe to osobna czes¢ publika-
cji patentowej, definiujaca przedmiot,
co do ktorego wytacznosé przypada
uprawnionemu z patentu.

Cata dotychczas oméwiona procedura
ma prowadzi¢ do ustalenia, czy nasze
wytwory, urzadzenia lub stosowne
w dziatalno$ci gospodarczej metody
- np. produkcji - wchodza w zakres ta-
kiego patentu, a tym samym narusza-
jg przyznana nim wytgcznosé, czy nie.
Przyktadowo, jesli opatentowany wy-
nalazek w zastrzezeniu patentowym
niezaleznym definiuje zakres wytacz-
nosci dla urzadzenia, ktére ma cechy
1,2,31i4,to kazde urzadzenie z takim
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zen niezaleznych definiujgcych zakres
ochrony dla poszczegdlnych kategorii
wynalazku, np. osobne zastrzezenie
niezalezne w jednym zgtoszeniu bedg
miaty wynalazki w kategorii urzadze-
nia i sposobu. Zastrzezenia niezalez-
ne definiuja zakres ochrony patentu
co do jego granic w poszczegdlnych
kategoriach. Oprocz zastrzezeh nie-
zaleznych wynalazki definiowane sa
rbwniez przez zastrzezenia zalezne.
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Zastrzezenia te dopetniaja definicje
okreslong w zastrzezeniu niezalez-
nym, ktérym sg uwarunkowane i for-
mutujg szczegdlne warianty wynalaz-
ku w granicach wytyczonych przez
zastrzezenia niezalezne. Z punktu
widzenia okreslenia zakresu ochro-
ny patentu zastrzezenia zalezne nie
majg znaczenia i nie zmieniajg gra-
nic zakresu ochrony, natomiast maja
zastosowanie przy obronie patentu
przed skutecznym atakiem na jego
waznosc.

Podsumowujac, systematyczne mo-
nitorowanie baz patentowych moze
by¢ skutecznym narzedziem unik-
niecia sytuacji wkroczenia w zakres
cudzego patentu i narazenia sie na
roszczenia ze strony uprawnionego.
Monitorowanie pozwala na odkrycie
w odpowiednim momencie patentu
albo zgtoszenia, ktére potencjalnie
moze oddziatywac na nasza dziatal-
nos¢. Jesli tak sie zdarzy, nalezy za-
stanowic sie nad zmiana konstrukcji
naszego produktu, wytworu, urza-
dzenia lub metody postepowania,
w taki sposéb, aby wyeliminowac,
ktérakolwiek z cech wystepujgcych
w zastrzezeniu niezaleznym. Te-
mat ten zostanie szerzej omdwiony
w kolejnym artykule z serii Strategie
obronne - jak sie broni¢ przed ata-
kiem patentowym.

Z wyksztatcenia magister inzynier automatyk o specjalnosci robotyka. Zawodowo od
2003 r. zajmuje sie wsparciem przedsiebiorstw w zakresie prawa wtasnosci przemysto-
wej, stopniowo uzyskujac uprawnienia do wystepowania przed Urzedem Patentowym
RP oraz bezposrednio przed Europejskim Urzedem Patentowym (EPO), Europejskim
Urzedem ds. Ochrony Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO) i Biurem Miedzynarodowym
Swiatowej Organizacji Ochrony Wtasnosci Intelektualnej (IB/WIPQ). Petnomocnik przed
Jednolitym Sgdem Patentowym (UPC).

Z powodzeniem uzyskuje patenty europejskie dla podmiotéw z Polski, USA oraz
Chin. Z sukcesem reprezentowat uprawnionych z patentéw w postepowaniach sado-
wych dotyczacych egzekwowania naruszonych praw patentowych. Aktywnie prowadzi
wyktady dla aplikantéw rzecznikowskich w zakresie oceny przestanek zdolnosci paten-
towej, zasad redagowania opisu patentowego oraz postepowan miedzynarodowych.
Cztonek stowarzyszen oraz organizacji miedzynarodowych zrzeszajacych zawodowych
petnomocnikéw zajmujacych sie ochrong wtasnosci przemystowej.

Kontakt: jarek.markieta@ipandlaw.com. Strona internetowa: www.ipandlaw.com.
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