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rzecznik patentowy

europejski rzecznik patentowy

zawodowy petnomocnik przed EUIPO

petnomocnik przed Jednolitym Sadem Patentowym (UPC)

- wyjscie poza zakres patentu
Jak bronic sie przed atakiem patentowym?

Czesc |l

W pierwszym artykule z cyklu
~Strategie obronne”, ktéry uka-
zat sie w numerze 1-2/2025
(str. 58) byta mowa o potrzebie
monitorowania publikacji pa-
tentowych konkurenciji. Moze
wiec sie zdarzy¢, ze znajdzie-
my patent, ktory wyda sie za-
grozeniem dla naszej dziatal-
nosci. Takiej sytuacji nie nalezy
ignorowac, ale poddac wnikliwej
analizie.

pierwszej kolejnosci nale-
7y ustali¢, czy taki patent
obowiazuje na terytorium

Polski i kto jest uprawnionym. Kazdy
patent mozna zidentyfikowac po jego
numerze, a jego stan prawny oraz dane
dotyczace uprawnionego dostepne
S3 W jawnym rejestrze patentowym.
Z uwagi na terytorialnos¢ prawa z pa-
tentu, zasada wywodzaca sie jeszcze
z XIX w. Konwencji Paryskiej o wta-
snosci przemystowej, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej obowigzuja
patenty udzielone przez Urzad Paten-
towy RP, tzw. patenty krajowe oraz
patenty europejskie, ktére wywotuja
skutek na terytorium RP po dopetnie-
niu wymogdw formalnych zwiazanych
ze ztozeniem ttumaczenia patentu
europejskiego na jezyk polski (tzw.
walidowane w Polsce patenty euro-
pejskie). Rejestry tych patentéw i ich
tres¢ sg jawne i dostepne na stronach
internetowych Urzedu Patentowe-
go RP. Na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej nie obowigzuja natomiast pa-
tenty amerykanskie, francuskie, nie-
mieckie czy brytyjskie.

Majac numer publikacji, mozemy
sprawdzi¢ w bazach Urzedu Patento-

wego RP, czy patent zostat juz udzie-
lony, czy jest to tylko opublikowane
zgtoszenie patentowe, ktore jeszcze nie
generuje petnych uprawnien po stronie
podmiotu zgtaszajacego wynalazek
do ochrony. W przypadku udzielonego
patentu mozemy zweryfikowac jego
stan prawny i ustali¢, czy patent po-
zostaje w mocy. Wzgledem kazdego
patentu co roku nalezy wnosic¢ optaty
za ochrone. Optaty te rosna z kazdym
rokiem i niekiedy uprawnieni z patentu
zaprzestaja utrzymywania swoich pa-
tentéw w mocy. Jest to o tyle wazne,
izwynalazek, dla ktorego patent wygast
z powodu niewniesienia optaty rocz-
nej w terminie, a takze wynalazek, dla
ktérego uptynat 20-letni okres ochro-
ny, przechodzi do domeny publicznej
i co do zasady kazdy moze z niego ko-
rzystac. Bywa, ze uprawniony z paten-
tu - Swiadomie lub nie - przedstawia
w obrocie gospodarczym informacje
0 przystugujacym mu prawie, w sytu-
acji gdy prawo to wygasto, albo jest
na etapie zgtoszenia i finalnie prawo
nie zostaje udzielone. Takie zachowa-
nie moze zostac zakwalifikowane jako
czyn nieuczciwej konkurencji okreslony
w art. 14 ustawy o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji lub jako czyn z art. 307
ustawy Prawo wiasnosci przemystowe;j
podlegajacy odpowiedzialnosci karnej.
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WYJSCIE POZA ZAKRES PATENTU,
CZYLI OBEJSCIE PATENTU, POLEGA
NA TAKIEJ MODYFIKACJI KONSTRUKCUI
URZADZENIA LUB WYTWORU, ARY
WYELIMINOWAC ILOSCIOWO LUB
JAKOSCIOWO PRZYNAJIMNIEJ

JEDNA Z CECH WYSTEPUJACYCH

W ZASTRZEZENIU NIEZALEZNYM.

Reasumujac, zagrozenie dla prowadze-
nia dziatalnosci gospodarczej stanowia
terminowo optacone patenty udzielone
skutecznie w odniesieniu do terytorium,
na ktorym jest prowadzona dziatalnosc.
Potencjalne zagrozenie stanowia tez
zgtoszenia patentowe, ktére oczekuja
na udzielenie ochrony, pod warunkiem,
ze patent zostanie udzielony.

Drugim kluczowym zagadnieniem
jest ustalenie, co doktadnie jest chro-
nione patentem. Ma to na celu po-
twierdzenie, czy nasze wytwory, urza-
dzenia lub stosowane w dziatalnosci
gospodarczej procesy - np. produk-
cji — wchodza w zakres tego patentu,
a tym samym naruszaja przyznana
im wytgcznosé. Zakres przedmioto-
wy patentu definiujg zastrzezenia
patentowe - jest to osobna czesc
dokumentu patentowego, zawarta
w opisie patentowym.

Z punktu widzenia granic ochrony
istotne sg zastrzezenia patentowe nie-
zalezne, czyli te, ktére nie odnosza sie
w swojej tresci do innych zastrzezen.
W patencie moze by¢ kilka takich za-
strzezen, co oznacza, ze patent chro-
ni kilka wynalazkow, np. w kategorii
urzadzenia i sposobu. W analizie za-
kresu wytacznosci kazde zastrzezenie
niezalezne nalezy traktowac osobno,
jako osobny zakres wytacznosci przy-
znanej patentem.

Jesli w wyniku analizy patentu zosta-
nie przyktadowo ustalone, ze produ-
kowane urzadzenie wkracza w zakres
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patentu zdefiniowany przez ktére-
kolwiek z zastrzezen niezaleznych,
pozostaja dwie drogi - przyjrzec sie
patentowi i sprobowac podwazyc
jego waznosc albo przyjrzec sie urza-
dzeniu i znalez¢ taka jego modyfika-
cje, ktéra postawi to urzadzenie poza
zakres patentu - czyli pozwoli wyjs¢
poza zakres patentu. W tym miejscu
skupimy sie na urzadzeniu. Celem jest
spojrzenie na urzadzenie z perspekty-
wy zastrzezen patentowych i spraw-
dzenie, czy mozliwe jest takie jego
zmodyfikowanie, aby wyeliminowad
jednga z zastrzeganych cech patentu
blokujacego prowadzenie dziatalno-
Sci. Nie chodzi tu o samo zastapienie
cechy urzadzenia inna, ekwiwalentna
cecha techniczng, ale o takie prze-
projektowanie czy zmodyfikowanie
urzadzenia, aby cecha ta w nim nie
wystepowata. Nie jest to zadanie pro-
ste, ale czesto najszybsze i skuteczne.
Usuniecie cechy stanowi podejscie
ilosciowe do wychodzenia poza za-
kres ochrony.

W tym miejscu nalezy pochyli¢ sie
nad kwestig tego, co oznacza wyelimi-
nowanie cechy zastrzezenia i dlaczego

zastgpienie jednej cechy jej ekwiwalen-
tem technicznym nie powoduje obejscia
patentu. Ta druga $ciezka reprezentuje
jakosciowy sposdb wyjscia poza zakres
ochrony. Zastepujemy ceche zastrzeze-
nia lub zespét cech innymi, ktére jednak
nie stanowig ekwiwalentow technicz-
nych cech zastrzezenia, a prowadza
do nowego rozwiazania problemu obok
opatentowanego wynalazku.

W systemie prawa patentowego za-
stosowanie ma tzw. doktryna ekwi-
walentéw technicznych. Zostata
ona wprowadzona przez Protokdt
Interpretacyjny do Art. 69 Konwencji
o udzielaniu patentéw europejskich,
a stosowana jest rowniez w odniesie-
niu do patentéw krajowych z uwagi
na obecnoé¢ art. 63 ust. 2 (zdanie dru-
gie) ustawy Prawo wtasnosci przemy-
stowej, zezwalajacej na dokonywanie
wyktadni zastrzezen patentowych.

W ramach doktryny ekwiwalentow
stwierdza sie, ze zakres patentu nie
powinien by¢ interpretowany w taki
sposéb, ze przez zakres ochrony ro-
zumie sie zakres okreslony Scisle li-
teralnym znaczeniem sformutowan
uzytych w zastrzezeniach, przy czym
opis i rysunki maja stuzyc jedynie wy-
jasnieniu niejasnosci stwierdzonych
w zastrzezeniach. Zakres ochrony nie
powinien tez by¢ rozumiany w taki
sposéb, ze zastrzezenia stuza jedynie
jako wskazdwka i ze faktyczna przy-
znana ochrona moze obejmowacd
to, co w ocenie znawcy z danej dzie-
dziny wedtug opisu i rysunkoéw byto
zamierzeniem wtasciciela patentu.

MAJAC NUMER PUBLIKACJI, MOZEMY
SPRAWDZIC W BAZACH URZEDU
PATENTOWEGO RP. CZY PATENT
ZOSTAE JUZ UDZIELONY, CZY JEST TO
TYLKO OPUBLIKOWANE ZGEOSZENIE
PATENTOWE, KTORE JESZCZE NIE
GENERUJE PEENYCH UPRAWNIEN PO
STRONIE PODMIOTU ZGEASZAJACEGO
WYNALAZEK DO OCHRONY.
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Przeciwnie, zakres patentu nalezy in-
terpretowac w taki sposéb, ze okresla
on stanowisko miedzy tymi dwoma
skrajnosciami, ktére taczy w sobie
stuszna ochrone dla wtasciciela paten-
tu z uzasadnionym stopniem pewnosci
prawnej dla 0séb trzecich.

W oparciu o istniejaca literature
przedmiotu oraz majac na uwadze
ograniczona liczbe istniejacych orze-
czen sadowych dotyczacych prak-
tycznego aspektu stosowania dok-
tryny ekwiwalentéw technicznych
w sprawach o naruszenie patentow,
w celu interpretacji zakresu zastrze-
zenia patentowego z uwzglednieniem
ekwiwalentnych cech zastrzezenia
sugeruje postuzyc sie teorig przedsta-
wiona w Wyroku Sadu Apelacyjnego
w todzizdnia 9 listopada 2012 r.1ACa
612/12. Brzmi ona: ,Ekwiwalentne
w stosunku do rozwiazania objetego
zastrzezeniami patentowymi jest roz-
wigzanie, w ktérym Srodek techniczny
okreslony w zastrzezeniach patento-
wych zastapiono innym, wywotujacym
jednak powstanie takiego samego
(zamierzonego) efektu jak rozwigza-
nie zastrzegane, przy czym dla prze-
cietnego znawcy zastosowanie tego
innego (ekwiwalentnego) Srodka nie
wymaga wktadu twérczego, jest bo-
wiem w istocie urzeczywistnieniem
pomystu zawartego w zastrzezeniach
patentowych. Dla przecietnego znaw-
cy bedzie to wiec stanowic «réwno-
wazne odchylenie» czy «wariacje»
rozwigzania zastrzeganego. Ekwiwa-
lentnos¢ przejawia sie w tym, ze za-
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Z wyksztatcenia magister inzynier automatyk o specjalnosci robotyka. Zawodowo
od 2003 r. zajmuije sie wsparciem przedsiebiorstw krajowych i zagranicznych w zakresie
prawa wiasnosci przemystowej, stopniowo uzyskujac uprawnienia do wystepowania
przed Urzedem Patentowym RP oraz bezposrednio przed Europejskim Urzedem Paten-
towym (EPO), Europejskim Urzedem ds. Ochrony Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO)
i Biurem Miedzynarodowym Swiatowe] Organizacji Ochrony Wtasno$ci Intelektualnej
(IB/WIPQO). Petnomocnik przed Jednolitym Sadem Patentowym (UPC).

7 sukcesem reprezentowat uprawnionych z patentéw w postepowaniach sadowych
dotyczacych egzekwowania naruszonych praw patentowych. W ramach aplikacji rzecz-
nikowskiej organizowane] przez Polska Izbe Rzecznikéw Patentowych prowadzi wyktady
w zakresie oceny przestanek zdolnosci patentowej, zasad redagowania opisu patento-
wego, oraz postepowan miedzynarodowych. Autor zadan egzaminacyjnych i cztonek
Komisji Egzaminacyjnej Polskiej Izby Rzecznikéw Patentowych. Cztonek stowarzyszen
oraz organizacji miedzynarodowych zrzeszajacych zawodowych petnomocnikdw zaj-
mujacych sie ochrona wiasnosci przemystowe;j.

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

tentowych), to uznaje sie je za objete

ochrong patentowa”.

Mozna zatem wyprowadzic¢ trzy
przestanki oceny, czy proponowana
cecha jest rownowazna wskazanej
w zastrzezeniu:

« cecha réwnowazna technicznie
musi zapewniac te sama funkcje lub
efekty techniczne, co cecha zastrze-
zenia,

« cechatamusi byc¢ oczywista dla oso-
by z wiedza specjalistyczna w danej
dziedzinie,

« cecha réwnowazna musi wnosi¢
réwny wktad do wktadu cechy z za-
strzezenia - jej zastgpienie nie moze
spowodowac zmiany ograniczenia
wystepowania efektéw technicz-
nych catego rozwigzania.

OPINIE DOKTRYNY SA DALEKIE

OD JEDNOMYSLNOSCI | ISTNIEJA SPORY
CO DO TEGO, W KTORYM MOMENCIE
NALEZY BADAC OCZYWISTOSC CECHY
TECHNICZNEJ, CZYLI ASPEKT CZASOWY

PROBLEMU.

miast niektorych cech zastrzeganych
rozwigzanie ma cechy rbwnowazne.
Na gruncie teorii ekwiwalentéw, choc
rozwigzanie przeciwstawiane opaten-
towanemu rézni sie od niego (od jego
cech wskazanych w zastrzezeniach pa-

Opinie doktryny sa dalekie od jed-
nomyslnosci i istniejg spory co do
tego, w ktéorym momencie nalezy
bada¢ oczywisto$¢ cechy technicz-
nej, czyli aspekt czasowy problemu.

Pojawia sie pytanie, czy rownowaz-
nos¢ techniczna musi by¢ oczywista
dla osoby biegtej w danej dziedzinie
w dniu zgtoszenia wynalazku czy
w dniu dokonywania oceny (tj. dtu-
go po udzieleniu patentu). Osobiscie
sktaniam sie do pogladu, ze oceny,
czy cecha jest ekwiwalentna, powin-
no sie dokonywac w dacie aktualnej.
Przemawia za tym aktualno$¢ rozwa-
zanej kwestii.

Majac na uwadze jakosciowe wyj-
$cie poza zakres patentu, przez za-
stapienie cech wystepujacych w za-
strzezeniu winnismy by¢ przekonani,
ze proponowane cechy nie spetniaja
przestanek uznania ich za cechy ekwi-
walentne i tym samym przemawiaja
za uznaniem nowego rozwigzania
za inne od zastrzeganego.

Wyjscie poza zakres patentu, czyli obej-
Scie patentu, polega na takiej modyfika-
cji konstrukgji urzadzenia lub wytworu,
aby wyeliminowac ilosciowo lub jakos-
ciowo przynajmniej jedna z cech wyste-
pujacych w zastrzezeniu niezaleznym.
Dziatanie takie jest catkowicie zgodne
zduchem oraz litera prawa patentowe-
go i przyczynia sie do rozwijania inno-
wacji, ktore sa stymulowane prawnie
przez sam system patentowy. Rozwig-
zanie obchodzace patent moze byc
rozwigzaniem nowym, nieoczywistym
i samo w sobie moze by¢ wynalazkiem
podlegajacym opatentowaniu.
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