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jednolity

pDatent europejski

Europejski Patent Jednolity
i umowa o Jednolitym Sadzie
Patentowym wchodzi w zycie.
Jak uzyskac efekt jednolity dla
nowo udzielanych patentow
europejskich i jaki jest los juz
udzielonych patentéw europej-
skich?

atent europejski o skutku jednoli-
Ptym oraz umowa o jednolitym sa-

dzie patentowym wchodza w zy-
cie 1 czerwca 2023 r. Pojawia sie nowy
system patentowy oraz nowe organy
sadownicze decydujace o naruszeniu
patentu europejskiego i o jego wazno-
Sci. Istotne jest to, iz nowy jednolity sad
patentowy w swej wytacznej kompe-
tencji rozstrzyga nie tylko o narusze-
niu nowych patentow jednolitych, ale
rowniez o naruszeniu juz udzielonych
zwyktych patentéw europejskich, kté-
re zostaty walidowane i rozpadty sie na
wiazke patentéw krajowych.

UMOWA O JEDNOLITYM SADZIE
PATENTOWYM WPROWADZA PRZEPISY
PRZEJSCIOWE UMOZLIWIAJACE
ZFOZENIE KLAUZULI OPT-OUT,
WYEACZAJACEJ KOMPETENCJE
SADU JEDNOLITEGO W ODNIESIENIU
DO ORZEKANIA O NARUSZENIU
TRADYCYINEGO PATENTU

EUROPEJSKIEGO.

Obecnie patent europejski jest
udzielany w procedurze scentralizowa-
nej przez Europejski Urzad Patentowy
(EPO European Patent Office). Tak
udzielony patent europejski rozpada
sie na wiazke patentéw krajowych
w postepowaniu potocznie nazywa-
nym walidacja patentu europejskie-
go. Postepowanie to moze byc zaini-
cjowane wedtug wyboru uprawnio-
nego w wybranych krajach stronach
Konwencji Monachijskiej o udzielaniu
patentow Europejskich z 1973 . Obec-
nie umowa zwiazanych jest 37 panstw
europejskich oraz cztery panstwa
Afryki Pétnocnej i Azji. Oznacza to, ze
po udzieleniu patentu europejskiego
funkcjonuje wigzka praw krajowych
(patentow rownowaznych patentom
krajowym), ktore podlegaja wytacznej
jurysdykcji sadow krajowych oceniaja-
cych kwestie ich naruszenia w danym
kraju. Tradycyjny patent europejski
podlega uniewaznieniu w trybie krajo-
wym przez organy wtasciwe w danym
panstwie. Kazdy patent tworzacy wiaz-
ke patentow wywodzaca sie z paten-
tu europejskiego jest niezalezny od
pozostatych i uniewaznienie patentu,
np. w Niemczech nie wptywa na waz-
nosc¢ patentu w Polsce. Analogicznie
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naruszenie patentu w Niemczech nie
oznacza naruszenia patentu w Polsce.
Wraz z wejsciem w zycie europejskiego
patentu jednolitego oraz umowy o jed-
nolitym sadzie patentowym ta sytuacja
ulega zmianie.

Umowa o jednolitym sadzie paten-
towym wprowadza przepisy przejscio-
we umozliwiajace ztozenie klauzuli
opt-out, wytaczajacej kompetencje
sadu jednolitego w odniesieniu do
orzekania o naruszeniu tradycyjnego

ISTOTNE JEST TO, IZ NOWY JEDNOLITY
SAD PATENTOWY W SWEJ WYEACZNEJ
KOMPETENCJIROZSTRZYGA NIE

TYLKO O NARUSZENIU NOWYCH
PATENTOW JEDNOLITYCH, ALE ROWNIEZ
O NARUSZENIU JUZ UDZIELONYCH
7ZWYKEYCH PATENTOW EUROPEJSKICH,
KTORE ZOSTARY WALIDOWANE | ROZPADEY
SIE NA WIAZKE PATENTOW KRAJOWYCH.

W nowym systemie patentowym patenty
nadal sa udzielane w scentralizowane;
procedurze przez EPO, ale w zaleznosci
od wyboru uprawnionego moga one
uzyskac status patentu jednolitego,
tj. pojedynczego prawa z patentu obo-
wigzujacego w panstwach bedacych
stronami porozumienia o0 wzmocnionej
wspotpracy patentowej ustanawiajacej
patent europejski o jednolitym skutku.
W siedmioletnim okresie przejsciowym
zgtaszajacy bedzie mogt wybrac dotych-
czasowy tryb rozbicia patentu europej-
skiego na wigzke patentow europej-
skich. Wraz z zawarciem porozumienia
0 wzmocnionej wspotpracy w zakresie
patentu jednolitego podpisano umowe
miedzynarodowa o utworzeniu sadu jed-
nolitego, w ktorego kompetencji bedzie
rozstrzyganie sporow o naruszenie pa-
tentu jednolitego oraz orzekanie o jego
waznosci. Co wazniejsze, w kompetendji
sadu jednolitego bedzie rowniez orzeka-
nie o naruszeniu dotychczas istniejacych
patentow europejskich, ktére ulegty roz-
biciu na patenty krajowe. Zakres orzeka-
nia w odniesieniu do udzielonychjuz tra-
dycyjnych patentow europejskich zostat
wprowadzony automatycznie i dotyczy
tych panstw, w ktorych tradycyjny pa-
tent europejski byt walidowany i ktore
przystapity do umowy o jednolitym sa-
dzie patentowym.

1-2/2023

patentu europejskiego. Mozliwos¢
ztozenia klauzuli opt-out bedzie do-
stepna od poczatku okresu wstepne-
go (sunrise period), ktéry rozpocznie
sie 1 marca 2023 r. Okres wstepny be-
dzie trwat przez trzy miesiace przed
wejsciem w zycie umowy o sadzie
jednolitym. Ztozenie klauzuli opt-out
stanie sie skuteczne w dniu wejscia
w zycie umowy o sadzie jednolitym,
tj. 1 czerwca 2023 r.

Zgodnie z art. 83 ust. 3 umowy 0 s3-
dzie jednolitym zgtaszajacy i wtasci-
ciele ,klasycznego” patentu euro-
pejskiego, jak rowniez posiadacze
dodatkowego Swiadectwa ochron-
nego (SPC) wydanego dla produktu

chronionego ,klasycznym” patentem

europejskim, moga wytaczy¢ swoje

zgtoszenie, patent lub SPC z wytacz-
nej kompetencji sadu jednolitego.

W rezultacie sad jednolity nie bedzie

miat jurysdykcji w odniesieniu do ja-

kichkolwiek sporow zwigzanych z tym
zgtoszeniem, patentem lub SPC. Aby
dokona¢ waznego wytaczenia lub
wycofaé nieuprawnione wytgczenie
zgodnie z Zasada 5 i 5A Regulaminu

Sadu Jednolitego, musza by¢ spetnio-

ne nastepujace warunki:

+ klauzula opt-out moze byc¢ ztozona
tylko w odniesieniu do wszystkich
panstw, w ktérych udzielono paten-
tu europejskiego lub ktore zostaty
wskazane w zgtoszeniu,

« wytagczenie z kompetencji sadu
jednolitego jest mozliwe tylko do
czasu, gdy do sadu nie zostanie
wniesiony zaden pozew lub wnio-
sek w odniesieniu do tego zgtosze-
nia, patentu lub SPC,
klauzule opt-out mozna wycofac
w dowolnym momencie, o ile przed
sadem krajowym nie wniesiono po-
wodztwa w odniesieniu do zgtosze-
nia, patentu lub SPC, ktérego doty-
czy klauzula opt-out,
wniosek o wytaczenie mozna ztozy¢
wytacznie za posrednictwem sys-
temu zarzadzania sprawami sadu
(CMS), ktory realizuje wszystkie wy-
mogi proceduralne.

Nalezy pamietac, ze nie ma moz-
liwosci wytaczenia patentu jednoli-
tego z kompetencji sadu jednolite-
go. Uprawnieni i zgtaszajacy, ktorzy
maja duza liczbe patentéw, moga
uzyskac¢ dostep do interfejsu aplikacji
(API) umozliwiajacego bezposrednia

ZAKRES ORZEKANIA W ODNIESIENIU
DO UDZIELONYCH JUZ TRADYCYJNYCH
PATENTOW EUROPEJSKICH ZOSTAE
WPROWADZONY AUTOMATYCZNIE

| DOTYCZY TYCH PANSTW. W KTORYCH
TRADYCYJNY PATENT EUROPEJSKI BYE
WALIDOWANY | KTORE PRZYSTAPIEY
DO UMOWY O JEDNOLITYM SADZIE

PATENTOWYM.
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i bezpieczng komunikacje z CMS sadu
jednolitego w celu elektronicznego
sktadania klauzul opt-out. W ten sam
sposéb mozliwe bedzie réwniez sko-
rygowanie klauzuli opt-out lub jej
wycofanie, a takze ztozenie wniosku
o usuniecie klauzuli opt-out ztozonej
przez osobe do tego nieuprawniona
lub interwencja w przypadku nie-
uprawnionego wycofania klauzuli
opt-out.

Trzeba réwniez pamietad, ze zgod-
nie z art. 48 ust. 1 umowy o sadzie
jednolitym strony postepowania,
a tym samym uprawnieni z trady-
cyjnych patentow europejskich, kto-
rzy chca ztozy¢ stosowne klauzule
opt-out, nie moga wystepowac przed
sadem jednolitym bezposrednio i wy-
magane jest w tym zakresie ustano-
wienie zawodowego petnomocnika.
Rzeczpospolita Polska nie przystapita
do umowy o sadzie jednolitym, dla-
tego w zakresie reprezentacji przed
sadem jednolitym jedynymi petno-
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Z wyksztatcenia magister inzynier automatyk o specjalnosci robotyka. Zawodowo
zajmuje sie wsparciem przedsiebiorstw w zakresie prawa wtasnosci przemystowe;j.
Od 2003 r. stopniowo uzyskiwat 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/WIPO).
Z powodzeniem uzyskuje patenty europejskie dla podmiotéw z Polski, USA oraz Chin.
Z sukcesem reprezentowat uprawnionych z patentow w postepowaniach sagdowych
dotyczacych egzekwowania naruszonych praw patentowych. Aktywnie prowadzi
wyktady dla aplikantow rzecznikowskich w zakresie oceny przestanek zdolnosci paten-
towej, zasad redagowania opisu patentowego oraz postepowan miedzynarodowych.
Cztonek stowarzyszen i organizacji miedzynarodowych zrzeszajacych zawodowych
petnomocnikow zajmujacych sie ochrong wtasnosci przemystowe;.

mocnikami z Polski, ktorzy moga
reprezentowac strony przed sadem
jednolitym sag europejscy rzecznicy
patentowi, majacy dodatkowe kwa-
lifikacje poswiadczone stosownymi
dyplomami ukonczenia studiow
wyzszych w zakresie prawa wtasno-
$ci przemystowej lub certyfikatami

EPLC. Osoby te zostaja wpisane na
liste petnomocnikow przed sadem
jednolitym po ztozeniu stosownego
wniosku do rejestru prowadzonego
przy jednolitym sadzie patentowym.

Jarostaw Markieta
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