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rzecznik patentowy

europejski rzecznik patentowy

zawodowy petnomocnik przed EUIPO

petnomocnik przed Jednolitym Sagdem Patentowym (UPC)

- uniewaznienie patentu
Jak bronic sie przed atakiem patentowym?

Czesc

Patenty obowigzujace na tery-
torium Rzeczypospolitej dajg
uprawnionym wytacznosc ko-
rzystania z wynalazku w celach
zarobkowych lub zawodowych,
tj. w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej.
Wytacznos¢ ta jednak nie jest
bezwzgledna i podlega szere-
gowi ograniczen, takich jak np.
wyczerpanie prawa lub pewien
zakres dozwolonego uzytku
prywatnego. Ponadto samo
udzielenie prawa podlega kon-
troli spotecznej i moze zostaé
uniewaznione.

pierwszych dwéch artyku-
tach zostato wyjasnione,
jak wazne jest biezace mo-

nitorowanie konkurencji i jej zasobow
patentowych. Odpowiednio wczesniej
podjete dziatania prewencyjne moga
bowiem uchroni¢ firme przed szere-
giem probleméw zaréwno finanso-
wych, jakiwizerunkowych. Jesli jednak
patent zostat udzielony i istnieje ryzyko
zwigzane z ewentualnym wkroczeniem
w zakres patentu, a korzystanie z cu-
dzego patentu w ramach dozwolonego
uzytku - np. w celach badawczych lub
doswiadczalnych - nie wchodzi w ra-
chube i patent ,trzyma sie mocno’,
to kolejna opcja, wartg rozwazenia,
jest atak na wazno$¢ prawa z patentu.
Nalezy zatem stwierdzi¢, czy istnieja
przestanki przemawiajace za uniewaz-
nieniem patentu.

Prawo z patentu dotyczy co do zasady
wszystkich podmiotéw dziatajacych
na rynku, poniewaz jest to prawo wy-
taczne skuteczne erga omnes. Z tego
powodu podlega kontroli spotecz-
nej - kazdy bowiem, kto przedstawi

wystarczajace dowody, moze wnies¢
0 uniewaznienie udzielonego patentu
na warunkach okreslonych w ustawie
z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wia-
snosci przemystowej (tekst jedn. Dz. U.
2023.1170, dalej pwp). O waznosci pa-
tentu udzielonego na terytorium Polski
rozstrzyga Urzad Patentowy RP w trybie
postepowania spornego miedzy strona-
mi. Postepowanie sporne to szczegdlny
rodzaj postepowania quasi sadowego
prowadzonego przed Departamentem
Prawnym i Orzecznictwa Urzedu Paten-
towego RP.

Podstawy uniewaznienia patentu zo-

staty zdefiniowane w art. 89 ust. 1 pwp.

Ustawodawca wskazat cztery gtowne

podstawy uniewaznienia prawa z pa-

tentu:

1) nie zostaty spetnione warunki wy-
magane do uzyskania patentu,

2) wynalazek nie zostat przedstawio-
ny na tyle jasno i wyczerpujaco, aby
znawca mogt ten wynalazek urze-
czywistnic,

3) patent zostat udzielony na wynala-
zek nieobjety trescig zgtoszenia lub
zgtoszenia pierwotnego,
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4) zastrzezenia patentowe nie okreslaja
przedmiotu zgdanej ochrony w spo-
sébjasnyizwiezty lub nie sg w catosci
poparte opisem wynalazku.

Kazda z tych przestanek moze sta-
nowi¢ samodzielna podstawe uniewaz-
nieniu patentu.

Niespetnienie przestanek

Aby uniewazni¢ patent w ramach
pierwszej podstawy, nalezy wykaza,
Ze nie zostaty spetnione warunki wy-
magane do uzyskania patentu. Przy-
ktadowo, przedmiot patentu nie jest
wynalazkiem, nalezy do kategorii wy-
taczonej z patentowania, na podstawie
art. 28 ust. 112 pwp, wynalazek nie jest
nowy, tj. nie spetnia wymagan okreslo-
nych w art. 25 pwp, lub wynika w spo-
sOb oczywisty ze stanu techniki, a tym
samym nie spetnia wymagan okreslo-
nych w art. 26 pwp. Wskazane zarzuty
nalezy wtasciwie uargumentowac oraz
wesprze¢ dowodami.

Dowodem na brak nowosci wyna-
lazku jest np. wczesniejsza publikacja
ujawniajaca dany wynalazek, ale tak-
7e publiczne wystapienie, na ktorym
ujawniono jego istote lub wprowadze-
nie do obrotu produktu wykonanego
metoda wedtug wynalazku. Nowos¢
ocenia sie w skali $wiatowej, dlatego
wczesniejsza publikacja moze pocho-
dzi¢ z dowolnego miejsca na Swiecie,
bez ograniczen terytorialnych ani
jezykowych. Patent opublikowany
wczesniej w USA, ujawniajacy istote
uniewaznianego wynalazku, artykut
w wenezuelskiej prasie branzowej
lub oficjalny biuletyn Uniwersytetu
Tsinghua wydawany w jezyku chin-
skim moze stanowié réwnie dobry
dowdd w postepowaniu o unie-
waznienie patentu przed Urzedem

ISTOTNE JEST, IZ W POSTEPOWANIU
O UNIEWAZNIENIE PATENTU
FUROPEJSKIEGO, KTORE TOCZY SIE
PRZED URZEDEM PATENTOWYM RP,
PRZEDMIOTEM POSTEPOWANIA
POWINIEN BYC TEKST AUTENTYCZNY
PATENTU EUROPEJSKIEGO W JEZYKU
POSTEPOWANIA, W KTORYM PATENT
ZOSTAE UDZIELONY PRZEZ EPC.

Patentowym, jak publikacja dokona-
na bezposrednio na terytorium Polski.

W odniesieniu do poziomu wyna-
lazczego najskuteczniejszym sposobem
wykazania, ze opatentowany wynalazek
wynika w sposéb oczywisty ze stanu
techniki jest zastosowanie metodologii
problem-rozwiazanie (problem solution
approach), ktéra wskazano jako mode-
lowa do oceny przestanki zdolnosci
patentowejz art. 26 pwp w Wytycznych
Prezesa Urzedu Patentowego. Wiele
cennych wskazéwek odnosnie rozumie-
nia przestanek zdolno$ci patentowe;,
takich jak nowos¢ i poziom wynalaz-
czy, mozna znalez¢ w bezptatnym wy-
dawnictwie Urzedu Patentowego RP pt.
Poradnik Wynalazcy.

Nienalezyte ujawnienie

W zakresie drugiej z podstaw uniewaz-
nienia nalezy podda¢ analizie zakres
ujawnienia wynalazku w samym paten-
cie. Najczesciej szuka sie tzw. czarnych
skrzynek, tj. elementéw, modutéw lub
funkgji, ktorych dziatanie wewnetrz-
ne jest nieznane. Korzystne jest takze
zwrécenie uwagi na niedopowiedze-
nia w opisie patentowym, ktérych nie

DOWODEM NA BRAK NOWOSCI
WYNALAZKU JEST NP WCZESNIEJSZA
PUBLIKACJA UJAWNIAJACA DANY
WYNALAZEK, ALE TAKZE PUBLICZNE
WYSTAPIENIE, NA KTORYM UJAWNIONO
JEGO ISTOTE LUB WPROWADZENIE

DO OBROTU PRODUKTU WYKONANEGO
METODA WEDEUG WYNALAZKU.
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dasie rozstrzygnad, korzystajac z wiedzy
powszechnej - nawet specjalistyczne;.
Nalezy pamietac, iz opis wynalazku jest
adresowany do tzw. znawcy z dziedziny
techniki, a wiec osoby dysponujacej po-
nadprzecietna wiedza z danego zakresu
techniki, niemniej pojecia znawcy nie
mozna rozciagac w nieskonczonoscé -
znawca nie jest zespot noblistow dys-
ponujacych zespotem doswiadczalnym.

Brak poparcia w opisie

W ramach trzeciej podstawy unie-
waznienia nalezy zweryfikowac, czy
zakres udzielonego patentu znajduje
poparcie w dokumentacji zgtoszenio-
wej wynalazku od poczatku postepo-
wania zgtoszeniowego. Brak takiego
poparcia, spowodowany np. zmianami
wprowadzonymiw toku postepowania,
moze skutkowac uniewaznieniem pa-
tentu. Kazda zmiana wprowadzona
po dokonaniu zgtoszenia do zastrzezen
patentowych powinna zostac przeana-
lizowana pod katem poparcia w opisie
ztozonym w dacie zgtoszenia.

Niejasne zastrzezenia

Czwarta podstawa dotyczy jezyka zastrze-
zeh patentowych. Jest to najtrudniejsza
do wykazania przestanka, niemniej jesli
jezyk zastrzezen jest niejasny do tego
stopnia, Ze np. nie wiadomo jakiego ro-
dzaju urzadzenia mieszcza sie w zakresie
udzielonego patentu, mozna oprzec za-
rzut, bazujac réwniez na tej podstawie.

Postepowanie sporne, w ktorym roz-
poznawany jest wniosek o uniewaz-
nienie patentu, jest wieloetapowe,
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obejmuje opracowanie pism przygo-
towawczych i rozprawy przed sktadami
orzekajacymi, nie jest to wiec ze swej
istoty postepowanie szybkie. Decyzja
0 uniewaznieniu patentu skutkuje
natomiast wyeliminowaniem prawa
z patentu ex tung, tj. od samego po-
czatku. Tworzy sie wiec sytuacje praw-
na, jakby to prawo nigdy nie istniato.
W konsekwencji wszystkie dziatania
uprawnionego z patentu, ktory zostat
uniewazniony, staja sie dziataniami
bez podstawy prawnej i moga rodzi¢
roszczenia odszkodowawcze. Jesli
zatem istniejg dowody przemawiaja-
ce za uniewaznieniem patentu, warto
podjac trud wyeliminowania go z ob-
rotu prawnego.
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WIELE CENNYCH WSKAZOWEK
ODNOSNIE ROZUMIENIA PRZESEANEK
ZDOLNOSCI PATENTOWEJ, TAKICH
JAK NOWOSC | POZIOM WYNALAZCZY,
MOZNA ZNALEZC W BEZPEATNYM
WYDAWNICTWIE URZEDU
PATENTOWEGO RP PT. PORADNIK

WYNALAZCY.

Rzeczpospolitej Polskiej. Do uniewaz-
nienia patentu europejskiego udzielo-
nego w trybie okreslonym w Konwencji
0 patentach europejskich (dalej EPC)
stosuje sie bowiem bezposrednio prze-

Z wyksztatcenia magister inzynier automatyk o specjalnosci robotyka. Zawodowo
zajmuje sie wsparciem przedsiebiorstw w zakresie prawa wtasnosci przemystowej
od 2003 1., stopniowo uzyskujac uprawnienia do wystepowania przed Urzedem Paten-
towym RP oraz bezposrednio przed Europejskim Urzedem Patentowym (EPO), Europej-
skim Urzedem ds. Ochrony Wtasnosci Intelektualnej (EUIPO) i Biurem Miedzynarodo-
wym Swiatowej Organizacji Ochrony Wtasnosci Intelektualnej (IB/WIPO). Petnomocnik
przed Jednolitym Sadem Patentowym (UPC).

Z powodzeniem uzyskuje patenty europejskie dla podmiotéw z Polski i innych panstw,
w tym USA oraz Chin. Z sukcesem reprezentowat uprawnionych z patentéw w poste-
powaniach sadowych dotyczacych egzekwowania naruszonych praw patentowych.
W ramach aplikacji rzecznikowskiej organizowanej przez Polska Izbe Rzecznikdw
Patentowych prowadzi wyktady w zakresie oceny przestanek zdolnosci patentowej,
zasad redagowania opisu patentowego oraz postepowan miedzynarodowych. Autor
zadan egzaminacyjnych i cztonek Komisji Egzaminacyjnej Polskiej Izby Rzecznikow
Patentowych. Cztonek stowarzyszen oraz organizacji miedzynarodowych zrzeszaja-
cych zawodowych petnomocnikéw zajmujacych sie ochrona wtasnosci przemystowej.
Kontakt: jarek.markieta@ipandlaw.com. Strona internetowa: www.ipandlaw.com.

W tym samym trybie, niemniej w opar-
ciu o odmienne przepisy, rozstrzygana
jest waznos¢ patentéw europejskich
wywierajacych skutek na terytorium

pisy konwencji EPC, w tym art. 138 EPC.
Przepis ten okresla podstawy uniewaz-
nienia patentu europejskiego oraz za-
sady prowadzenia postepowania w od-
niesieniu do patentu europejskiego.
Istotne jest, iz w postepowaniu o unie-

NOWOSC OCENIA SIE W SKAL|
SWIATOWEJ, DLATEGO WCZESNIEJSZA
PUBLIKACJA MOZE POCHODZIC

7 DOWOLNEGO MIEJSCA NA SWIECIE,
BEZ OGRANICZEN TERYTORIALNYCH ANI

JEZYKOWYCH.

waznienie patentu europejskiego, ktore
toczy sie przed Urzedem Patentowym
RP, przedmiotem postepowania po-
winien by¢ tekst autentyczny patentu
europejskiego w jezyku postepowa-
nia, w ktorym patent zostat udzielony.
Ttumaczenie patentu europejskiego
na jezyk polski, ktore sktada sie w celu
tzw. walidacji patentu europejskiego
w Polsce po jego udzieleniu, wskazuje
jedynie, jak nalezy rozumiec przedmiot
tego patentu. Trzeba jednak pamietad,
iz decyzja o uniewaznieniu patentu
europejskiego w postepowaniu przed
Urzedem Patentowym RP dotyczy tyl-
ko terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
i pozostaje bez wptywu na waznosé
tego patentu w innych panstwach.
Jesli patent wywotuje efekt jedno-
lity (nieobejmujacy terytorium RP),
to postepowanie o jego uniewaznie-
nie toczy sie przed Jednolitym Sadem
Patentowym i wtedy dotyczy catosci
terytorium patentu jednolitego. Wiecej
informacji o patencie europejskim
o skutku jednolitym mozna znalez¢
w nr3/2022 oraz nr 1-2/2023 miesiecz-
nika AUTOMATYKA.

Decyzja o uniewaznieniu patentu
wydana w trybie postepowania spor-
nego przez Urzad Patentowy RP pod-
lega kontroli sgdowo-administracyjnej
sprawowanej przez sady administracyj-
ne, w tym przypadku Wojewddzki Sad
Administracyjny w Warszawie i Naczel-
ny Sad Administracyjny.

W nastepnej czesci zostana przed-
stawione kolejne narzedzia strategii
obronnych przydatne w sytuacji, gdy
nie mozna przeciwnika pokonad,
pod hastem ,if you can’t beat them,
join them”, czyli stow kilka o licencjach
iich rodzajach.
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